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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
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5 pdivdand huhtikuuta 20011

1. Kyseessi on ensimmiinen yhteisdjen
tuomioistuimessa  kisiteltivind  oleva
yhteisén tavaramerkkii koskeva valitus —
joka koskee sanamerkin rekisterdinnin
epddmistd — ja tdma asia on ollut myés
ensimmdinen  yhteisbjen  ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa kisitelty
yhteison tavaramerkkii koskeva asia.

2. Paitsi ettd tidssd asiassa on ratkaistava
tiettyjd uusia prosessuaalisia kysymyksii,
tirkein aineellinen kysymys tissi asiassa on
se, milld tavoin on tutkittava, onko sana,
joka halutaan rekister6idi yhteison tava-
ramerkiksi, rekisterdimiskelvoton  sen
vuoksi, ettd se muodostuu yksinomaan
sellaisista merkinnéisti, joita voidaan elin-
keinotoiminnassa kiyttiid osoittamaan eri-
tyisesti tavaroiden, joita varten tavara-
merkkii haetaan, kiyttétarkoitusta taikka
muita tavaroiden ominaisuuksia.

3. Rekisterdintid  haetaan  sanamerkille
”Baby-Dry”, jota kiytetiin vauvanvai-
poissa.

1 — Alkuperiinen kieli: englanti.
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Asiassa merkityksellinen lainsiidinto

4. Tavaramerkkeji koskevilla siinnsilld on
selvdsti merkittivd vaikutus kauppaan, ja
siksipi el ole yllitys, ettid aika ajoin ollaan
ryhdytty toimenpiteisiin jonkinasteisen alaa
koskevan kansainvilisen yhteis-
ymmirryksen aikaansaamiseksi. Tehdyistd
sopimuksista kaikkein merkittdvimpii ovat
teollisoikeuden suojelemista koskeva Parii-
sin yleissopimus (jdljempani Pariisin yleis-
sopimus)? ja sopimus tekijin- ja teol-
lisoikeuksien kauppaan liittyvisti niké-
kohdista (vuodelta 1994; jiljempini
TRIPS-sopimus), 3 joihin molempiin viit-
taan jatkossa.

5. Vield selkeimmin on suotavaa nou-
dattaa yhdenmukaisuutta yhteisoén tapai-
silla yhteis- tai yhteniismarkkinoilla. Jat-

2 — Tehty 20.3.1883, rarkistertu 14.12.1900 Brysseliss,
2.6.1911 Washingtonissa, 6.11.1925 Haagissa, 2.6.1934
Lontoossa, 31.10.1958 Lissabonissa ja 14.7.1967 Tukhol-
massa  (Yhdistyneitten _ kansakuntien  sopimussarja
nro 11851, osa 828, sivut 305—388).

3 — TRIPs-sopimus sisil maailman kauppajirjestén perus-
tamisso 5nukscn (\Vr{'yo-sopimus) liitteeseen 1C, ja nimi
sopimukset on hyviksytty yhteisén puolesta yhteison toi-
mivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 annetwulla neu-
voston asetuksella 94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1).
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koksi vuonna 1989 siidetylld direktiivilld 4
suoritetulle jisenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddidnnon lihentimiselle otettiin se
uusi ja pitemmille menevi askel, ettd ase-
tuksella N:0 40/94 (jiljempdnd tavara-
merkkiasetus)® luotiin yhteiséon tavara-
merkki kansallisten tavaramerkkien rin-
nalle.

6. Tavaramerkkiasetuksen mukaan
yhteisén tavaramerkki on yhteniinen ja sen
oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaik-
kialla yhteistssd (1 artikla). Yhteison
tavaramerkkid varten perustettiin yhteison
tavaramerkkivirasto, viralliselta nimeltdian

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit), jdljempini
“virasto” (2 artikla). Yhteisén tavara-

merkki saadaan rekisterdinnillid (6 artikla),
ja tutkijat tekevit viraston nimissd rekiste-
rointid koskevia paitoksid (126 artikla).
Itsendinen  valituslautakunta  kisittelee
uudelleen riitautetut tutkijoiden paitokset
(130 ja 131 artikla). Valituslautakuntien
valitusta koskevat piitokset voidaan saat-
taa yhteiséjen ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimen kisiteltaviksi (63 artikla ¢)
ja sen jilkeen yhteisdjen tuomioistuimeen
lopullisesti kisiteltdviksi.

4 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnén lahentimisestd
21 pidivdnd joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen neu-
voston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)

5 — Yhteisén tavaramerkistd 20 pidivinid joulukuuta 1993
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L11,s. 1)

6 — Tulkittuna yhdessi tavaramerkkiasetuksen 13. perus-
telukappaleen ja Euroopan yhteisdjen ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen perustamisesta 24 lokakuuta 1988
tehdyn neuvoston paitoksen 88/591/EHTY, ETY, Euratom,
sellatsena kuin se on muutettuna 8.6.1993 tehdyllé neu-
voston padtokselli 93/350/Euratom, EHTY, ETY
(EYVL 1993, L 144, 5. 21), 3 artiklan ¢ alakohdan kanssa.

7. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan
mukaan “yhteisén tavaramerkkini voi olla
miki tahansa merkki, joka voidaan esittdd
graafisesti, erityisesti sanat, henkilonnimet
mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot
taikka tavaroiden tai niiden pdillyksen
muoto, jos sellaisella merkilli voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut mui-
den yritysten tavaroista tai palveluista”

8. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklassa,
jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkiys-
perusteet”, sdddetidn muun muassa seu-
raavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekisteroida:

a) merkit, jotka eivit ole 4 artiklan
mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erot-
tamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat
yksinomaan sellaisista merkeistad
tai merkinndistid, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kayteda
osoittamaan tavaroiden tai palve-
lujen lajia, laatua, maddrad, kayt-
totarkoitusta, arvoa tai maantie-
teellistd alkuperii, tavaroiden val-
mistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominai-
suuksia;
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d) tavaramerkit, jotka muodostuvat
yksinomaan sellaisista merkeisti
tai merkinnéisti, jotka ovat tulleet
tavallisiksi yleisessi kielenkiytéssi
tai hyvin kauppatavan mukaan;

vaikka
olemassa

2. Edelli 1 kohtaa sovelletaan,
rekisterdinnin  esteet  olisivat
alnoastaan osassa yhteis6a.

3. Edelld 1 kohdan b, ¢, ja d alakohtaa ei
sovelleta, jos tavaramerkki on kaytossd
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroi-
den tai palvelujen osalta, joille rekistersin-
tid haetaan.”

9. Tissid yhteydessid voidaan mainita, ettd
tavaramerkkiasetuksen 4 artiklaan sisil-
tyvd mddritelmd on identtinen tavara-
merkkidirektiivin 2 artiklassa  esitetyn
tavaramerkin mdiiritelmian kanssa ja
samankaltainen yhdenmukaisuus vallitsee
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a—d ala-
kohdan seki direktiivin 7 3 artiklan 1 koh-
dan a—d alakohdan siinnésten wvililla.
Niin ollen yhteisén tavaramerkkirekiste-
rdinnin esteind ovat periaatteessa samat

7 — Vaikka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei
nimenomaisesti viitata 2 artiklaan vaan se kuuluu seuraa-
vasti: "merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeini”.
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perusteet kuin kansallisten tavaramerkki-
rekisterdintien esteini.

10. Koska kuitenkin sanan erottamiskyky
tai kuvailevuus saattaa vaihdella kielestd
toiseen, se seikka, ettdi merkkii ei voida
rekister6idd  tavaramerkiksi  joissakin
jasenvaltioissa eikd ndin ollen myoskiin
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 koh-
dan nojalla yhteisén tavaramerkiksi, ei

merkitse sitd, ettd tavaramerkki olisi
rekisterdimiskelvoton muissa  jisenval-
tioissa.

11. Kuten asianosaiset tdssd tapauksessa
ovat huomauttaneet, tavaramerkkiase-
tuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohta
perustuvat Pariisin  yleissopimuksen® 6
quinquies artiklan B kohtaan; tidssi artik-
lassa mairitidin, ettd missi tahansa liitvo-
maassa yleissopimuksen perusteella teol-
lisoikeudellisesti rekisterdity tavaramerkki
on vastavuoroisesti rekisterditiva. Kysei-
sessd B kohdassa madritian muun muassa
seuraavaa:

”Tassd artiklassa tarkoitettujen tehtaan- tai
kauppamerkkien rekisterdintida ei voida
evitd eikd julistaa mitittdmiksi muissa
kuin seuraavissa tapauksissa:

8 — Timin ratkaisuehdotuksen 4 kohdassa ja alaviitteessi 2
mainittu sopimus.
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2. jos niilti kokonaan puuttuu omintakei-
nen luonne tai ne koostuvat yksinomaan
merkeistid tai nimityksistd, joita liiketoi-
minnassa voidaan kiyttdd ilmaisemaan
tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, kiytto-
tarkoitusta, arvoa, alkuperipaikkaa rtai
niiden valmistusajankohtaa tai jotka ovat
kiyneet tavallisiksi yleisessi kielenkaytossa
tai rehellisessd ja pysyviisessi kauppata-
vassa siind maassa, jossa suojaa haetaan;

12. Toisaalta Pariisin yleissopimuksessa ei
ole samanlaista tavaramerkin mairitelmas
kuin on tavaramerkkiasetuksen 4 artik-
lassa. Yleisvaikutukseltaan samankaltaisia
oikeussddntdjid  on  kuitenkin  tavara-
merkkilaeissa eri  puolilla maailmaa.
Samankaltainen miiritelma on erityisesti
TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 koh-
dassa:® ”Mikd tahansa merkki tai merk-
kien yhdistelmd, jolla tietyn yrityksen
tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen
yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla
tavaramerkki. — — ”

13. Tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan
1 kohdan a ja b alakohdan mukaan
yhteisén tavaramerkin haltija voi kieltdi
kaikkia muita kdyttimistd elinkeino-
toiminnassaan merkkii, joka on sama tai
sekaannusta herittivin samankaltainen
kuin haltijan tavaramerkki samoille tai
samankaltaisille tavaroille tai palveluille,
joille tavaramerkki on rekisterdity. Huo-

9 — Tamin ratkaisuehdotuksen 4 kohdassa ja alaviitteessda 3
mainittu sopimus.

mattakoon kuitenkin, ettd 12 artiklassa
sdiddetidin seuraavaa:

”Yhteison tavaramerkki ei oikeuta haltijaa
kieltimddn toista kiyttimistd elinkeino-
toiminnassa:

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
miidrid, kiyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperii, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkint6ji,

jos nimi kayttivit niitd hyvii liiketapaa
noudattaen.”

