LINDE YM.

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
8 pidivdnd huhtikuuta 2003 *

Yhdistetyissd asioissa C-53/01—C-55/01,

jotka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteiséjen
tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen asioissa, jotka on pannut vireille

Linde AG (C-53/01),

Winward Industries Inc. (C-54/01)

ja

Rado Uhren AG (C-55/01),

ennakkoratkaisun jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisestd
21 pédivdnd joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja e alakohdan
tulkinnasta,

* Qikeudenkiyntikicli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen
puheenjohtajat J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja C. W. A. Timmermans seka
tuomarit C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken
(esittelevd tuomari), J. N. Cunha Rodrigues ja A. Rosas,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Linde AG, edustajinaan Rechtsanwalt H. Messer ja Rechtsanwalt
C. von Mettenheim (C-53/01),

— Winward Industries Inc., edustajanaan Rechtsanwalt M. Schaeffer (C-54/01).

— Rado Uhren AG, edustajanaan Rechtsanwalt D. von Schultz (C-55/01),

— Itdvallan hallitus, asiamieheniin H. Dossi (C-53/01—C-55/01),

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendidn R. Magrill, avustaja-
naan barrister D. Alexander (C-53/01—C-55/01),
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— Euroopan vyhteis6jen komissio, asiamiehiniin N. B. Rasmussen ja
P. F. Nemitz (C-53/01—C-55/01),

ottaen huomioon suullista késittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Winward Industries Inc:n, edustajanaan M. Schaeffer, Rado Uhren
AG:n, edustajanaan D. von Schultz, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen,
asiamiehenddn P. Ormond, avustajanaan barrister M. Tappin, ja komission,
asiamiehinddn N. B. Rasmussen ja P. F. Nemitz, 17.9.2002 pidetyssi istunnossa
esittamait suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 24.10.2002 pidetyssi istunnossa esittimin ratkai-
suehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Bundesgerichtshof on esittdnyt yhteisdjen tuomioistuimelle 23.11.2000 teke-
millddn pditokselld, joka on saapunut yhteiséjen tuomioistuimeen 8.2.2001,
EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymysti jisenvaltioiden tava-
ramerkkilainsdddidnnon ldhentdmisestd 21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jil-
jempénd direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja e alakohdan tulkinnasta.
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Nimi kysymykset on esitetty kolmessa asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtdalta
Linde AG (jiljempini Linde), Winward Industries Inc. (jaljempidnd Winward) ja
Rado Uhren AG (jiljempini Rado) ja toisaalta Deutsches Patent- und Marken-
amt (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) ja joka koskee sitd, ettd timi
virasto on hylinnyt nididen yhtididen tekemit tavaramerkkien rekisterdintid
koskevat hakemukset tavaramerkkien erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteison lainsdddintéd

Direktiivin johdanto-osan ensimmiisen perustelukappaleen mukaan direktiivilld
pyritdin lihentimiin jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddintod, jotta poistet-
taisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkkuvuutta ja palve-
lujen tarjoamisen vapautta seki viiristid kilpailua yhteismarkkinoilla.

Direktiivin 2 artiklassa, joka on otsikoitu ”Tavaramerkin muodostavat merkit”,
sdddetddn seuraavaa:

»Tavaramerkkini voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdéd graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin
taikka tavaroiden tai niiden paillyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilld
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”
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Direktiivin 3 artiklassa luetellaan rekisterdintiesteet ja mitdttdmyysperusteet, ja
siind sdddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejd ei saa rekisterdidd tai, jos ne on rekisterdity, ne on
julistettava mitdttomiksi:

a)

b)

c)

d)

merkit, jotka eivdt voi olla tavaramerkkeini;

tavaramerkit, joilta puuttuu [erottamiskyky];

yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndisti muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, mddrad, kiyttorarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperii,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéisti muodostuvat tavaramer-
kit, jotka ovat tulleet yleisessi kielenkiytossi tai hyvin kauppatavan mukaan

] ovat | y y y pp
tavanomaisiksi;

merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

— tavaran luonteenomaisesta muodosta,
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— teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttimittomésti tavaran muodosta
tai

— tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

3. Tavaramerkiltd ei saa evdtd rekisterdintid tai siti julistaa mitdctomaksi
1 kohdan b, ¢ tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekiste-
rointihakemuksen tekopaivai kaytossd tullut [erottamiskykyiseksi]. Jasenvaltio
voi sddtdd, ettd timd koskee myos tavaramerkkii, joka on tullut [erottamisky-
kyiseksi] rekisterdintihakemuksen tekopiivin tai rekisterdintipdivin jilkeen.

”

Kansallinen lainsiddinto

Direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeusjarjestysti 25.10.1994 annetulla lailla,
joka on nimeltdin Gesetz iiber den Schutzvon Marken und sonstigen Kenn-
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zeichnungen (tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta annettu laki,
BGBL 1994 1, s. 3082; jiljempani Markengesetz) ja joka on tullut voimaan
1.1.1995; Markengesetzin 3 §:ssd sdddetddn seuraavaa:

?1. Tavaramerkkind voidaan suojata miki tahansa merkki, jonka avulla voidaan
erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista,
erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot,
ddnimerkit, kolmiulotteiset muodot, mukaan lukien tavaran tai sen pakkauksen
muoto, sekd ulkoasu muilta osin, mukaan lukien virit ja viriyhdistelmit.

