SHIELD MARK

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

27 pdivdnd marraskuuta 2003 *

Asiassa C-283/01,

jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan
nojalla yhteiséjen tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen tissd kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

Shield Mark BV

vastaan

Joost Kist h.o.d.n. Memex

ennakkoratkaisun jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnén ldhentimisestd
21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 artiklan tulkinnasta,

* Oikeudenkiyntikieli: hollanti.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: V. Skouris, joka hoitaa kuudennen jaoston puheenjoh-
tajan tehtivii, sekd tuomarit J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen
ja F. Macken (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M.-F. Contet,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Shield Mark BV, edustajinaan advocaat T. Cohen Jehoram ja advocaat
E. J. Morée,

— Alankomaiden hallitus, asiamicheniin H. G. Sevenster,

— Ranskan hallitus, asiamiehinddn G. de Bergues ja A. Maitrepierre,

— Italian hallitus, asiamiehendidn U. Leanza, avustajanaan avvocato dello Stato
O. Fiumara,
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— [Itdvallan hallitus, asiamieheniin C. Pesendorfer,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamieheniin J. E. Collins, avusta-
janaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisojen komissio, asiamiehiniin N. B. Rasmussen ja
H. M. H. Speyart,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Shield Mark BV:n, edustajanaan T. Cohen Jehoram, Alankomaiden
hallituksen, asiamiehendsin N. A. J. Bel, ja komission, asiamiehiniin
N. B. Rasmussen ja H. van Vliet, 27.2.2003 pidetyssd istunnossa esittimait
suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 3.4.2003 pidetyssi istunnossa esittimén ratkaisueh-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittéinyt yhteiséjen tuomioistui-
melle 13.7.2001 tekemilldén padtokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomio-
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istuimeen 18.7.2001, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymysti
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon lihentimisestdi 21 piivind joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljempani direktiivi) 2 artiklan tulkinnasta.

Nidmd kysymykset on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat Shield Mark
BV (jiljempdnd Shield Mark) ja Kist, joka harjoittaa toimintaansa Memex-
toiminimelld, ja jossa on kyse siitd, ettd viimeksi mainittu kdyttdd toimintansa
yhteydessd ddnitunnuksia, jotka Shield Mark on aikaisemmin rekisterdinyt
Benelux Merkenbureau (Benelux-maiden tavaramerkkiviranomainen; jiljempini
BMB) -ddnimerkkeini.

Asiaa koskevat oikeussaannot

Yhteison lainsddadinté

Direktiivilld pyritddn sen johdanto-osan ensimmiisen perustelukappaleen
mukaan ldhentdmiin jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidintod niiden ole-
massa olevien erojen poistamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata
liitkkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekd vidristdd kilpailua yhteis-
markkinoilla. Kuten direktiivin johdanto-osan kolmannesta perustelukappaleesta
kay ilmi, silld ei kuitenkaan pyritd lihentimiin kyseisid lainsdddant6jd tiydel-
lisesti.
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Direktiivin johdanto-osan seitseminnessi perustelukappaleessa sdddetddn, ettd
“niiden pddméiirien saavuttaminen, joihin tilli lainsdiddnnon ldhentimiselld
pyritdidn, edellyttdd, ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja siilyttdmisen
edellytykset ovat kaikissa jdsenvaltioissa pAdsdintdisesti samat” ja ettd *timin
vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejd merkeisti, jotka voivat olla tavaramerk-
keing, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yri-
tysten tavaroista ja palveluista”.

Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin muodostavat merkit”,
luetellaan johdanto-osan seitseminnessd perustelukappaleessa tarkoitetut esi-
merkit, Siini sidddetiin seuraavaa:

*Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esitti4 graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin
taikka tavaroiden tai niiden pdillyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilld
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”

Direktiivin 3 artiklan, jonka otsikko on "Rekisterdinnin esteet ja mitittomyys-
perusteet”, 1 kohdan a ja b alakohdassa sdddetddn seuraavaa:

”Seuraavia merkkeji ei saa rekisterdidé tai, jos ne on rekisterdity, ne on julis-
tettava mitdttomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeini;
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b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus.”

Benelux-maissa sovellettava lainsddidintd

Belgian kuningaskunta, Luxemburgin suurherttuakunta ja Alankomaiden
kuningaskunta ovat sisillyttineet tavaramerkkioikeutensa yhteiseen lakiin, jonka
nimend on Eenvormige Beneluxwet op de merken (Benelux-maiden yhtenidinen

tavaramerkkilaki, Trb. 1962, 58 ja Trb. 1983, 187; jiljempini BMW), jonka
tdytdnt6onpano on annettu yhteisen viranomaisen, BMB:n tehtiviksi.

BMW:a on muutettu kyseisen lain muuttamisesta 2.12.1992 tehdylld poytikir-
jalla (Trb. 1993, 12; jaljempini poytikirja), joka on tullut voimaan 1.1.1996
alkaen, jotta direktiivi saatettaisiin osaksi niiden kolmen jisenvaltion kansallista
oikeusjirjestysti.