14. Olennaisilta osiltaan samanlaiset siin-
nokset (kansallisia tavaramerkkeji varten)
on sisillytetty myos tavaramerkkidirekeii-
vin 5 artiklan 1 kohtaan ja 6 artiklan
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1 kohdan b alakohtaan (ja siten peri-
aatteessa myos jasenvaltioiden lakeihin).

15. Vastaavaa mairdysti el toisaalta 16ydy
Pariisin yleissopimuksesta; yleissopimuksen
soveltamisala ei myéskidin mahdollisesti
kattaisi tillaista oikeussdantod. TRIPS-
sopimuksen 17 artiklan mukaan jisenet
voivat sddtdd rajoitetuista poikkeuksista
tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiin, kuten
kuvailevien kisitteiden kiytté lojaalilla
tavalla edellyttiden, etti sellaiset poikkeuk-
set ottavat huomioon tavaramerkin omis-
tajan ja kolmansien osapuolien oikeutetun
edun”.

Kisiteltivini olevan asian tosiseikat

Rekisterdintibakemus

16. The Procter & Gamble Company,
kotipaikka Cincinnati, Ohio (jiljempini
Procter & Gamble), jitti vuonna 1996
virastoon  hakemuksen  sananmerkin
“Baby-Dry” rekisterdimiseksi  yhteison
tavaramerkiksi “paperisille tai selluloosasta
valmistetuille  kertakdyttovaipoille”  ja
”kangasvaipoille™.

I-6258

17. Hakemus hylittiin vuonna 1998. Tut-
kija katsoi, ettd tavaramerkkid ei tavara-
merkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan nojalla voida rekistersida,
koska merkki kuvailee niiti tavaroita, joita
varten rekisterdintid  haettiin. Merkki
muodostuu  ainoastaan pelkisti  erot-
tamiskyvyttdmien sanojen “baby” (vauva)
ja ”dry” (kuiva) yhdistelmisti ja niin ollen
se muodostuu yksinomaan sellaisesta mer-
kinnistd, jota  voidaan elinkeino-
toiminnassa kiyttdd osoittamaan rekiste-
rointihakemuksessa mainittujen tavaroiden
kayttorarkoitusta, esimerkiksi  vauvojen
kuivana pitimisti.

Valituslautakunnan pddtés

18. Procter & Gamble valitti hylkaavista
pddtoksesti ensimmaiseen valitus-
lautakuntaan ja perusteli valitustaan silla,
ettd sanojen "Baby-Dry” yhdistelmi oli,
vaikkakin suggestiivinen, siiti huolimatta
riittdvdn erottamiskykyinen, jotta se voi-
daan suojata tavaramerkkini. Merkki oli
rekisterdity Tanskassa, Suomessa ja Rans-
kassa ja oli Procter & Gamblen mielesti
ainakin yhtd erottamiskykyinen kuin eriit
muut viraston jo julkaisemat tavaramerkit.
Lisdksi Procter & Gamble tarjoutui esitti-
midn ndyttdi siitd, ettd vuodesta 1993
alkaneesta myynnisti ja voimakkaasta
mainonnasta johtuen merkki oli tullut
kaytossi erottamiskykyiseksi kaikkialla
Euroopassa, milld se halusi vedota tavara-
merkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa
sdddettyyn  poikkeussiinnokseen, jossa
sdddetdidn, ettd 7 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja
d alakohtaa ei tillaisissa tapauksissa
sovelleta.
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19. Valituslautakunta hylkisi valituksen
31.7.1998.
20. Perusteluissaan valituslautakunta

totesi, ettd 7 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdan sekd 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan siinnokset, joiden soveltamisalat

ovat osittain piillekkaisid, ovat sovelletta--

vissa. Valituslautakunta totesi, ettei “mil-
ldian yritykselli elinkeinotoiminnassa voi
olla yksinoikeutta kiyttdd sellaista merk-
ki, joka arkikielelld ainoastaan kuvailee
niiden tavaroiden ja palveluiden, joita var-
ten merkkiid kiytetddn, lajia, laatua tai
kiyttotarkoitusta”. ”Baby-Dry” on kahden
tavallisen sanan yhdistelma, joka vilitto-
misti ilmaisee kuluttajille sen, ettd tuote
soveltuu tidyttimddn sille asetetun perus-
tehtivin eli pitimdin vauvat kuivina.

21. Rekistersinti evittiin sekd 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan nojalla, koska sana
muodostui ”yksinomaan sellaisista mer-
keistd ta1 merkinnéists, joita voidaan elin-
keinotoiminnassa  kidyttid osoittamaan
tavaroiden — — kiyttétarkoitusta — — 7
etti 7 artiklan 1 kohdan balakohdan
nojalla, koska merkiltd puuttui erot-
tamiskyky, eiki “se nidin ollen kyennyt
erottamaan elinkeinonharjoittajan  vaip-
poja  sellaisten  muiden elinkeinon-
harjoittajien vaipoista, jotka saattaisivat
miy6s haluta korostaa omien tuotteidensa
tehokkuutta vauvojen kuivina pitdmi-
sessa”.

22. Valituslautakunta hylkisi viitteet siiti,
ettd virasto oli jo rekisteréinyt vastaa-

vanlaisia merkkeji ja ettd “Baby-Dry” oli
rekisterdity joissakin jidsenvaltioissa, silld
perusteella, ettd valituslautakunta katsoi,
ettei kisittelyssi ollut loukattu syrjimitto-
myysperiaatetta, koska viraston rekisteroi-
méit muut merkit eivit ndyttineet olevan
rinnastettavissa kyseessi olevaan merkkiin,
ja ettd kielellisistd syistd rekisterdinti saat-
toi olla mahdollista joissakin jisenval-
tioissa, muttei kaikissa niissa.

23. Valituslautakunta katsoi lopuksi, ettei
ollut syyti tutkia Procter & Gamblen tar-
joamaa niyttod siitd, ettd merkki olisi
kdytossd tullut erottamiskykyiseksi
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla,
koska titi pyyntdid ei ollut esitetty tutki-
jalle. Hakija voisi kuitenkin tehdd uuden
hakemuksen, jonka tutkimusvaiheessa
hakija voisi esittdd ndyttod sitd, ettd
merkki oli tullut erottamiskykyiseksi.

Yhteisdjen ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen tuomio

24, Procter & Gamble saattoi 6.10.1998
valituslautakunnan piitoksen yhteisdjen
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ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen
kasiteltaviaksi. Kantaja vaati, ettd ensim-
maiisen oikeusasteen tuomioistuin:

“Ensisijaisesti (‘en ordre principal’)

kumoaa valituslautakunnan 31.7.1998

tekemin paitéksen,

mairdd viraston julkaisemaan yhteisén
tavaramerkkihakemuksen N:o 000200006
yhteisén tavaramerkkiasetuksen 40 artik-
lan mukaisesti;

Toissijaisesti (‘en ordre subsidiaire’),

kumoaa valituslautakunnan 31.7.1998
tekemdn padtoksen, jossa hakijan ase-
tuksen 7 artiklan 3 kohtaan perustuvat
vaatimukset hylittiin,

sallii hakijan ndyttda, ettd sana Baby-Dry
on tullut kaytossd erottamiskykyiseksi,

I-6260

viimeiseksi, palauttaa  asian  valitus-
lautakuntaan uudelleen kisiteltdviksi tois-
sijaisen vaatimuksen osalta.”

25. Vaikka ensisijaisena vaatimusten koh-
teena oli ainoastaan valituslautakunnan
paitoksen kumoaminen, asiakirjoista kiy
kuitenkin ilmi, ettd timin vaatimuksen
perusteena oli  tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan vir-
heellinen soveltaminen, ja siksi ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin muotoili
timédn vaatimuksen kertomukseen suullista
kasittelyd varten ja 8.7.1999 10 antamaansa
tuomioon seuraavaksi vaatimukseksi:

»

— — riidanalaisen piitoksen [kumoami-
nen] siltd osin kuin siind on katsottu, ettid
tavaramerkki-ei ole asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa
sdddettyjen edellytysten mukainen.”

26. Ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuin hylkisi ensisijaisen vaatimuksen,
mutta oli sitdi mieltd, ettd valitus-
lautakunnan olisi pitinyt tutkia Procter &
Gamblen tarjoama niytto siitd, ettd merkki
oli tullut erottamiskykyiseksi, ja kumosi
viraston piitoksen tilli perusteella.

27. Ensisijaisen vaatimuksen yhteydessi 11
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
tutki ainoastaan 7 artiklan 1 kohdan

10 — Asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (Kok. 1999,
s. 11-2383) (jiljempini "valituksenalainen tuomio”).

11 — Ks. valituksenalaisen tuomion 20—29 kohta.
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¢ alakohdan ja korosti, ettid rekisterdinnin
epddmiseksi riittdd yhden ehdottoman hyl-
kaysperusteen olemassaolo. Tuomioistuin
katsoi erityisesti, ettd lainsditdjdn tarkoitus
oli, ettd kyseisessd alakohdassa kuvailtujen
merkkien tai merkintdjen ”on [jo] laatunsa
vuoksi katsottava olevan kykenemittémii
erottamaan jonkin yrityksen tuotteet toisen
yrityksen tuotteista”. Valituslautakunta oli
vedonnut sanan “vaippa” sanakirjamiiri-
telmidin ja todennut, etti sanamerkki
”Baby-Dry” kokonaisuutena ilmaisi kulut-
tajille vaippojen kiyttotarkoituksen, eiki
merkki sisiltinyt sellaisia muita ele-
mentteji, joiden avulla Procter & Gamblen
tavarat pystyttdisiin erottamaan muiden
elinkeinoharjoittajien  tavaroista. Niin
ollen wvalituslautakunta oli ensimmaiisen
oikeusasteen  tuomioistuimen  mukaan
perustellusti  todennut, ettd 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan perusteella kyseinen
sana ei voi olla yhteison tavaramerkki.