2. Tavaramerkkisuojaa eivdt voi saada sellaiset merkit, jotka muodostuvat
yksinomaan

1) tavaran luonteenomaisesta muodosta,

2) teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttimaittdmasti muodosta

tai

3) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.”
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Markengesetzin 8 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkeiksi ei voida rekister6idd
Markengesetzin 3 §:ssd tarkoitettuja suojeltavissa olevia merkkejd, jos niitd ei
voida esittdd graafisesti.

Markengesetzin 8 §:n 2 momentissa siddetddn seuraavaa:

”Sellaisia tavaramerkkeji ei voida rekistersidi,

1) joilta puuttuu erottamiskyky kyseessi olevien tavaroiden ja palvelujen osalta,

2) jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai ilmaisuista, jotka
voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
miirii, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperid, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaispiirteitd, tai

3) jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai ilmaisuista, jotka
ovat muuttuneet sellaisiksi, etti niilld yleisessi kielenkdytdssi tai rehellisen ja
pysyvin kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan kyseisid tavaroita
tai palveluja.

»
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Markengesetzin 8 §:n 3 momentin mukaan saman pykildn 2 momentin 1, 2 ja
3 kohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen rat-
kaisemista vakiintunut asianomaisessa kohderyhmissd sen vuoksi, ettd sitd on
kiytetty niiden tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkini, joita varten tavara-
merkin rekister6intid haetaan.

Pidasioiden oikeusriidat ja ennakkoratkaisukysymykset

Ennakkoratkaisupyynttjen taustalla on kolme oikeusriitaa.

Ensimmdisessd asiassa (C-53/01) Linde on hakenut ajoneuvon muodon rekiste-
roimistd kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi “moottorikidyttoisid trukkeja ja muita
ajettavia tyOkoneita, joissa on ohjaamo, erityisesti haarukkatrukkeja” varten.
Deutsches Patent- und Markenamt on hylannyt rekisterdintihakemuksen erotta-
miskyvyn puuttumisen vuoksi.

Bundespatentgericht (teollisoikeusasioita kisittelevi liittovaltion tuomioistuin)
on hyldnnyt Linden valituksen tdstd hylkdamispdatoksestd silld perusteella, ettd
kyseiseltd tavaramerkiltd puuttuu tiysin erottamiskyky. Se on todennut erityisesti
seuraavaa: "Kohderyhmissi tdllainen tavaran esitystapa ymmairretddn niin, ettd
silld esitetddn tavaraa itseddn, eikd sitd pidetd minkiddnlaisena tunnusmerkkini,
mikili kyse on tavanomaisesta merkin liikekdytostd. Tavara ei poikkea muo-
doltaan siitd, mikd on tavanomaista modernissa teollisessa muotoilussa. Tek-
nisten elementtien lisdksi tavarassa olevat elementit eivdt ole siind miirin
tavanomaisesta poikkeavia, ettd kohderyhmin tillaista muotoa ei pidettdisi vain
jo kdytettyjen muotojen yhteni muunnelmana vaan sitd pidettdisiin yrityksen
tunnusmerkking.”
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Toisessa asiassa (C-54/01) Winward on hakenut rekisterdintid taskulampulle
kolmiulotteisena tavaramerkkini. Deutsches Patent- und Markenamt on hyldn-
nyt timin hakemuksen silld perusteella, ettd hakemuksessa tarkoitetulta merkiltd
puuttuu erottamiskyky Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla.

Bundespatentgericht on katsonut, ettd myoskidin titd merkkii ei voida rekiste-
roidi, koska siltd puuttuu erottamiskyky. Se on todennut tiltd osin seuraavaa:
”Kyse on tdysin tavallisesta sauvataskulampusta, joka tosin on tietyssd méirin
tavallista elegantimpi mutta ei silti poikkea riittivissd maédrin markkinoille tyy-
pillisisti muodoista. Tilld tavarasektorilla kuluttaja ei mielld tavaran muotoa
viittaukseksi tiettyyn tavaran kaupalliseen alkuperdin. Koska kyseinen tavara
poikkeaa vain vihin kilpailevista tuotteista, edes tarkkaavainen kuluttaja tuskin
pystyy muistinvaraisesti tunnistamaan tietyn valmistajan.”

Kolmas asia (C-55/01) koskee Radon tekemii rekisterdintihakemusta, joka
koskee numerolla 640 196 Radon nimiin jo tehtyd kansainvilistd rekisterointid,
jonka kohteena on rannekellon graafisesta esityksesti muodostuva kolmiulot-
teinen tavaramerkki. Deutsches Patent- und Markenamt on hyldnnyt tdmén
hakemuksen siksi, ettd kyseinen merkki ei ole erottamiskykyinen ja koska sen
osalta on olemassa niin sanottu vapaana pitimisen tarve (Freihaltebediirfnis).

Bundespatentgericht on hylinnyt Radon tistd pddtoksestd tekemin valituksen.
Bundespatentgerichtin mukaan kolmiulotteinen sellaisen kellonkuoren kuvaus,
johon liittyy tai ei liity katettu kellotaulu ja paloista koostuva ranneke, joka on
yhti leved kuin kellonkuori, ei ole tdssd konkreettisessa muodossaan erottamis-
kykyinen. Bundespatentgericht on todennut my&s seuraavaa: ”Suojaa voisi saada
ainoastaan alkuperdin viittaava omaperdinen muoto, joka olisi sellainen, ettd ne
esteet, jotka liittyvit tarpeeseen pitdd vapaana kellon ’perusmuoto’ ja erotta-

I-3186



18

19

20

LINDE YM.

miskyvyn puuttumiseen, korjautuisivat. Tutkittaessa tavaran tai sen osien oma-
perdisyyttd on sovellettava pikemminkin tiukkaa mittapuuta, koska tavara ja sen
osat ovat tdrkeimmdit keinot niiden itsensd kuvailemiseen ja koska niiden
monopolisoinnilla saatettaisiin asettaa rajoituksia kilpailijoiden mahdollisuudelle
muotoilla tuotteensa ja koska voidaan ainakin olettaa, etti kyseisen muodon
vapaana pitdmiseen on olemassa tarve.”

Niihin kolmeen Bundespatentgerichtin tuomioon on haettu muutosta Bundes-
gerichtshofissa.

Bundesgerichtshofin mukaan nididen asioiden ratkaisu riippuu siitd, miten
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja e alakohtaa on tulkittava.

Bundesgerichtshofin mukaan ei ole mitdsin syytd katsoa, ettid kolmiulotteiset
tavaramerkit eivit olisi direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla abstraktisti
erottamiskykyisid. Tdssd sddnnoksessd edellytetddn, ettd tavaramerkilld voidaan
abstraktisti erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdidetiin puolestaan
siitd, ettd tavaramerkin on oltava konkreettisesti erottamiskykyinen rekistersin-
tihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden osalta.

Bundesgerichtshofin mukaan myoskidn direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdassa tarkoitettua rekisterdintiestettd ei voida soveltaa ratkaistavana
olevissa asioissa. Se toteaa Linden ja Radon hakemuksissa tarkoitettujen tava-
ramerkkien osalta, ettd niiden kyseisten tavaroiden perusmuodolle ominaisten
lajipiirteiden lisdksi, jotka maidrdytyvit kyseisen tekniikan perusteella, niilld
tavaramerkeilld eli kyseisilli muodoilla on my6s muita ominaispiirteiti, jotka
eivdt johdu yksinomaan tavaran luonteesta itsestddn taikka mairidydy yksin-
omaan tekniikan perusteella tai ole arvoon olennaisesti vaikuttavia. Lisiksi
Bundesgerichtshof on todennut asiassa C-54/01 (Winward), ettd kyseiselld tava-
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ramerkilli on niiden taskulampun perusmuodolle ominaisten lajipiirteiden
liséksi, jotka madrdytyvit kyseisen tekniikan perusteella, my6s muita ominais-
piirteitd, jotka eivit johdu yksinomaan tavaran luonteesta itsestddn taikka
miidrdydy yksinomaan tekniikan perusteella.

Bundesgerichtshof toteaa timin perusteella, ettd on edelleen selvitettdva, puut-
tuuko niissd kolmessa asiassa kyseessi olevilta tavaramerkeiltd tdysin erotta-
miskyky direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vai
onko kyseessi 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu rekisterdintieste.

Asiassa C-53/01 (Linde) esitetysti ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd
tavaran muotoa esittdvien kolmiulotteisten merkkien osalta Bundespatentge-
richtin oikeuskdytinnodssd, joka koskee direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa vastaavaa Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohtaa, on asetettu
tillaisten tavaramerkkien erottamiskyvylle tiukempia vaatimuksia kuin muun-
laisten tavaramerkkien erottamiskyvylle. Perusteluna niille tiukemmille erotta-
miskykyd koskeville vaatimuksille Bundespatentgericht on esittdnyt, ettd on
tarpeen pitdd tietyt ilmeiset muodot vapaasti kdytettdvissd, ja lisdksi se on
tukeutunut siihen eroon, joka on alkuperin yksildintiin tarkoitetun tavara-
merkkioikeuden ja muotoa suojaavien oikeuksien, kuten mallioikeuden, vililla.

Bundesgerichtshofin itsensi mielesti ei kuitenkaan ole mitddn syytd katsoa, ettd
tavaran muodosta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin olisi sovel-
lettava erottamiskyvyn osalta tiukempia vaatimuksia kuin tavanomaisiin tava-
ramerkkityyppeihin. Tillaisia erottamiskyvylle asetettuja tiukempia vaatimuksia
ei Bundesgerichtshofin nikemyksen mukaan voida perustella silla, ettd tuotteen
muodon vapaana pitimiseen on olemassa konkreettinen tarve elinkeinonhar-
joittajien piirissd.
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Bundesgerichtshofin mukaan yhteis6jen tuomioistuin on myé6s katsonut, ettd
tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimisen kannalta ei ole tehtdvi erottelua sen
mukaan, onko maantieteellisen nimen tai ilmauksen osalta olemassa vapaana
pitimisen tarve (ks. yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 48 kohta). Tarve yleiseen
muotojen vapaana pitdmiseen ei voi olla merkityksellinen tutkittaessa direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua konkreettista erottamiskykyi,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta siti, ettd tillainen tarve mahdollisesti otetaan
huomioon direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa sovellettaessa.

Bundesgerichtshof katsoo direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan osalta, etti
titd sddnnostd sovelletaan itsendisesti kaikentyyppisiin tavaramerkkeihin eli
my6s tavaran muodosta muodostuviin tavaramerkkeihin tdysin riippumatta
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdasta. Niin ollen tavaroiden kolmi-
ulotteisten muotojen vapaana pitimisen tarve on otettava huomioon 3 artiklan
1 kohdan c alakohdan yhteydessi eiki tulkitsemalla laajentavasti saman kohdan
e alakohtaa. Bundesgerichtshofin mukaan tdmi nikemys johtaa siihen, etti til-
laisten tavaramerkin rekisteréinti on mahdollista useimmiten vain silloin, kun
tavaramerkistd on tullut direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmadisessi virkkeessi
tarkoitetulla tavalla kdyttonsi vuoksi erottamiskykyinen.