28. Sen kysymyksen yhteydessi, joka kos-
kee niyton esittimisti sen toteamiseksi,
onko merkki tullut kiytossi  erot-
tamiskykyiseksi tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 12 ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin tutki
asetuksen muutoksenhakua koskevia sdin-
noksid (erityisesti S7—62 artiklaa) ja totesi
seuraavaa: ” — — valituslautakunta, jolla
on valituksesta paittiessddn sama toimi-
valta kuin tutkijalla, ei voinut hylidti ase-
tuksen 7 artiklan 3 kohtaa koskevaa kan-
tajan perustelua vain silli perusteella, ettd
tatd perustelua ei ollut esitetty tutkijalle.
Valituslautakunnan olisi valitus tutkittuaan
pitdnyt joko ratkaista timid kysymys tai
palauttaa asia rtutkijalle.” Ensimmiisen

12 — Ks. valituksenalaisen tuomion 32—435 kohta.

oikeusasteen tuomioistuimen tuomion
timi kohta ei ole timin valituksen koh-
teena, joten en ilmaise kantaani asiaan.

29. Muiden vaatimusten osalta 13 ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuin kieltiytyi
vastaanottamasta todisteita  siitd, ettd
merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi,
koska virasto ei ollut tutkinut asiaa. Lisidksi
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
jatti tutkimatta vaatimuksen siitd, ettd
virasto tulisi miaridtd kuuluttamaan tava-
ramerkkihakemus, koska ensimmiisen
oikeusasteen  tuomioistuimen  mielestd
viraston tuli suorittaa tarpeelliset toimet
noudattaakseen ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomiota.

30. Ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuin totesi lopuksi seuraavaa: 14
”Tuomion 32—45 kohdan perusteella on
siten katsottava, ettd riidanalainen paitos
on kumottava siltdi osin kuin valitus-
lautakunta on virheellisesti kieltdytynyt
tutkimasta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohtaa koskevaa kantajan perustelua.
Kuten edelli on jo huomautettu, viraston
on toteutettava timin tuomion tidy-
tintodnpanosta johtuvat toimenpiteet.”

31. Ensimmdisen oikeusasteen
mioistuin kumosi niin ollen valitus-
lautakunnan pidicoksen, mutta midrisi
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen

tuo-

13 — Ks. em. valituksenalaisen tuomion 46—S53 kohta.
14 — Em. valituksenalaisen tuomion 54 kohta.
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tyojarjestyksen 87 artiklan 3 kohdan
mukaisesti, ettd kumpikin asianosainen
vastaa omista kuluistaan, koska asiassa osa
vaatimuksista oli ratkaistu toisen asian-

osaisen ja osa toisen asianosaisen
hyviksi. 15

Kisiteltavind oleva valitus

32. Procter & Gamble vaatii 8.10.1999
jattdmdssddn valituksessa, etti yhteisdjen
tuomioistuin  kumoaa valituksenalaisen
tuomion “silti osin kuin ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi, etti
ensimmiinen valituslautakunta ei
ollut paitoksessddn 31.7.1998 soveltanut
virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan ¢ alakohtaa — — .” Virasto
esittdd, ettd valitus tulisi hyldtd. Molemmat
asianosaiset vaativat lisiksi kulujensa kor-
vaamista.

Valituksen tutkittavaksi ottaminen

33. Kumpikaan asianosainen ei ole vaati-
mustensa yhteydessi pohtinut sitd kysy-
mystd, voidaanko valitus ottaa tutkitta-
vaksi, vaikka kyseessi niyttid olevan
ilmeinen paradoksi siitd syystd, etti toi-
menpiteen kumoamista hakenut valittaa
siitd tuomiosta, jolla tuo toimenpide on
kumottu.

15 — Ks. em. valituksenalaisen tuomion 55 kohta.
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34. Procter & Gamble huomauttaa, etti
EY:n tuomioistuimen perussddnnodn (jil-
jempand  “perussdintd”) 49 artiklan
mukaan ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen tuomiosta voivat hakea muu-
tosta kaikki asianosaiset, joiden vaati-
mukset on kokonaan tai osittain hylitty.
Procter & Gamblen vaatimukset oli osit-
tain hylitty. Sen lisiksi Procter & Gamb-
lella on intressi valittaa tuomiosta, koska
virastoa sitoo paitsi valituksenalaisen tuo-
mion tuomiolauselma myés sen perustelut;
ndiden perustelujen mukaan viraston tulee
tutkia hakemus uudelleen ainoastaan tava-
ramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan
osalta, mutta ei asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b ja c alakohdan osalta.

35. Virasto myontdd, ettd Procter &
Gamblelld on intressi valittaa asiasta, ja
epdilee ainoastaan sitd, voidaanko timin
asian yhteydessd puhua ”yhteisdjen ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimessa
tapahtuneesta yhteison oikeuden rikkomi-
sesta”. 16 Virasto jdrtdd tuomioistuimen
pddtettiaviksi sen, olisiko asia tuomioistui-
men omasta aloitteesta jatettdvi tutkimatta
tuomioistuimen tyGjarjestyksen 92 artiklan
2 kohdan mukaisesti.

36. Vastaviitteend valituksen tutkittavaksi
ottamiselle voitaisiin esittidi, ettd valitus on
tehty tuomiosta, jossa valittajan vaatimus
on hyviksytty, eli riidanalainen piités on
kumottu. Valituksella ei myéskdian haeta
muutosta  tuomion tuomiolauselmaan,
vaan ainoastaan osaan tuomion perus-
teluista, jotka taas mairittelevit sen, milli

16 — Em. perussiinnén 51 artikla.
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tavoin tuomiolauselma pannaan tiy-
tintoon.  Muutoksenhaun  sallimisessa
saattaa piilld tiettyji vaaroja silloin, kun
osapuoli on tyytymitén pelkdstiin osaan
niistd perusteluista, joiden perusteella
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on
hyviksynyt kanteen.

37. En kuitenkaan hyviksy titid vastavii-
tettd.

38. Tuomioistuimen perussdannon
49 artiklan toisessa kohdassa rajoitetaan
muutoksenhakuoikeutta seuraavasti:
”Muutosta voivat hakea kaikki asianosai-
set, joiden vaatimukset on kokonaan tai
osittain hyldtty.” Niin rajataan jo ne olo-
suhteet, joissa on mahdollista hakea muu-

tosta, ja samalla mahdollistetaan se, ettd

kaikki nimi vaatimukset tdyttivit vali-
tukset ovat sallittuja (mikili perussiinnén
muista lisdrajoituksista, kuten esimerkiksi
viliintulijoita ja valitusperusteita koske-
vista rajoituksista ja kiellosta valittaa
oikeudenkiyntikuluista ei seuraa muuta),
joten tuomioistuin ei voi edelleen rajoittaa
muutoksenhakuoikeutta ilman, ettd se
ylittdd toimivaltansa.

39. Englanninkielinen sana ”submissions”
perussddnnon 49 artiklan englanninkieli-
sessd versiossa vastaa ranskankielistd sanaa
?conclusions” (vaatimukset), joka taas on
”forms of order sought” (vaatimukset)
tyojarjestyksen terminologiassa. Englannin

kielelld kadytetddn siis kahta sanaa, kun taas
ranskan kielelldi kiytetdin yhti sanaa,
kuten myds ainakin saksan-, italian- ja
espanjankielisissd perussidinnén versioissa.
Jos timid termi ymmirretiin suppeassa
mielessi vaatimukseksi (forms of order
sought), muutoksenhakuoikeus nayttii
tiukasti rajatulta, mutta myés laajempi
tulkinta on mahdollinen. Englanti ei ole
ainoa kieli, jossa kiytetddn eri terminolo-
giaa — esimerkiksi hollanninkielisessid ver-
siossa “iedere partij die geheel of gedeelte-
lijk in het ongelijk is gesteld” ei viitata
erityisesti sanaan “conclusies”. My6s tans-
kan, portugalin ja suomen kielissd kiyte-
tidn eri ilmaisuja. Tidssd valossa sdadnnosti
tulisi mielestini tulkita siten, ettd silld vii-
tataan yleisesti sithen, ettd kanne ei ole
menestynyt, eikd sddnnokselld viitata tiu-
kasti siihen, ettd tietty viite ei ole menes-
tynyt tai tiettyd vaatimusta ei ole hyvik-
sytty.

40. Valituksenalaisen tuomion
20—29 kohdasta kidy selkeisti ilmi, ettd
Procter & Gamblen ensisijainen vaatimus
hylattiin.  Tuomion 55 kohdassa ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin nimen-
omaisesti mainitsee, ettd kummankin asian-
osaisen vaatimuksista osa oli hylitty.
Lisdksi viraston velvollisuudesta toteuttaa
valituksenalaisen tuomion tdytintddnpa-
nosta johtuvat toimenpiteet seuraa selkeisti
se, ettd Procter & Gamblelle on annettava
oikeus tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
3 kohdan mukaisesti esittdd todisteita siitd,
ettdi merkki on kiytdssi tullut erot-
tamiskykyiseksi; sen sijaan mahdollisuutta
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan uudelleen
harkintaan virastolla ei kuitenkaan enii
ole. Viimeksi mainittu seikka rajoittaa
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Procter & Gamblen mahdollisuuksia
rekisterdidd merkki, joten silld on intressi
pitdytyd alkuperiisessd vaatimuksessaan.

41. Valituksenalaisessa  tuomiossa  on
hyviksytty kyllikin muodollisesti Procter
& Gamblen vaatimukset, mutta tuomio on
muotoiltu siten rajoitetusti, ettei Procter &
Gamble tdysin saavuta haluamaansa lop-
putulosta. Mikili tillaisessa tapauksessa
muutoksenhakua ei sallittaisi, rajoitettai-
siin silldi perusteettomasti muutoksenha-
kuoikeutta. Mikili virasto ei voi tutkia
tapausta uudelleen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan osalta eiki valittaminen enii
ole mahdollista, asian kannalta olennai-
sinta kysymystd, joka on tuotu asianmu-
kaisesti esiin ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, ei voitaisi endd harkita
uudelleen, mikid olisi mahdollisesti epi-
oikeudenmukaista Procter & Gamblea
kohtaan.

Piaasia

Asianosaisten vditteet

42. Procter & Gamble viittii, ettd ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi
yhteisén oikeutta soveltamalla virheellisesti
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 koh-
dan c alakohtaa.
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43, Se vaittdd lihinni, ettd ensimmiisen
oikeusasteen  tuomioistuimen  mukaan
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa yksiloi-
dyt tavaramerkit ovat luontaisesti kyvyttd-
mid erottamaan yrityksen tavaroita toisen
yrityksen tavaroista 4 artiklassa tarkoite-
tulla tavalla, elleivit ne kiytossi ole tulleet
erottamiskykyisiksi, mutta ensimmdiisen
oikeusasteen tuomioistuimen olisi tullut
ymmairtdd, ettd kyseisessi alakohdassa
pelkidstddn mainitaan esimerkkeji tapauk-
sista, joissa merkki saattaa olla kykenema-
ton erottamaan tavaroita; kukin merkki
tulee tutkia tapauskohtaisesti, jotta voi-
daan madiritelld, onko merkki todellakin
erottamiskyvyton. Itse asiassa ainoastaan
yksi aineellinen vaatimus on otettava huo-
mioon — nimittdin 4 artiklassa sdddetty
vaatimus, jonka mukaan merkilld ”voidaan
erottaa”.

44. Ei siis riitd, kun todetaan, etti sanoja
”baby” ja ”dry”, jotka ovat tavaramerkin
”Baby-Dry” ainoat elementit, voidaan
kdyttdid osoittamaan vaippojen kaytto-
tarkoitusta, vaan Procter & Gamblen
mukaan merkki tulee tutkia kokonaisuu-
dessaan, jotta saadaan selville, onko
merkki kuluttajien silmissi kykenevi vai
kykenemiton  erottamaan  elinkeino-
nharjoittajien tavarat toisten elinkeino-
nharjoittajien tavaroista. Ostava yleisd ei
mielld sanaa ”*Baby-Dry” vaippojen syno-
nyymiksi tai niiden kayttotarkoituksen
pelkiksi kuvaukseksi, vaan takuuksi siiti,
ettd tietty elinkeinonharjoittaja on valmis-
tanut ne.

45. Monien maiden ja myés joidenkin
jisenvaltioiden tuomioistuimet ovat aina-
kin aikaisemmin noudattaneet ensimmai-
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sen oikeusasteen tuomioistuimen omaksu-
maa “monopolistista” asennetta tavara-
merkkioikeuteen — mitd suurempi oikeus
tavaramerkinhaltijalla on kieltid kolman-
silta minkilainen kiytté tahansa, sitd suu-
rempi on pyrkimys sulkea pois rekiste-
rointikelpoisten merkkien joukosta sellaiset
elementit, joiden siirtiminen pois vapaasta
kiytostid olisi vddrin. Tdmi ei kuitenkaan
tule kysymykseen tavaramerkkiasetuksen
kohdalla; sen 12 artiklassa nimittdin rajoi-
tetaan tavaramerkin haltijan oikeuksia
kieltid toisia kdyttdmaistd 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa lueteltuja merkin-
toj4.

46. Tissid yhteydessd Procter & Gamble
selvittdd 7 artiklan 1 kohdan b ja c ala-
kohdan taustaa ja tarkastelee joitakin asian
kannalta olennaisia oikeustapauksia.

47. Procter & Gamble huomauttaa, ettd
nidissd sddnnoksissd mainitut termit ovat
perdisin Pariisin yleissopimuksesta, jonka
taustan  erilaisuus —  yleissopimuksen
perusteella suoja myonnetddn sellaisille
tavaramerkeille, jotka on jo rekisterdity
toisessa maassa — selittid Procter &
Gamblen mukaan 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan epijohdonmukaisen ilmaisun
“tavaramerkit, joilta  puuttuu  erot-
tamiskyky”. Vaikka Pariisin yleissopimusta
koskevissa neuvotteluissa pyrittiin omak-
sumaan johdonmukainen lihestymistapa
(nykyinen " teksti on perdisin Washing-
tonissa vuonna 1911 suoritetuista tarkis-
tuksista), jdi kaksi ”leirikuntaa” yhi edel-
leen jiljelle: ne maat, kuten Yhdistynyt
kuningaskunta ja Saksa, jotka perinteisesti
sulkivat suojan piiristd periaatteessa kaikki
kuvailevat elementit, ja ne ”modernimmat”
maat, kuten Ranska ja Benelux-maat, jotka
tutkivat kunkin tapauksen erikseen ja sul-

kivat suojan piiristd ainoastaan ne merkit,
jotka olivat yksinomaan kuvailevia suh-
teessa kyseessi oleviin tavaroihin. Procter
& Gamble mainitsee esimerkkind lukuisia
tillaisia tuomioita, mukaan lukien joitakin
Saksan Bundesgerichtshofin uusimpia rat-
kaisuja.

48. Modernissa lihestymistavassa on kui-
tenkin ainoastaan yksi arviointiperuste —
tavaramerkin tulee kyeti osoittamaan
yleisolle, ettd kyseessd ovat tietyn yrityksen
tavarat. Yhdistyneen kuningaskunnan ja
Saksan lainsdididnnén aiempi huoli siiti,
ettei kuvailevia termejd tulisi monopoli-
soida, on otettu laajasti huomioon tavara-
merkkiasetuksen 12 artiklassa — aivan
kuten “Vittel” tavaramerkin haltija ei voi
kieltid toista tuottajaa vilpittomaissd mie-
lessd mainostamasta, ettd hinen vetensi on
pullotettu Vittelissd, samoin ei Procter &
Gamble voisi estdd kilpailijaa viittimaisti,
ettd kilpailijan vaipat ”pitdvit vauvan
kuivana”. Siitd, ettd merkki on kuvaileva,
ei toisin sanoen seuraa, ettd merkki ei voi
erottaa tietyn yrityksen tavaroita muiden
tavaroista.

49. Viraston mielesti valitus nostaa esiin
kaksi kysymystd: 1) Onko tavaramerkkia-
setuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ ala-
kohdassa siddetty kuvailevuus riittdva
peruste suojan epiddmiseksi merkiltd? 2)
Mitki kuvailevat merkit voidaan tai tidytyy
hyldtd timin sddnnoksen perusteella?
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50. Viraston mielesti ensimmaiiseen kysy-
mykseen tulisi vastata myéntavisti.

51. Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies
artiklan B kohdan miiriykset luotiin
rajoittamaan sitid, missid mairin jisenmaat
voisivat evitd tavaramerkkisuojan niiltad
merkeilts, jotka oli jo rekisterdity muualla;
monet jiasenmaat kuitenkin ottivat maii-
rdykset omiin lakeihinsa ja niin ollen niiti
on alettu soveltaa kaikkiin tavaramerkkei-
hin tuossa kontekstissa. TRIPS-sopimuksen
perusteella, joka on yhteis6id velvoittava,
jasenten tulee noudattaa Pariisin yleis-
sopimuksen 1—12 ja 19 artiklaa, vaikka
niitd mddrdyksii ei voida sellaisenaan
soveltaa yhteisossi. ‘

52. Tavaramerkkiasetukseen kyseisii maii-
rdyksid ei ole kopioitu sanatarkasti, koska
7 artiklan  sddnnokset liittyvit  yhteison
tavaramerkin  rekisterdintiin  eivitka
muualla rekisterdityjen merkkien suojaa-
miseen. TRIPS-sopimukseen perustuvasta
yhteison velvollisuudesta noudattaa Parii-
sin yleissopimuksen asianomaisia artikloja
johtuu kuitenkin, etti sanamuodon itsensi
ja sen tavan, jolla virasto tulkitsee sana-
muotoa, vililli on olemassa liheinen vas-
taavuus. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan  b—d alakohdassa  mainitut
perusteet vastaavat yleissopimuksen 6
quinquies artiklan B kohdan 2 alakohdan
mdidridyksid ja pidinvastoin.
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53. Virasto on samaa mieltd Procter &
Gamblen kanssa siitd, ettd tavaramerkki-
asetuksen 7 artiklaa ei tulisi tulkita siten,
ettd silld evitddn sellaisten sanojen rekis-
terointi, joiden tulee olla vapaasti kiy-
tettdvissd; tdmi seikka huomioidaan ase-
tuksen 12 artiklassa. Asetuksen 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan tehtivi on lihinni
varmistaa, ettd ainoastaan erot-
tamiskykyiset tavaramerkit, vastakohtana
kuvaileville merkeille ja yleisnimille, voi-
daan rekisterdidd. Timéin sddnnoéksen lih-
tokohtana on, etti merkitykseltdan yksin-
omaan kuvailevilla sanoilla voi olla erot-
tamiskykyd, joka on tavaramerkin oleelli-
nen piirre (elleivdt ne kiytéssid ole tulleet
erottamiskykyisiksi). Asetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa sdidetyt ar-
viointiperusteet tarjoavat riittivin itse-
ndiset perusteet evitd rekisterodinti ilman,
ettd silld jatettdisiin huomiotta 4 artiklan
perusedellytyksen tutkiminen. Lopputulos
on joka tapauksessa sama.

54. Toisen kysymyksen osalta virasto kat-
soo, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin tulkitsi ja sovelsi oikein 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohtaa valituksenalai-
sessa tuomiossa — “Baby-Dry” kokonai-
suutena arvioiden ja sen kohteena olevat
tavarat huomioon ottaen ei sisilld erot-
tamiskykyisid elementtejd, vaan se vilitts-
masti ja selkeisti ilmaisee kuluttajille tuot-
teiden kiyttotarkoituksen.

Valituksen ulottuvuus

55. Procter & Gamble vaatii ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomion
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kumoamista siltd osin kuin ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin ei ollut katsonut
valituslautakunnan soveltaneen 31.7.1998
tekemassddn padtoksessi vidrin tavara-
merkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohtaa ja perustelee vaatimustaan
silld, etti ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin rikkoi yhteisén oikeutta sovelta-
malla vddrin titi sidnnodsti. v

56. On kuitenkin syyti huomata, etti
timin asian yhteydessi ei ole kyse
7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta. Itse
asiassa ei ole mitdin syytd, miksi sen pitiisi
olla kisittelyn kohteena. Tutkijan alkupe-
rdinen pidtés perustui yksin 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohtaan, eikd valitus-
lautakunnan paitokseen, jolla valitus
hylactiin,  lisitty 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa toiseksi hylkiysperusteeksi.
Myoskidn ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin ei mainitse tdtd sdinndstd tuo-
miossaan.