Tdmin vuoksi Bundesgerichtshof on péittanyt lykitd asian kisittelyi ja esittda
yhteis6jen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset, jotka ovat
samat kaikissa kolmessa edelld mainitussa asiassa:

”1. Onko — — direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
erottamiskykyd arvioitaessa sovellettava tavaran muodosta muodostuvien
kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta tiukempia erottamiskykyi koskevia
kriteerejd kuin muuntyyppisten tavaramerkkien osalta?

I-3189



27

28

29

TUOMIO 8.4.2003 — YHDISTETYT ASIAT C-53/01—C-55/01

2. Onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohtaan verrattuna itsendisti merkitystd tavaran muodosta
muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta? Jos ndin on, onko
elinkeinonharjoittajien tarve saada vapaasti kiyttdd tuotteen muotoa otet-
tava 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa — tai muussa tapauksessa
e alakohtaa — sovellettaessa huomioon silld tavalla, ettd rekisterdinti on
ainakin periaatteessa kiellettyi ja ettd rekisterdidd voidaan periaatteessa vain
sellaiset tavaramerkit, jotka tdyttivit direktiivin 3 artiklan 3 kohdan
ensimmaiisessd virkkeessid asetetut edellytykset?”

Nimi kolme asiaa on yhdistetty 15.3.2001 annetulla yhteis6jen tuomioistuimen
presidentin miiriykselld kirjallista ja suullista kisittelyd sekd tuomiota varten.

Ensimmaiinen ennakkoratkaisukysymys

Ensimmiiselld kysymykselldin Bundesgerichtshof haluaa tietdd, onko direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyéd arvioitaessa
sovellettava tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien
osalta tiukempia erottamiskykyi koskevia kriteerejd kuin muuntyyppisten tava-
ramerkkien osalta.

YhteisGjen tuomioistuimelle esitetyt huomantukset

Winward ja Linde katsovat, etti erottamiskykyd arvioitaessa tavaran muodosta
muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin ei voida soveltaa tiukempia
erottamiskykyd koskevia edellytyksid kuin muuntyyppisten tavaramerkkien
osalta.
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Winwardin mukaan yhteiséjen tuomioistuin on jo kieltiytynyt johtamasta
vapaana pitimisen tarpeesta lisdedellytyksid erottamiskyvyn osalta (ks. vastaa-
vasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 48 kohta).

Winward ja Rado esittdvit, ettd kaikkiin tavaramerkkityyppeihin on sovellettava
samoja kriteereji sen ratkaisemiseksi, voidaanko merkilld erottaa yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Ainoastaan
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa on nimenomainen poikkeussidnnés
kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta. Sitd vastoin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ei tehdd mitidn eroa muodosta muodostuvien tavaramerkkien ja
muuntyyppisten tavaramerkkien vililli. Muodosta muodostuvien tavaramerk-
kien konkreettisen erottamiskyvyn arvioinnissa ei siis ole sovellettava tiukempia
kriteerejd kuin muuntyyppisten tavaramerkkien osalta.

Itdvallan hallitus esittdd, ettd kun kolmiulotteisen merkin muoto vastaa kulut-
tajan odotuksia tavaran tai sen pakkauksen muodon suhteen, on katsottava, etti
kohdeyleisé ei mielld tdtd muotoa niin, ettd se voisi yksiloidd tavaran tietyn
yrityksen tuotteeksi. Itdvallan hallituksen mukaan tdmin vuoksi ei kuitenkaan
ole méddritettdvd tiukempia kriteerejd, joita sovelletaan kolmiulotteisten tavara-
merkkien erottamiskyvyn arvioinnissa, vaan on ainoastaan otettava huomioon se
seikka, ettd tavaroiden ja niiden pakkausten muotojen moninaisuuden vuoksi
tietyilld kaupan aloilla kohdeyleison on vaikeampaa tunnistaa tiettyd tavaran tai
pakkauksen muotoa tavaramerkiksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo, ettd tavaran muodosta muodos-
tuvia tavaramerkkeji ei eroteta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
muista direktiivin 2 artiklassa tarkoitetuista merkeisti, jotka voivat olla tavara-
merkkind. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohta on ainoa sidinnés, joka
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koskee erityisesti kolmiulotteisten tavaramerkkien rekisterdintid. Oikein tulkit-
tuna direktiivissd otetaan tdysin huomioon elinkeinonharjoittajien intressi siihen,
ettd tavaroiden itsensd muodot jaivit edelleen kilpailijoiden vapaaseen kiytt6on.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Itivallan hallitukset esittdvit kuitenkin, ettd
vaikka kaikkiin tavaramerkkeihin sovellettaisiin samoja kriteerejd erottamisky-
vyn osalta, yritykselle on kiytdnnéssd vaikeampaa osoittaa direktiivin 3 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky silloin, kun kyse on tavaran
muodosta muodostuvasta kolmiulotteisesta tavaramerkistd, kuin silloin, kun
kyse on sana- tai kuviomerkisti.