57. Niin ollen tdssi asiassa on piiasiassa
kisiteltdvini valituksenalaisen tuomion
kaksi kohtaa.

58. Tuomion 20—23 kohdassa ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin tutki tava-
ramerkkiasetuksen 4 artiklaa sekd 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohtaa ja totesi, ettd
lainlaatija oli tarkoittanut, ettd 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa lueteltujen merk-
kien (nimittidin sellaiset merkit, joita voi-
daan kiyttdd elinkeinotoiminnassa kuvaa-
maan kyseessi olevien tavaroiden ominai-
suuksia, mukaan lukien tavaroiden kiyt-
totarkoitusta) tulisi jo laatunsa vuoksi

katsoa olevan kykenemittémii erottamaan
yrityksen tavaroita toisen yrityksen tava-
roista — tuolloin merkki ei itse asiassa
tdytd 4 artiklassa siddettyi erdstd yhteisén
tavaramerkille asetettua perusedellytysta.

59. Tuomion 25—28 kohdassa ensimmii-
sen oikeusasteen tuomioistuin tutki sanaa
”Baby-Dry” niiden periaatteiden valossa ja
padityi siihen, ettd valituslautakunta oli
tehnyt oikean ratkaisun, kun se oli ottanut
sen kannan, etti merkki muodostuu
yksinomaan sanoista, joita voidaan kaiyttia
elinkeinotoiminnassa kuvaamaan tavaroi-
den kiyttotarkoitusta; sana ilmaisee vilit-
tomasti kuluttajille kiyttotarkoituksen eika
sithen sisilly muita lisipiirteitd, joiden
perusteella merkki kokonaisuutena saat-
taisi olla kykenevi erottamaan Procter &
Gamblen tavarat muiden yritysten tava-
roista.

60. Jaljempini tutkin niitd kahta seikkaa
erikseen. Kuten jiljempini selvidd, en
usko, ettdi ensimmiisen seikan ratkai-
seminen on olennaista timin valituksen
ratkaisun  kannalta; joka tapauksessa
kisittelen sitd kuitenkin joiltakin osin,
koska valittaja on keskittynyt tihin seik-
kaan asian kisittelyssa.

Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan  ja
7 artiklan 1 kohdan c alakobdan vilinen
subde

61. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan ja
7 artiklan 1 kohdan a—d alakohdan (tai
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olennaisesti samanlaiset tavaramerkkidi-
rektiivin 2 artikla ja 3 artiklan 1 kohdan
a—d alakohta) muodostaman vyyhdin
purkaminen ei selvistikdin ole helppo asia.

62, Asetuksen 4 artiklassa maiairitelldin,
minkilaiset merkit voivat muodostaa
yhteisén tavaramerkin; erddni ehtona on,
ettd niiden tulee pystyd erottamaan yrityk-
sen -tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista ja palveluista. Niin ollen
yhteisén "tavaramerkkind ei voi olla sel-
lainen merkki, joka ei tdlli tavoin ole
kykenevid erottamaan tavaroita.

63. Asetuksen 7 artiklassa  siiddetddn
ehdotromista hylkdysperusteita. Ei ole
ylldtys, ettd yksi hylkdysperusteista on se,
etti merkki ei ole 4 artiklan mukainen
(7 artiklan 1 kohdan a alakohta). Timai voi
tuntua tarpeettomalta toistolta, mutta asia
on ymmdrrettdva sitd taustaa vasten, ettd
samaa arviointiperustetta tarkastellaan
kahdesta eri nikékulmasta kisin (toisin
sanoen myonteiseni rekisterdintiedellytyk-
seni ja kielteisend hylkdysperusteena).

64. Sen sijaan vaikeammin ymmérretti-
vissi on 7 artiklan 1 kohdan b kohtaan
sisdltyvi tarpeeton toisto, koska siind evi-
tadn rekisterdinti “tavaramerkeiltd, joilta
puuttuu erottamiskyky”. Mikid ero on
kasitteiden “kykenemidton erottamaan”
yrityksen tavarat muiden tavaroista ja
“puuttuvan erottamiskyvyn” vililli? Jos
vastaan tihin kysymykseen siten, ettd kyse
on kisitteiden  konkreettisuuden  eri
asteista, siirrimme ainoastaan  kysy-
mykseen vastaamista. On myGs esitetty,
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ettd 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, tar-
kasteltuna yhdessid 4 artiklan kanssa, kir-
jaimellisesti sovelletaan sellaisiin “merk-
keihin, jotka voivat erottaa mutta joilta
puuttuu erottamiskykya”. 1”7 Lisiksi ase-
tuksen 7 artiklan 3 kohdassa kuitenkin
sdddetddn, ettd tillaiset merkit tai tavara-
merkit voivat tulla erottamiskykyisiksi
kiytossi, vaikka ne olisivatkin vailla erot-
tamiskykya.

65. Miten 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa
sitten tulisi tulkita tdssd jo ennestddn
sekavassa tilanteessa? Kyseessd oleva lain-
kohta koskee merkkeji tai merkint6jd, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa  kiyttaa
osoittamaan tavaroiden tai palveluiden
ominaisuuksia. Edustaako timi, kuten
Procter & Gamble viittidd, ainoastaan yhti
erottamiskyvyn puuttumisen lajia? Jos asia
on ndin, miksi se on esitetty erillddn? Ja
voisiko 7 artiklan 1 kohdan d alakohta
(tavaramerkit, jotka muodostuvat yksin-
omaan sellaisista merkeistd tai merkin-
noistd, jotka ovat tulleet tavallisiksi ylei-
sessd kielenkdytdssi tai hyvin kauppatavan
mukaan) muodostaa 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan kattaman alaryhmin?

66. Tuonkaltaiset pohdiskelut saattavat
himmentii vakavasti mielti. Paljon kes-
kustelua on erityisesti  Yhdistyneessi
kuningaskunnassa  herdttinyt  kysymys
siitd, mikd on merkin, joka ”voi erottaa”
tavarat muista tavaroista, ja “erot-

17 — Ks. Justice Jacobin kommentit asiassa Philips v. Remington
{1998) RPC 283, s. 289; huomautus koski itse asiassa
vuoden 1994 Trade Marks Actin 1 §:n 1 momentin ja 3 §:n
1 momentin b kohdan vaatimuksia. Vuoden 1994 Trade
Marks Actissa otettiin Yhdistyneen kuningaskunnan lain-
saadannossi kiyttéon tavaramerkkidirektiivin vastaavat
sddnndkset.
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tamiskyvyttémidn” merkin vilinen suhde;
tistd syysti on myds hiljattain esitetty
ennakkoratkaisupyynté  yhteiséjen  tuo-
mioistuimelle, 18

67. Vaikeudet johtuvat suurelta osin sel-
vistikin siitd, ettd alkuperiltiin eri lih-
teistd otettuja sdannodksia yritetddn tulkita
johdonmukaisesti. Siksi ehdotankin, ettei
tulisi tavoitella liian suurta johdonmukai-
suutta, vaan pikemminkin, ainakin timin
asian yhteydessid, sadnnoksia tulisi tulkita
erikseen niiden kulloisessakin asiayhtey-
dessi.

68. Ensinndkin tulisi ottaa huomioon
tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa siide-
tyt arvosteluperusteet. Merkkid, joka ei
tiytd niitd arvosteluperusteita, ei voida
rekisterdidd  yhteisén tavaramerkiksi —
siind suhteessa on epiolennaista, onko
hylkdyksen perusteena 4 artikla itse vai
7 artiklan 1 kohdan a alakohta.

69. Sen  lisiaksi  tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan b—j alakohdassa sii-
detian muista ehdottomista hylkiys-
perusteista. Kyseisen artiklan 1 kohdan
e—j alakohdassa siiddetyt hylkdysperusteet
eroavat muista timin artiklan perusteista,
joten niit4 ei kisitelld timin asian yhtey-

18 — Asiassa C-299/99, Philips Electronics, julkisasiamies
Ruiz-Jarabo  Colomerin = 23.1.2001 antama ratkai-
suehdotus. Katso lihemmin aiheesta Kerly’s Law of Trade
Marks and Trade names, 13. painos (2001), sivut 18—35.

dessid. Sen sijaan 7 artiklan 1 kohdan
b—d alakohdissa saadetyt hylkiysperusteet
muodostavat Pariisin yleissopimuksesta 19
lainatun ”paketin”, ja ne menevit vaihte-
levassa mairin paillekkiin seki keskendin
ettd 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan
a alakohdan kanssa.

70. Sddnnosten piillekkdisyys on  mie-
lestdni vain hyviksyttivi. Asiassa ei edetd
mihinkiin, jos jaidiin jahkailemaan sit,
ettd haetun tavaramerkin yhteen ele-
menttiin voidaan yhti aikaa soveltaa useita
hylkdysperusteita. Tavaramerkkiasetuksen
4 artiklassa sdddetddan yhteison tavara-
merkin positiivisista vaatimuksista, kun
taas 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ne
toistetaan negatiivisesta nikokulmasta
kisin. Kyseisen artiklan 1 kohdan b—d
alakohdalla luodaan harmonia Pariisin
yleissopimuksen 20 kanssa, mutta niitd ei
tarvitse erottaa 4 artiklasta tai 7 artiklan
1 kohdan  a alakohdasta tai rtulkita
4 artiklan tai 7 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdan valossa. 21

19 — Mielessd tulisi  kuitenkin pitdd, erti Pariisin  yleis-
sopimuksen mukaan yksi yleissopimuksen jisenistd voi
niilld perusteilla eviti jo alemmin toisessa jisenvaltiossa
rekisterdidyn tavaramerkin rekistersinnin, kun taas tava-
ramerkkidirektiivissd ja tavaramerkkiasetuksessa nimi
perusteet pakottavat epidmiin rekisterSinnin,

20 — Tavaramerkkiasetuksessa ei nimenomaisesti viitata yleis-
sopimukseen, mutta tavaramerkkidirektiivin johdanto-
osan viimeisessd perustelukappaleessa todetaan, etti sen
sddnnosten (jotka tissd suhteessa ovat identtiset asetuksen
sadnnosten kanssa) on tarpeen olla "taysin yhdenmukaiset
Pariisin yleissopimuksen mairdysten kanssa”. Komission
perusteluissa aﬂ(uperﬁiseen ehdotukseen yhteison tavara-
merkkiasetuksesta mainitaan silloisen 6 artiklan osalta
seuraavaa: “Ehdottomien hylkiysperusteiden luettelo
pohjautuu suurelta osin teollisoikeuksien suojelemisesta
tehdyn Pariisin yleissopimuksen 6 guinquies artiklaan ja
jasenvaltioissa voimassa oleviin akeictlin. Ainoastaan
poikkeuksellisesti on katsottu tarkoituksenmukaiseksi vii-
tata Pariisin yleissopimuksen tekstiin.”

21 — Vrt. esimerkiksi kolmannen valituslautakunnan asiassa R
26/1998-3 ("Netmeeting”) 27.11,1998 tekemi paitss ja
sen 13 kohta: “Vaikka tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
alakohtien kesken on tiettyid paillekkaisyyta, valitus-
lautakunta on sitd mieltd, ettid jokaista alakohtaa tulisi
tulkita ja soveltaa erikseen. Tami ei toisaalta tarkoita sita,
etteikd samanaikaisesti voitaisi soveltaa useampaa kuin
yhtii ehdotonta hylkidysperustetta.”
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71. Kuten ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin oikein totesi, 2?2 tavaramerkin
rekisterdinti voidaan eviti jo yhdellikin
ehdottomalla hylkiysperusteella. En pysty
kuvittelemaan sellaista tilannetta, jossa
saattaisi kdytinnossi olla tirkeii ratkaista,
voidaanko useampaa kuin yhtd hylkdys-
perustetta soveltaa. Koska 7 artiklan
3 kohtaa, joka koskee tavaramerkin kiy-
tosti johtuvaa erottamiskykyiseksi tule-
mista, sovelletaan ainoastaan 7 artiklan
1 kohdan b—d alakohtaan eikid 7 artiklan
1 kohdan a alakohtaan, saattaisi kuitenkin
teoriassa olla tarpeellista erottaa esi-
merkiksi ne merkit, jotka ovat kykene-
mittémia erottamaan, niistd merkeisti,
joilta puuttuu erottamiskyky tai jotka
muodostuvat yksinomaan kuvailevista ele-
menteistd. Jos merkki kuitenkin kiy-
tinndssi voi tulla erottamiskykyiseksi,
tiytyy silli pohjimmiltaan olla myos kyky
erottaa. Jos ndin ei olisi, kysymys olisi
epiolennainen.

72. Niin ollen kyseessi olevassa asiassa
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa olisi tul-
kittava itsendisesti eli 4 artiklasta erilldin.

73. Mielestini Procter & Gamblen yrityk-
set sulattaa yhteen kaikki 7 artiklan
1 kohdan a—d alakohtaan sisiltyvit ar-
viointiperusteet  perustunnusmerkistoksi
kyvylle erottaa ovat tarpeettomia ja ehkd

22 —— Valituksenalaisen tuomion 29 kohta.
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jopa harhaanjohtavia timin asian yhtey-
dessd. 23 Lisidksi ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin teki mielestini liian pitkille
meneviid johtopiddtoksid valituksenalaisen
tuomion 23 kohdassa, kun se katsoi, ettd
lainsiitdjan  tarkoituksena  oli, ettd
7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa mai-
nittujen merkkien “on laatunsa vuoksi
katsottava olevan kykenemittomii erot-
tamaan jonkin yrityksen tuotteet toisen
yrityksen tuotteista”.

74. Vaikka ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin mielestini menikin tuossa asiassa

_pidemmiille tulkinnassaan kuin oli tarpeen,

ei siitd valteimattd kuitenkaan seuraa, ettd
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
mydhemmassi johtopditelmissiin erehtyi,
kun se katsoi, etti valituslautakunta oli
oikeassa, kun se oli siti mieltd, ettd
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla
sanalta ”Baby-Dry” tulisi evitd rekiste-
rointi. Sddnnoksen tarkka merkitys tulisi
ensin tutkia, ja siinnéksen suhde 4 artik-
laan tai muihin ehdottomiin hylkays-
perusteisiin saattaa itse asiassa osoittautua
epiolennaiseksi.

23 — On syytd ohimennen huomauttaa, ertd hakijan lukuisat
viittauﬁset Benelux-tuomioistuinten oikeustapauksiin eivit
ole tidysin osuvia, koska Beneluxin lainsiidinté on eri-
lainen. Vaikka Benelux-tavaramerkkilain tarkoituksena on
tiytintoonpanna tavaramerkkidirektivi, lain 6 a artik-
lassa siddetidn, ettd hakemus on hylittivd, jos kyseessd
oleva merkki "ei muodosta tavaramerkkii 1 artiklan
mukaisesti [joka viittaa olennaisesti kaikkiin merkkeihin,
jotka soveltuvat erottarmnaan yrityksen tuotteet] erityisesti
siksi, ertd siltd puuttuu erottamiskyky siten kuin Pariisin

leissopimuksen 6 quinquies artiklan B kohdan 2 ala-

ohdassa miiritain”. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan a—d alakohdalla on mielestini metko erilainen
lainsidzdinndllinen tausta.
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Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kob-
dan c alakohdan ulottuvuus

— Yleinen ulottuvuus

75. Erds kysymykseen liittyvd nikokohta
koskee sitd, onko sellaisten tavaroiden tai
palvelujen  ominaisuuksia  osoittavien
merkkien tai merkintdjen sulkemisella
tavaramerkkisuojan ulkopuolelle pyritty
estimdin elinkeinonharjoittajia ”poista-
masta kiertokulusta” sellaisia sanoja, jotka
kuuluvat  yleiseen kiyttoon.  Valitus-
lautakunnan piitoksen24 15 kohdassa
todetaan, ettd suojan epiiminen kyseisilti
merkeiltd olisi tulkittava nidin; Procter &
Gamble on kuitenkin kiivaasti toista
mieltd. On kuitenkin syyti huomata, ettei
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ota
tuohon seikkaan kantaa valituksenalaisessa
tuomiossa.

76. Viimeksi mainitun seikan vuoksi tilld
kysymykselld ei sininsi ole suoranaista
merkitystd valituksen lopputuloksen kan-
nalta. Silld saattaa kuitenkin olla jotakin
vaikutusta 7 artiklan 1 kohdan ¢ ala-
kohdan tulkintaan.

77. Olen suurelta osin yhtd mieltid tdsti
Procter & Gamblen kanssa — samoin kuin

24 — ” — — Juuri yhteisén tavaramerkin luonteesta eli siiti,
ettd se luo yksinoikeuden, johtuu, ettd 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa — — kielletdin rekisterdimisti sellaisia
merkkeji, jotka — — pelkistidin kuvaavat niiti tavaroita
tai palveluita, joita varten merkkii kiyterddn, — — ”

virastokin. Pariisin yleissopimuksen laati-
joiden erdini huolena on saattanut olla se,
ertd koska tiettyjen maiden lakien perus-
tana on ollut tavaramerkin luoma yksin-
oikeus kiyttodn ja se, ettd tiettyjen yleis-
essd kidytossd olevien sanojen tiytyy olla
suljettu tuon yksinoikeuden ulkopuolelle,
niille maille on annettava oikeus eviti
tavaramerkkisuoja  sellaisilta  muualla
rekisteroidyiltd  tavaramerkeiltd, jotka
muodestuvat tillaisista sanoista. Sellaisten
merkintdjen osalta, jotka kuvaavat tava-
roiden tai palveluiden ominaisuuksia, timi
huolenaihe on kuitenkin otettu huomioon
tavaramerkkiasetuksen 12 artiklan b ala-
kohdassa, jossa rajoitetaan yhteisén tava-
ramerkin vaikutuksia varmistamalla, ettei
tavaramerkin haltija voi kieltda tillaisten
merkint6jen kdyttéd kuvaavassa tai infor-
matiivisessa tarkoituksessa eli muussa tar-
koituksessa kuin tuotemerkkini. Tadssd
kohdin voidaan siteerata eriin englantilai-
sen tuomarin kauan aikaa sitten ilmaise-
maa huolta: ”Varakkaat elinkeinon-
harjoittajat haluavat tavallisesti omia osan
englannin kielen yleisestd sanastosta ja
kieltdd suurelta yleis6ltd nyt ja vastaisuu-
dessa paisyn heille varatulle alueelle.” 25

78. Tassd valossa saattaa olla parempi
ajatella, ettei  tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan tarkoi-
tuksena ole estid kaikkien tavallisten
kuvailevien sanojen monopolisointia, vaan
vilttdd sellaisten kuvailevien tuotenimien
rekistersinti, jotka eivit voi saada suojaa.
Jos tdmi merkitsee sitd, ettd samoja sanoja
on tulkittava eri tavoin kuin esimerkiksi
tulkittaessa niitd Pariisin yleissopimuksen

25 — “Perfection”: Joseph Gros('ield & Sons’ Application
(1909) 26 RPC, s. 837, sivulla 854, Court of Appeal, per
Cozens-Hardy, Master of the Rolls.
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yhteydessd, johtuu tima ainoastaan siitd,
ettid ne esiintyvit eri asiayhteydessa.

79. Mielipiteeni saattaa olla vastoin joita-
kin Windsurfing Chiemsee -tuomion koh-
tia. 26 Siind yhteisdjen tuomioistuin oli sitd
mieltd, ettd tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa (joka
vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaa) ”pyritdin siihen yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, ettd merkkeji tai
ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisid
tavaroita tai palveluita, joita varten rekis-
terdintid haetaan, on jokaisen saatava
vapaasti kiyttdd”. Lisdksi yhteisdjen tuo-
mioistuin katsoi, ettd direktiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohta (joka vastaa ase-
tuksen 12 artiklan b alakohtaa) ei vaikuta
merkittivisti tuohon tulkintaan.

80. Mielestini nuo lausumat, vaikka ne
onkin muotoiltu yleisiksi, tulee suhteuttaa
kyseisen tapauksen asiayhteyteen, jossa
kyseessd oli maantieteellisen nimen eika
kuvailevan sanan kiytté. Vaikka maatie-
teellistd alkuperdd kuvailevat merkinnat
mainitaan tavaramerkkiasetuksen 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohdassa ja tavara-
merkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa yhdessi muiden kuvaavien
elementtien kanssa, on niilld kuitenkin eri-
tyisasema. Ne on mainittu erikseen ase-
tuksen 64 artiklan 2 kohdassa ja direktii-
vin 15 artiklan 2 kohdassa rekisterdi-

26 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing
Chiemsee Produkrions- und Vertriebs GmbH (WSC) v.
Boots- und Segelzubehdr Walter Huber ja Franz Atten-
berger, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. [-2779, erityisesti
25~—28 kohta).
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miskelpoisina yhteisoén yhteismerkkeini, ja
maataloustuotteiden sekd elintarvikkeiden
(joiden osalta maantieteellisilli merkin-
noilld on erittdin tiarked rooli) yhteydessi
niiden kiytté on muussa yhteisén lainsda-
dinnossd tiukasti sddnneltyd.2” Maantie-
teellisen nimen rekisterdinti tavaramerkiksi
kuitenkin supistaisi vapaasti kiytettivien
merkkien piirid paljon tuntuvammin kuin
kuvailevan merkin rekisterdinti tavara-
merkiksi. On myos syytd huomata timin
asian osalta, ettdi Windsurfing-tuomiossa 28
yhteiséjen  tuomioistuin  katsoi, ettei
yhteisén oikeuteen ole omaksuttu saksa-
laista Freihaltebediirfnis-kisitettd (”konk-
reettinen, aktuelli ja pakottava tarve sii-
lyttdd deskriptiiviset ilmaukset vapaassa
kaytossi”).