Sana- ja kuviomerkkien osalta kuluttaja on nimittiin tottunut siihen, etti sanat,
logot tai vastaavat merkit ovat tirkeitd vilineitd niilld varustettujen tavaroiden
kaupallisen alkuperin ilmaisemiseen. Sen sijaan useiden tavaroiden ulkomuodon
pddpiirteet madriytyvit ndiden tavaroiden tehtivin mukaan, minkd vuoksi
samantyyppiset tavarat ovat useilta osin samanndkéisid eikd mikddn muoto eri-
tyisesti erotu muista muodoista. Lisiksi muodon erottamiskyky4 on arvioitava
ottamalla huomioon kyseisen tavaran tavanomaiset muunnelmat. Jos muodon eri
piirteet ovat ainoastaan timdin tavaran tavanomaisia muunnelmia, Yhdistyneen
kuningaskunnan hallituksen mukaan on epitodennikoistd, ettd keskiverto-
kuluttaja mieltdi tillaisen muodon tavaramerkiksi.

Komissio esittid, ettd ainoa direktiivin sdinnds, jossa asetetaan erityiskriteerejd
rekisterdintihakemuksen kohteena olevien muotojen suhteen, on direktiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohta, jonka mukaan tavaran muotoa ei voida rekis-
terdidd, jos yritys voisi monopolisoida timidn muodon kilpailijoidensa tai
kuluttajien vahingoksi. Ratkaistaessa, onko tavaramerkki direktiivin 3 artiklan
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1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, ei siis ole
sovellettava tavaran muodosta muodostuviin tavaramerkkeihin tiukempia kri-
teerejd kuin muuntyyppisiin tavaramerkkeihin.

YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on syytd muistuttaa, ettd direktiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkkini
voi olla mika tahansa merkki, jos se voidaan esittdd graafisesti ja jos silld voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Téstd seuraa, ettd tavaran muotoa esittdvd kolmiulotteinen merkki voi peri-
aatteessa olla tavaramerkki, kunhan nimid kaksi edellytysti tiyttyvit (ks. asia
C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 73 kohta).

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeji, joilta
puuttuu erottamiskyky, ei saa rekister6idd tai, jos ne on rekisterdity, ne on
julistettava mitdttomiksi.

Tissd sddnnOksessd tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitd, ettd
tavaramerkki pystyy yksiloimidin rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun tavaran
tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan ndin timin tavaran muiden yritysten
tavaroista (ks. em. asia Philips, tuomion 35 kohta).
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Lisiksi tavaramerkin erottamiskykyd on ensinnikin arvioitava suhteessa niihin
tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu, ja
toiseksi erottamiskyvyn arvioinnissa on otettava huomioon se, ettd miten koh-
deyleiso, joka muodostuu niiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajista, mieltda
tavaramerkin, Tdmi tarkoittaa yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytdnnon
mukaan sitd, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti
valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja
oletetusti mieltd4 tavaramerkin (ks. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky,
tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 31 kohta ja em. asia Philips, tuomion
63 kohta).

Yhteiséjen tuomioistuin on myds todennut edelli mainitussa asiassa Philips
antamansa tuomion 48 kohdassa, etti tavaran muodosta muodostuvien kol-
miulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyd arvioitaessa sovelletaan samoja
kriteerejd kuin muuntyyppistenkin tavaramerkkien erottamiskykyé arvioitaessa.
Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei nimittdin tehdd eroa eri tava-
ramerkkityyppien vililld tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnin osalta.

Ainoastaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainitaan nimen-
omaisesti tietynlaisia merkkeji, jotka muodostuvat tavaran muodosta, ja siind
luetellaan tillaisia merkkejd koskevat erityiset rekisterdintiesteet. Tdman sdin-
noksen mukaan merkkeji ei saa rekisterdidd tai, jos ne on rekisterdity, ne on
julistettava mitittomiksi, jos ne muodostuvat yksinomaan tavaran luonteen-
omaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttimittomastd tava-
ran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

Koska direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohta on ennakkoeste, joka voi estd
yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekister6innin, tdstd seuraa,
ettd jos yksikin tdssd sddnnoksessi mainituista kriteereistd tdyttyy, téllaista
merkkid ei voida rekisterdidd tavaramerkiksi. Lisdksi tillainen merkki ei voi
koskaan saavuttaa erottamiskykyd kayttonsi johdosta direktiivin 3 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. em. asia Philips, tuomion 74—76 kohta).
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Kuitenkin siind tilanteessa, ettd tdmi ennakkoeste ei esta rekisterdintid, on
edelleen tarpeen selvittdd, onko tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen
merkin rekisterointi evittdvd yhden tai useamman 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja
d alakohdassa mainitun rekisterointiesteen vuoksi.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta on todettava, ettd direktiivin
systematiikan tai tAméin sddnndksen sanamuodon perusteella ei voida paitelld,
ettd tavaran itsensi muodosta muodostuvaan kolmiulotteiseen tavaramerkkiin
olisi sovellettava erottamiskyvyn arvioinnin osalta tiukempia kriteerejd kuin
muuntyyppisiin tavaramerkkeihin.

Kuten tdmin tuomion 40 kohdasta ilmenee, erottamiskykyd koskeva kriteeri
edellyttdd kaikkien tavaramerkkien osalta, etti asianomainen tavaramerkki
pystyy yksiloimédn tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan ndin tdmén
tavaran muiden yritysten tavaroista.

On silti huomattava, kuten Itdvallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset
ja komissio ovat perustellusti todenneet, ettd tavaran muodosta muodostuvan
tavaramerkin erottamiskykya voi kdytinnossi olla vaikeampi osoittaa kuin sana-
tai kuviomerkkien erottamiskykyi, kun sovelletaan timin tuomion 40 ja
41 kohdassa mainittuja kriteerejd. Tdma vaikeus, joka voi johtaa tillaista tava-
ramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen hylkidmiseen, ei kuitenkaan sulje
pois sitd, ettd tillaiset tavaramerkit voivat tulla erottamiskykyisiksi kayttonsi
vuoksi ja ettd ne ndin ollen voidaan rekisterdidd tavaramerkeiksi direktiivin
3 artiklan 3 kohdan perusteella.