81. Mielestini 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohta voidaan niin ollen ymmirtdi sana-
muotonsa mukaisesti eli siten, ettd sidnnds
estdd sellaisten tavaramerkkien rekiste-
roinnin, jotka yksinomaan muodostuvat
merkeist4 tai merkinnéisti, jotka osoittavat
tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia.
Asetuksen 12 artiklan b alakohdasta ilme-
nee selvisti, ettd tavaramerkki voi sisaltda
tillaisia merkkejd tai merkintoji (tai muu-
toin tilld siinnokselli ei olisi mitddn
mieltd), ja 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdasta kiy selvisti ilmi, ettei tavara-
merkki voi muodostua yksinomaan niista.

27 — Esimerkiksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
maantieteellisten merkintdjen ja alkuperanimitysten suo-
jasta 14 pdivini heinikuuta 1992 annettu neuvoston ase-
tus (ETY) N:o 2081/92 (EYVL 1992, L 208, s. 1).

28 — Em. tuomion 35 kohta.
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— Yhteys ”Baby-Dry”-asiaan

82. Kisiteltdvini olevassa asiassa valitus-
lautakunnan mielestd “kahden tavallisen
sanan yhdistelmd (’baby’ ja ’dry’) ilman
mitddn mieleenpainuvaa tai mielikuvi-
tuksellista  lisdelementtid  vilittdmasti
ilmaisee kuluttajille, etti tuote soveltuu
perustehtiviinsi eli pitimiin vauvat kui-
vina”. Ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin oli samaa mieltid ja katsoi, etti
“sanamerkkiin Baby-Dry ei sisilly mitdidn
muuta [erottavaa] lisitekijaa”.

83. Eittimirti ei tuskin ole epiilysti siita,
saatetaanko sanoja “baby” ja “dry” kiyt-
tdd elinkeinotoiminnassa vaippojen kiyt-
totarkoitusta osoittavissa merkinnoissi, ja
siitd, ettd sanaan “Baby-Dry” ei sisilly
muita sanoja.

84. Kyseenalaista on kuitenkin se, tulisiko
kenellekddn asioista vihinkin perilli ole-
valle henkilélle vilittémasti vaipat mieleen,
kun hin nikee ensimmiisti kertaa tuote-
nimen ”Baby-Dry”, tai tulisiko tuolle hen-
kilolle vilittomasti  mieleen  vaippojen
kdyttotarkoitus, kun hidn kuulee tavara-
merkkid kaytettavin sellaisten tavaroiden
yhteydessi.

85. Kun tarkastellaan niitd kahta tapaa
reagoida kyseiseen tuotenimeen, jilki-

mméiinen reagointitapa on ensin mainittua
tarkedmpi, koska kysymysti rekisterdinnin
epadmisestd 7 artiklan 1 kohdan ¢ ala-
kohdan perusteella tulee tarkastella otta-
malla huomioon tavarat, joita varten
rekistersintii haetaan, kuten ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin valituksenalai-
sessa tuomiossa oikein totesi. 2® Vaikka —
kuten valituslautakunta huomautti — eris
vaippojen pddasiallisista tehtdvisti on
”pitdd vauvat kuivina” (ilmaisun yhdessi
merkityksessi), ei sanaa “baby-dry” tieti-
mdni mukaan kuitenkaan tavanomaisessa
kielenkdytossd kayteti kuvaamaan noita
tuotteita tai niiden kayttdtarkoitusta, eiki
kukaan ole toisin viittinyt.

86. Silti ensimmainen reagointitapakaan ei
ndytd olevan tiysin vailla merkitysti. Jos
sanaa ”Baby-Dry” voidaan kiyttid sug-
gestilvisena viittauksena niinkin erilaisiin
tuotteisiin kuin talkki, vaunujen sadesuo-
jus, pienikokoinen kuivausrumpu tai pie-
nissi pulloissa myytivi juoma, silloin
sanan merkitys vaippojen kayttotarkoi-
tuksen osoittajana niyttiisi olevan heikko.,

87. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c¢ ala-
kohdassa kiytetyt sanat ”yksinomaan” ja
”voidaan kiyttdd  elinkeinotoiminnassa
osoittamaan” ovat tdltd osin merkityk-
sellisid.

29 — Em. valituksenalaisen tuomion 21 kohta.
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88. Valituslautakunta ja  ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin niyttdvit otta-
neen olennaisesti sen kannan, ettd koska
ehdotetussa merkissi ei ole mitidin sellaista
elementtid, jota ei voida kidytdd osoit-
tamaan tavaroiden  kidyttotarkoitusta,
merkki muodostuu yksinomaan sellaisista
merkinnoisti, joita voidaan kidyttdd elin-
keinotoiminnassa osoittamaan tuo tarkoi-
tus.

89. Mielestini timid lihestymistapa on
lilan kapea-alainen, tai ainakin sitd sovel-
lettiin tdssd asiassa lilan suppeasti.

90. Siind jdtetdin huomioimatta se, ettd
merkinti on huomattavasti lyhennetty ja
epidtavallinen rakenteeltaan, sekd se, ettd
merkkii on vaikea analysoida intuitiivisesti
kieliopin pohjalta niin, ettd sen merki-
tyssisalto selvidisi valittdmasti. Nuo kaikki
ovat mielestani sanojen “baby” ja “dry”
lisielementtejd, jotka tulisi harkinnassa
ottaa huomioon.

91. Lihestymistavassa ei myoskdidn oteta
huomioon sitd piinvastaista nikékohtaa,
ettd elinkeinoelimissid kaytetryjen vaippo-
jen kiyttotarkoitusta kuvaavien merkinto-
jen tdytyy, jotta ne olisivat ymmadrrettivid,
pitdd sisidltid enemmin elementtejd kuin
sanat “baby” ja “dry” pelkdstddn siten
toisiinsa liitettyind, kuin nyt kyseessi ole-
vassa tuotenimessi on tehty. Lisiksi siind ei
mitenkdin oteta huomioon sitd, ettd
”Baby-Dry” on selvistikin keksitty sana,
joka ei sellaisenaan ole englannin kield,
joten sen kiyttd elinkeinotoiminnassa
kuvailevana sanana on vieli vihemmin
todennikoisti.
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92. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan laajemmalle tulkinnalle loytyy
lisiksi ennakkotapauksia sekd virastosta
etti ensimmiisen oikeusasteen  tuo-
mioistuimesta.

93. Viraston tutkimusosaston ohjeissa esi-
merkiksi mainitaan, etti tavaramerkin
tiytyy “kyeti muuhunkin kuin kuvaile-
maan tavaroita”. Toinen valituslautakunta
katsoi, etti 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdassa  ”madiritelldidn  hyvaksyttiva
tavaramerkki siten, ettei se saa olla yksin-
omaan tai pelkistiin kuvaileva”, kun se
kisitteli tavaramerkkiasiaa ”Oilgear”, jota
haettiin  rekistersitdviksi  hydraulisille
pumpuille, hydraulisille moottoreille ja
hydraulisille tydstokoneille. 30 Kun kolmas
valituslautakunta  hyviksyi  valituksen
asiassa, jossa virasto oli evidnnyt sana-
merkin “Netmeeting” rekisterdinnin tieto-
koneohjelmille, joilla vilitetdin tosiaikaisia
multimediaa hyddyntivia monenvilisid
viesteja tietokoneverkoissa, katsoi kolmas
valituslautakunta, ettd merkki sisilsi aina-
kin yhden keksinnollisen elementin, nimit-
tidin sen, ettei sanoja normaalisti kiytetd
yhdessi, joten niiden yhdistelmi ei suoraan
vastaa hakemuksen kohteena olevia tava-
roita. Lisiksi valituslautakunta totesi, ette
merkki yksinomaan kuvaa tavaroiden
kiyteotarkoitusta tai niidden muita ominai-
suuksia, 31

30 — Valituslautakunnan 22.9.1998 tekemid piddtos asiassa
R 36/1998-2, The Oilgear Company.

31 — Valituslautakunnan 27.11.1998 tekemi pdidros asiassa
R 26/1998-3, Microsoft Corporation.
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94. Erddssd toisessa asiassa (jossa toistet-
tiin se, mitd yhteisdjen tuomioistuin totesi
sekaannuksesta SABEL-tuomiossa 32) kol-
mas valituslautakunta katsoi, ettid 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohtaa tulisi soveltaa
nidin: ” — — ainoastaan silloin, kun hake-
muksesta heti, selvisti ja yksiselitteisesti
kiy selville tavaramerkin kuvaileva sisilto,
erityisesti koska yleisen eliminkoke-
muksen mukaan kuluttajat suurella epito-
dennikoisyydelld eivit ryhdy tavaramerkin
nihdessddn analysoimaan sitd, misti tava-
ramerkki kisitteellisesti muodostuu — — .
Jos tavaroiden ominaisuuksia kuvaavaan
sanaan pelkistdin viitataan ja sana on
tunnistettavissa ainoastaan ilyllisen poh-
diskelun perusteella, tavallisesti sana ei
muodosta estetti rekisterdinnille”. 33

95. Aivan viimeaikaisessa tuomiossaan 34
ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin
kumosi ensimmdisen valituslautakunnan
paitéksen, jossa valituslautakunta oli
hylinnyt valituksen viraston pidtoksesti,
jolla evittiin rekisterdinti tavaramerkilti
“Doublemint”, jota haettiin lukuisille eri
tavaroille, mutta etupiissi purukumille.
Tuomioistuin perusti tuomionsa olennai-
sesti sithen, ettd merkin osa “double” oli
merkitykseltdin moniselitteinen ja ettd
merkin "Doublemint” perusteella ”kohde-
ryhmddn kuuluvat henkilsét eivic mielld
kyseisti sanaa vilittomasti ja enempii
asiaa pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan

32 — Asia C-251/95, SABEL v. Puma (Kok. 1997, s. 1-6191,
23 kohta).