Edelld esitetyistd syistd ensimmdiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastat-
tava, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamis-
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kykyi arvioitaessa ei ole sovellettava tavaran muodosta muodostuvien kolmi-
ulotteisten tavaramerkkien osalta tiukempia kriteerejd kuin muuntyyppisten
tavaramerkkien osalta.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

Toisen kysymyksensi ensimmaiselld osalla Bundesgerichtshof haluaa tietdd, onko
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ohella itsenidistd merkitystd tavaran muodosta muodostuvien kol-
miulotteisten tavaramerkkien osalta.

Toisen kysymyksen toisessa osassa puolestaan viitataan kahteen erilaiseen
tilanteeseen sen mukaan, millaisen vastauksen yhteisjen tuomioistuin antaa
toisen kysymyksen ensimmdiseen osaan.

Jos 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla on saman kohdan e alakohdan ohella
merkitystd tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien
osalta, Bundesgerichtshof kysyy, onko c alakohdan tulkinnassa otettava huo-
mioon yleinen elinkeinonharjoittajien tarve siihen, ettd tavaran muoto pidetdin
vapaasti kidytettivissi, minkd vuoksi rekisterdinti on lihtokohtaisesti mahdo-
tonta eli se on mahdollista yleensd vain, jos tavaramerkit tdyttdvit direktiivin
3 artiklan 3 kohdan ensimmdisessd virkkeessid asetetut edellytykset.

Jos taas toisen kysymyksen ensimmiiseen osaan vastataan kieltdvisti eli niin, ettd
tavaran muodosta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin sovelletaan
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ainoastaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, Bundesgerichtshof tie-
dustelee edelleen, onko myds timin sidnnoksen tulkinnassa otettava huomioon
yleinen elinkeinonharjoittajien tarve siihen, ettd tavaran muoto pidetddn vapaasti
kéytettdvissa.

Yhteiséjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Linde esittdd, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ohella myos timin
kohdan c alakohdalla on itseniistd merkitystd kolmiulotteisten tavaramerkkien
osalta. Vapaana pitdmisen tarvetta, jolla otetaan huomioon kilpailijoiden
konkreettiset tarpeet, on arvioitava timin viimeksi mainitun sidannéksen poh-
jalta, sen jdlkeen kun on ensin tutkittu, ettd 3 artiklan 1 kohdan e alakohdasta
ilmenevi ehdoton vapaana pitdmisen tarve ei ole esteend kolmiulotteisen tava-
ramerkin rekisteroinnille.

Linden mukaan tillainen vapaana pitimisen tarve on olemassa vain sellaisten
muotojen osalta, jotka ovat vilttimittomid tavaran laadusta tai tavaran pak-
kauksesta johtuvista teknisistd tai esteettisistd syistd, eli ainoastaan direktiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamisalalla. Tavaroiden tai niiden pak-
kausten muunlaisten muotojen osalta riittdd, kun erottamiskyky ja vapaana
pitimisen tarve tutkitaan tapauskohtaisesti.

Winward katsoo, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa lueteltuja
ehdottomia rekisterdintiesteitd sovelletaan vain, kun rekisterdintihakemuksessa
tarkoitetun muodon osalta on olemassa ehdoton vapaana pitimisen tarve.
Kyseisessd sddnnoksessid ei sdddetd tyhjentdvidsti nyt kyseessd olevien, tavaran
muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien vapaana pitimisen
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tarpeesta, eikd tdtd sidnndstd pitiisi soveltaa silloin, kun rekisterdintihakemuk-
sessa tarkoitetun muodon lisiksi on olemassa muita muotoja, joita kiyttden
voidaan saavuttaa haluttu tekninen tulos.

Winwardin mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan
itsendisesti 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ohella, ja sitd sovelletaan myos
tavaran muotoa esittiviin tavaramerkkeihin, mutta vapaana pitimisen tarvetta
on arvioitava ainoastaan e alakohdan yhteydessi.

Rado puolestaan esittid, ettd vaikka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c ja
e alakohdalla pyritiin samanlaisiin piiméiiriin eli sen estimiseen, ettd yksi
elinkeinonharjoittaja saa yksinoikeuden sellaisiin muotoihin, joita muutkin
elinkeinonharjoittajat tarvitsevat samanlaisten tavaroiden muotoilua varten,
molempia niiti sidnnoksid sovelletaan itsendisesti eli toisistaan riippumatta.
Radon mukaan 3 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan soveltamisala on kuitenkin
laajempi kuin saman kohdan e alakohdan soveltamisala.

Rado esittdd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan osalta, ettd tavaran
muodosta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin sovelletaan samoja
arviointiperusteita kuin muuntyyppisiinkin tavaramerkkeihin ja ettd tdtd sdédn-
nostd ei ole syytd tulkita suppeasti eli niin, ettd tillaisten kolmiulotteisten tava-
ramerkkien vapaana pitimisen tarve lihtokohtaisesti estdisi niiden
rekisterdimisen.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohta on “ensimmiinen puolustuslinja” taistelussa sitd vastaan, ettd tava-
ramerkkioikeuden avulla monopolisoidaan perusteettomasti tavaroiden itsensi
muotoja. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on itsendistd merkitystd
suhteessa saman kohdan e alakohtaan, koska c alakohdan perusteella voidaan
evitd sellaisten merkkien rekisterdinti, joiden rekisteroinnille ei ole estettd
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e alakohdan perusteella. Jotta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan tar-
koitus otettaisiin tulkinnassa riittdvdsti huomioon, saman kohdan c alakohdan
soveltamisalaa olisi Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan tulkittava
suppeasti. Elinkeinonharjoittajien intressin mukainen vapaana pitimisen tarve
otetaan joka tapauksessa huomioon molempien niiden sdéinnosten soveltami-
sessa.

Komissio toteaa, ettd direktiivin sanamuodon perusteella ei voida milldin tavoin
padtelld, ettd ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa sovellettaisiin tavaran
muodosta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin. Jos tillaisten tava-
ramerkkien rekisterdinnille ei ole estettd tdmin sddnnéksen perusteella, komis-
sion mukaan on edelleen tutkittava, sovelletaanko niihin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitettua rekisterdintiestettd. Viimeksi mainittua sdinnostd on
sovellettava itsendisesti, kun kasitellddn rekisterdintihakemuksia, jotka koskevat
tavaran muodosta muodostuvia kolmiulotteisia tavaramerkkeji.

Komissio muistuttaa siitd, ettd yhteisojen tuomioistuimen oikeuskiytinnon
mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltamisedellytykseni ei
ole se, ettd olisi olemassa saksalaisessa oikeuskiytinndssi tarkoitettu konkreet-
tinen, aktuelli tai pakottava vapaana pitdimisen tarve (ks. vastaavasti em. asia
Windsurfing Chiemsee, tuomion 35 kohta). Vapaana pitimisen tarve voidaan
ottaa huomioon vain tutkittaessa, tiyttyvitko tdssd sddnnoksessd luetellut tis-
malliset edellytykset, eikd sitd voida ottaa huomioon titd laajemmin. Elinkei-
nonharjoittajilla oleva tiettyjen muotojen vapaana pitimisen tarve on nimittdin
komission mukaan jo otettu huomioon direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdassa.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Toisen ennakkoratkaisukysymyksen ensimmiiseen osaan vastaamiseksi on
todettava, ettid direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan sellaisia
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tavaramerkkeji ei saa rekisterdidi, jotka ovat kuvailevia eli jotka muodostuvat
yksinomaan sellaisista merkeistd tai ilmaisuista, joita kiytetddn elinkeinotoi-
minnassa osoittamaan niiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita
varten rekisterdintid on haettu.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan merkkeji ei saa rekiste-
r6idd, jos ne muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta,
teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttimittomastd tavaran muodosta tai tava-
ran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

Kuten tdmin tuomion 44 kohdasta ilmenee, nimi erityiset rekisterointiesteet,
jotka koskevat tiettyji tavaran muodosta muodostuvia merkkejd ja jotka on
nimenomaisesti mainittu direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, ovat
ennakkoeste, joka voi estii tillaisten merkkien rekisterdinnin (ks. em. asia Phi-
lips, tuomion 74 ja 76 kohta).

On kuitenkin huomattava, ettd vaikka timi ennakkoeste ei estdisi rekisterointid,
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan sanamuodosta tai direktiivin systematiikasta ei
ilmene, ettd muita 3 artiklassa sdidettyjd rekisterdintiesteitd eli myos 3 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa siddettyd rekisterdintiestettd ei voitaisi soveltaa myos
sellaisiin rekisterdintihakemuksiin, jotka koskevat tavaran muodosta muodos-
tuvia kolmiulotteisia tavaramerkkeja.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdasta ilmenee nimittdin selvisti, ettd jokainen tdssd
saannoksessd mainittu rekisterdintieste on itsendinen verrattuna muihin rekiste-
rointiesteisiin ja ettd jokaista niistd on tarkasteltava erikseen.
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Téstd seuraa, ettd vaikka tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen mer-
kin rekisterdintid ei evittdisi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
perusteella, on silti mahdollista, ettd rekisterdinti evitdin, jos timid merkki
kuuluu yhteen tai useampaan 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja d alakohdassa mai-
nittuun ryhmiin.

Erityisesti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan osalta on todettava, ettd
mikiin el ldihtokohtaisesti esti sitd, ettd tdtd sddnnostd sovelletaan rekisteroin-
tihakemukseen, joka koskee tavaran muodosta muodostuvaa kolmiulotteista
tavaramerkkid. Tdssd sddnnoksessd oleva viittaus tavaramerkkeihin, jotka muo-
dostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan kédyttdd
osoittamaan paitsi tdssd sddnnoksessd nimenomaisesti lueteltuja tavaran tai
palvelun ominaisuuksia my6s muita niiden ominaisuuksia, on sisdlléltddn niin
laaja, ettd se voi kattaa hyvin suuren méirin erilaisia tavaramerkkeji, mukaan
lukien tavaran muodosta muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit.

Edelld esitetyn perusteella toisen ennakkoratkaisukysymyksen ensimmaiiseen
osaan on vastattava, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla on
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ohella itsendistd merkitystd tavaran
muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta.