33 — Valitustautakunnan  asiassa R 71/1998-3  26.2.1999
tekemi paitds Micro-Frame Technologies, jossa haettiin
sanan "Portfolio” rekistersintii lukuisia erityyppisii tie-
tokonetuotteita ja painotuotteita varten, joiden avulla
yritykset voivat valita ja suunnitella projekteja olemassa ja
suunnitelmissa olevien sitoumusten ja resurssien pohjalta;
réétéksen 10 kohta. On kuitenkin huomioitava, ettd nima
ausumat on esitetty sen nikemyksen yhteydessi, etti
7 artiklan 1 kohdan’c alakohdan tarkoituksena on pitad
kuvailevat sanat yleisessi kaytossd, mistd olen eri mieltd.

34 — Ensimmiisen  oikeusasteen  tuomioistuimen  asiassa
T-193/99, Wrigley v. SMHV, 31.1.2001 antama tuomio
(Kok. 2001, s. 11-417).

kyseisten  tavaroiden  tiettyi  omi-
naispiirrettd”. 35
96. Jos timintyyppinen tarkastelutapa,

josta olen yhti mieltd, olisi otertu tissa
asiassa ohjenuoraksi ja harkinnan perus-
tana olisivat olleet mainitsemani seikat —
kuten dirimmiinen lyhentiminen, epita-
vallinen ja episelvi kieliopillinen rakenne,
se, ettid sana on vain osittain kuvaileva, ja
keksinnoéllisyys —, ‘oltaisiin saatettu yhti
hyvin tulla sellaiseen johtopiitskseen, ettd
tuotenimen  ”Baby-Dry”  rekisterdintia
vauvan vaipoille el voida eviti tavara-
merkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan perusteella, vaikkakin suojan
laajuus saattaisi olla melkoisen rajoitettu
12 artiklan b alakohdan nojalla. 36

97. Koska valituslautakunta ei ollut perus-
teellisesti harkinnut ylli mainittuja niko-
kohtia 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
yhteydessi, se mielestidni teki harkinnois-
saan oikeudellisen virheen, ja niin ollen
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
teki oikeudellisen virheen pysyttiessiin
valituslautakunnan paitdksen.

35 — Tuomion 30 kohta.

36 — Kilpailija voisi, kuten Procter & Gamble on huomautta-
nut, kenenkiin estimittid todeta rtuotteistaan, etti ne
pitdvit vauvanne kuivana (tai kenties jopa pitavit vau-
vanne vield kuivempana). Mahdollista olisi ainoastaan
kieltda kilpailijaa kiyttdmistd noita kahta sanaa “baby
dry” kilpailijan tavaroiden yksilsintiin tai kiyrimaisti
sanoja siten, ettd tuotemerkkien kesken aiheutuu yleisén
keskuudessa sekaannusvaaraa.
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Prosessuaaliset seuraukset

98. On myds pohdittava, mitd proses-
suaalisia seurauksia aiheutuu siitd pii-
telmisti, ettd ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen vir-
heen.

99. Kisiteltavind olevassa asiassa kisit-
telijin  pddtés perustuu  yksinomaan
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaan. Valitus-
lautakunta katsoi, ettd rekisterdinti tulisi
evitdi my6s 7 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdan nojalla, mutta hylkisi pelkistdin
valituksen oletettavasti silli seurauksella,
ettd alkuperdinen piitds pysyi ennallaan
(tavaramerkkiasetuksen 57 artiklan 1 koh-
dan ja 62 artiklan 3 kohdan perusteella
valituksella valituslautakuntaan ja tuo-
mioistuimeen on kuitenkin lykkdivid vai-
kutus). Vaikka tavaramerkkiasetuksen
62 artiklan 1 kohdan perusteella valitus-
lautakunta voi joko kiyrtdd riitautetun
piitdksen tehneen osaston toimivaltaa tai
palauttaa asian tille osastolle edelleen
paitettiviksi, ei valituslautakunta kidyrea-
nyt kumpaakaan mahdollisuutta, mika
tosin el ndyttinyt olevan tarpeenkaan,
koska valitus hylattiin.

100. Procter & Gamble valitti ensimmaii-
sen oikeusasteen tuomioistuimeen silld
perusteella, ettd valituslautakunta oli tul-
kinnut viirin sekd 7 artiklan 1 kohdan
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b alakohtaa ettd 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaa. Ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin tutki kuitenkin valituksen
ainoastaan viimeksi mainitun siinnoksen
osalta, joten ainoastaan se on riidanalainen
tissd oikeudenkidynnissi.

101. Tavaramerkkiasetuksen 63 artiklan
3 kohdan perusteella ensimmaiisen oikeus-

asteen tuomioistuimella on toimivalta
kumota valituslautakunnan pdités tai
muuttaa sitd; tdssi tapauksessa tuo-

mioistuin kumosi piitoksen.3” Olen jo
aiemmin kisitellyt kumoamisesta johtuvia
oikeudellisia seurauksia timin ratkai-
suehdotuksen siind osassa, joka koskee
valituksen tutkittavaksi ottamista.

102. EY:n tuomioistuimen perussiinnon
54 artiklan mukaan silloin, kun muu-
toksenhaku todetaan aiheelliseksi, yhtei-
sdjen tuomioistuin kumoaa yhteisdjen
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
paitdksen ja voi joko itse ratkaista asian
lopullisesti tai palauttaa asian yhteis6jen
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
ratkaistavaksi.

103. Jos yhteisdjen tuomioistuin toteaa
tdssd asiassa, ettd ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin tulkitsi vddrin 7 artik-
lan 1 kohdan c¢ alakohtaa, niin miki
menettelytapa olisi sopivin?

104. Mielestini lyhyin menettelytapa olisi
parhain, koska asiaa on jo kisitelty

37 — ltse asiassa tihdn piivddn mennessd ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei ole kertaakaan muuttanut valitus-
lautakunnan paitosta.
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useammassa valitusasteessa ja asian kisit-
tely on jo vaatinut melko pitkin ajan.

105. Mielestini asiaa ei ole tarpeen
palauttaa ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimeen. Titd menettelytapaa voitai-
siin pitdd tarpeellisena siksi, ettd ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin ei tutki-
nut asiaa 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
osalta, josta el niin ollen anneta ratkaisua.
Alkuperiinen tutkijan piitds perustui kui-
tenkin 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan
eikd muita perusteita eviti rekistersinti ole
ilmaantunut; niin ollen 7 artiklan 1 koh-
dan b alakohtaa koskevia viitteitid ei ole
tarpeen kisitelld.

106. Jos ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen tuomio kumotaan ja se kor-
vataan tuomiolla, joka kumoaa valitus-
lautakunnan paitoksen, mutta eri perus-
tein, ei mielestini ole tiysin selvii,38 oli-
siko valituslautakunta endi toimivaltainen
tidssd asiassa. Jos olisi, valituslautakunnan
tdytyisi luultavasti tehda uusi paitos, jossa
sitd  sitoisivat tdmidn tuomioistuimen
perustelut. Timi saattaisi olla tarpeeton ja

38 — Mirdan erityistd sddnndstd, joka kattaisi timin tilanteen,
ei niytd olevan olemassa, eiki virasto pystynyt suullisen
kasitrelyn yhteydessd ilmoittamaan tuomioistuimelle yh-
tdidn vastaavaa tapausta johtuen lihinni siiti, ettei vas-
taavanlaisia tapauksia, jossa valituslautakunnan pistos
kumotaan, ole monia. (Suullisen kisittelyn ajankohtana
vastaavanlaisia tapauksia oli ainoastaan kaksi, timi asia
mukaan lukien. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
kuitenkin kumosi nelji p#dtéstd jo heti seuraavana pii-
vind — 31.1.2001). Virasto oli kuitenkin sitd mieltd, ettd
periaatteessa valituslautakunnan tehtivini on panna tuo-
mio taytintdén.

prosessiekonomian kannalta kannattama-
ton vaihe.

107. Yhteisojen tuomioistuin voisi niin
ollen kumota valituksenalaisen tuomion ja
antaa itse lopullisen tuomion, jossa se
muuttaisi valituslautakunnan piitéstd sen
toimivallan perusteella, joka sille tavara-
merkkiasetuksen 63 artiklan 3 kohdassa
myonnetain.

108. Tassd tilanteessa olisi teoreettisesti
mahdollista, etti tuomioistuin itse mai-
rdisi, ettd merkki on rekistersitivi (tava-
ramerkkiasetuksen 62 artiklan 1 kohdan
mukaisesti, jonka mukaan valitus-
lautakunta voi kidyttdd riitautetun pai-
toksen tehneen kaisittelijin toimivaltaa),
mutta silloin mielestdni puututtaisiin epi-
oikeutetusti viraston tydhon erityisesti
siksi, ettd asiassa saattaa olla muita niko-
kohtia, joita ei vieli ole kisitelty tuo-
mioistuimessa.

109.Mielestini kaikkein tehokkain menet-
telytapa tissi oikeusasteessa on, ettd
yhteisdjen tuomioistuin palauttaa asian
tutkijalle uudelleen kisiteltaviksi. Tutkijan
on noudatettava yhteisdjen tuomioistuimen
tuomiossa mainittuja perusteluita ja otet-
tava huomioon ne seikat, joista on ollut
puhetta timin ratkaisuehdotuksen aiem-
missa kohdissa.
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Ratkaisuehdotus

110. Olen niin ollen sitd mieltd, ettd yhteisojen tuomioistuimen tulisi

1) kumota ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98 antama
tuomio;

2) muuttaa ensimmiisen valituslautakunnan asiassa R 35/1998-1 tekemad
pddtostd siten, ettid

—vyhteisojen tuomioistuin kumoaa kisittelijan 29.1.1998 tekemidn pii-
toksen, jossa kisittelija katsoi, ettd tavaramerkki ”Baby-Dry” muodostuu
yksinomaan sellaisista merkinnoistd, joita voidaan kiyttdd elinkeino-
toiminnassa osoittamaan vauvan vaippojen kiyttotarkoitusta

—palauttaa asian kisittelijille uudelleen kisiteltiavaksi;

3) velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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