Toisen ennakkoratkaisukysymyksen toiseen osaan vastaamiseksi on muistutet-
tava aluksi, ettd yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskdytannon mukaan direktiivin
3 artiklassa lueteltuja rekisterdintiesteitd tulkittaessa on otettava huomioon se
yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisterdintiesteen tausta-ajatuksena (ks. em.
asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 25—27 kohta ja em. asia Philips, tuomion
77 kohta).
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Tarkemmin ottaen Bundesgerichtshofin mainitsemasta toisesta tilanteesta, joka
koskee direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, on todettava, ettd yhteisdjen
tuomioistuin on jo lausunut tiettyjen tavaran muodosta muodostuvien kolmi-
ulotteisten merkkien osalta, ettd tissd sddnnoksessd tarkoitettujen rekisterdinti-
esteiden tarkoituksena on sen estiminen, ettd tavaramerkkisuojan antaminen
johtaa sithen, ettd tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin
ratkaisuihin tai tavaran kiytto6n liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden kayttdjat
saattavat haluta sisiltyvin myos kilpailijoiden tavaroihin (ks. em. asia Philips,
tuomion 78—380 kohta).

Yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan direktiivin 3 artiklan
1 kohdan c alakohdalla pyritdin siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd
merkkeji tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden
ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid haetaan, on jokaisen saatava vapaasti
kayttid, mukaan lukien kiytto yhteismerkissi taikka yhdistelma- tai kuviomer-
kissd. Tilld siinnokselld estetdin siis se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kdyttdd
tillaisia merkkejd tai ilmauksia sen vuoksi, ettd ne on rekisteroity tavaramerkiksi
(ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 25 kohta).

Se yleinen etu, joka on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan tausta-
ajatuksena, edellyttii, ettd kaikki tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan
sellaisista merkeist3 tai ilmaisuista, joita voidaan kiyttdd osoittamaan tavaran tai
palvelun ominaisuuksia tissi sidnnoksessd tarkoitetulla tavalla, ovat vapaasti
jokaisen kiytettdvissd ja ettd niitd ei voida rekisterdidi, ellei 3 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta muuta johdu.
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Viranomaisen, joka on toimivaltainen soveltamaan direktiivin 3 artiklan
1 kohdan ¢ alakohtaa tillaisiin tavaramerkkeihin, on ratkaistava, sovelletaanko
tdssd sdannoksessd tarkoitettua rekisterdintiestettd sen kisiteltidvind olevassa
asiassa, ja tdssd yhteydessd tdmén viranomaisen on otettava huomioon se, miti
tavaroita tai palveluita varten rekisterdintid on haettu, ja tarkasteltava asiaa
konkreettisesti kaikkien rekisterdintihakemukseen liittyvien merkityksellisten
seikkojen perusteella ja erityisesti edelld mainitun yleisen edun valossa. Tillaista
konkreettista asian tarkastelua edellytetidn myos silloin, kun rekisterdintihake-
mus koskee tavaran muodosta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkii.
Tdmd viranomainen ei sitd vastoin voi katsoa, ettd tillaiset hakemukset on ldh-
tokohtaisesti aina hyldttdva.

Téstd seuraa, ettd tavaran muodosta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerk-
kid — samoin kuin muuntyyppisidkin tavaramerkkeji — on tarkasteltava niin,
ettd tutkitaan, soveltuuko siihen jokin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, ¢, d ja
e alakohdassa mainituista rekisterdintiesteisti, ja jokaista niistd rekisterdinties-
teistd on tulkittava ja sovellettava jokaisessa yksittdistapauksessa sen yleisen edun
valossa, joka on kulloisenkin rekisterdintiesteen tausta-ajatuksena.

Edelld esitetyn perusteella toisen ennakkoratkaisukysymyksen toiseen osaan on
vastattava, ettd tutkittaessa konkreettisessa tapauksessa sitd, sovelletaanko
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa sidddettyi rekisterdintiestettd, on
otettava huomioon se yleinen etu, joka on timin sdinnoksen tausta-ajatuksena,
eli se, ettd kaikki tavaran muodosta muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit,
jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisti tai ilmaisuista, joita voidaan
kayttdd osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia tissi sddnnoksessd tar-
koitetulla tavalla, ovat vapaasti jokaisen kiytettivissi ja ettid niitd ei voida
rekister6idd, ellei timin direktiivin 3 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta

johdu.
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Oikeudenkayntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Itivallan ja Yhdisty-
neen kuningaskunnan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeuden-
kiyntikuluja ei voida mairiti korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian
kisittely yhteisdjen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevan asian kisittelyssd, minki vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana
on padttid oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 23.11.2000 tekemillidn pddtokselld esittdmit
kysymykset seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiaddnnon ldhentdmisestd 21 paivind jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykya arvioitaessa
ei ole sovellettava tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tava-
ramerkkien osalta tiukempia kriteereji kuin muuntyyppisten tavaramerkkien
osalta.
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2) Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla on direktiivin
89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ohella itsendistd merkitysti
tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta.

3) Tutkittaessa konkreettisessa tapauksessa sitd, sovelletaanko direktiivin
89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddettyd rekisterdinties-
tettd, on otettava huomioon se yleinen etu, joka on tdmin sdinnoksen
tausta-ajatuksena, eli se, ettd kaikki tavaran muodosta muodostuvat kol-
miulotteiset tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista mer-
keistd tai ilmaisuista, joita voidaan kayttdd osoittamaan tavaran tai palvelun
ominaisuuksia tdssd sadnnoksessd tarkoitetulla tavalla, ovat vapaasti jokai-
sen kdytettdvissd ja ettd niitd ei voida rekisteroida, ellei timan direktiivin
3 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu.

Rodriguez Iglesias Puissochet Schintgen

Timmermans Gulmann Edward

La Pergola Skouris Macken
Cunha Rodrigues Rosas

Julistettiin Luxemburgissa 8 piivini huhtikuuta 2003.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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