Ei kuitenkaan katsottu, ettd olisi ollut tarpeellista muuttaa BMW:a, jotta direk-
tiivin 2 ja 3 artikla nimenomaisesti saatettaisiin osaksi kansallista oikeusjirjes-
tystd. Taltd osin poytdkirjan perusteluiden L2 kohdan kuudennessa ja
seitseminnessi kappaleessa tismennetidn seuraavaa:

"BMW:iin ei tehdd mukautuksia direktiivin 2 artiklan vuoksi, joka koskee
merkkejd, joita voidaan suojella. Tdmin artiklan teksti vastaa miltei kokonaan
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BMW:n 1 §:44. Vaikka onkin totta, etti, toisin kuin direktiivin 2 artiklassa,
BMW:n 1 §:ssd ei edellytetd, ettd merkit on voitava esittdd graafisesti, kidytin-
nossd merkkien on tdytettdvi timi edellytys, jotta niitd voidaan suojella tava-
ramerkkini.

Direktiivin 3 artikla ei mydskidin johtanut BMW:n mukauttamiseen. Tdmin
artiklan ensimméisessd kohdassa sdiddetyt ehdottomat rekisterdinnin esteet ja
mitittomyysperusteet [6ytyvit BMW:n 1 §:std ja 4 §:n 1 ja 2 momentista, kun
niitd luetaan yhdessi 14 §:n A momentin 1 kohdan kanssa, — —

BMW:n 1 §:n, johon pdytikirjassa ei ndin ollen tehty muutoksia, 1 momentissa
sdddetddn seuraavaa:

*Tavaramerkkeind pidetddn nimityksid, piirroksia, tunnuksia, leimoja, kirjaimia,
lukuja, tavaroiden tai pakkausten muotoja ja kaikkia muita merkkeji, joiden
avulla yrityksen tavarat voidaan erottaa.”

BMW:n tiytint6onpanoasetuksen 1 §:n b kohdassa sdfidetiin, ettd ”Benelux-
tavaramerkkid koskeva hakemus esitetdin ranskan tai hollannin kielelld toimit-
tamalla asiakirja, jossa on — — jiljennds tavaramerkistd”.
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BMB ei ennen poytikirjan voimaantuloa 1.1.1996 suorittanut tavaramerkin
rekisterdinnin yhteydessd mitddn aineellisoikeudellista tutkintaa, koska tillainen
tutkinta suoritettiin tarvittaessa jilkikiteen mitdtdintikanteen tai sellaisen vas-
takanteen yhteydessd, joka on esitetty tavaramerkin haltijan oikeuden loukkaa-
mista  koskevassa  asiassa, mutta nykyiin BMB tutkii, onko
tavaramerkkihakemuksiin sovellettava BMW:ssa sdidettyji ehdottomia hyl-
kiysperusteita.

Siltd osin kuin on kyse ddnimerkeisti, BMB katsoi aluksi, etti ne voidaan
rekisterdidd. Gerechtshof te ’s-Gravenhagen (Alankomaat) annettua kuitenkin
27.5.1999 tuomion pidasian asianosaisten vilisessd asiassa BMB on yleensi
kieltdytynyt rekisterdimistd ddnimerkkeja.

Pédasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Shield Mark on neljintoista BMB:ssa rekisterdidyn sellaisen tavaramerkin haltija,
joista ensimmdinen on rekisterdity 5.6.1992 ja muut 2.2.1999 tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten kos-
kevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistet-
tuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 (tallennetut
tietojenkasittelyohjelmat [ohjelmistot] ym.), 16 (aikakaus- ja sanomalehdet ym.),
35 (mainonta, liikkeenjohto ym.), 41 (opetus, koulutus, koulutustilaisuuksien
jarjestiminen mainonnan, markkinoinnin, immateriaalioikeuksien ja kaupallisen
alan tiedottamisen alalla ym.) ja 42 (oikeudelliset palvelut) kuuluvia erilaisia
tavaroita ja palveluita varten.

Niistd  tavaramerkeistdi nelji  koostuu nuottiviivastosta, jolla on
L. van Beethovenin ”Fiir Elise” sidvellyksen yhdeksin ensimmaistd nuottia. Niisti

I-14336




16

17

18

19

SHIELD MARK

kahdessa on maininta »dinimerkki, tavaramerkki tuotetaan musiikillisin keinoin
toistamalla nuottiviivastossa (graafisesti) esitetyt nuotit”. Naistd kahdesta toisen
osalta tdsmennetdin lisiksi, ettd nuotit “soitetaan pianolla”.

Nelja muuta tavaramerkkii koostuvat ’Fiir Elisen’ yhdeksistd ensimmdisestd
nuotista”, Niisti kahdessa on maininta ”ddnimerkki, tavaramerkki koostuu
kuvaillusta melodiasta”. Niisti kahdesta toisen osalta tismennetdin lisiksi, ettd
ddnimerkki ”soitetaan pianolla”.

Kolme muuta tavaramerkkii koostuvat ”E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A” nuottien
sarjasta. Niistdi kahdessa on maininta “Adinimerkki, tavaramerkki tuotetaan
toistamalla kuvailtujen nuottien sarjan muodostama melodia”. Niistd yhden
osalta tdsmennetidn lisdksi, ettd nuotit ”soitetaan pianolla”.

Kaksi Shield Markin rekisterdimisti tavaramerkeistd koostuu sanasta ”Kukele-
kuuuuu” (onomatopoeettinen sana, jolla hollannin kielelli viitataan kukon lau-
luun). Niistd yhdessd on maininta “dinimerkki, tavaramerkki on
onomatopoeettinen sana, jolla imitoidaan kukon laulua”.

Lopuksi yksi tavaramerkki koostuu “kukon laulusta”, ja siini on maininta
*ddanimerkki, tavaramerkki koostuu kuvaillusta ddntelysti”,
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Lokakuussa 1992 Shield Mark aloitti radiossa mainoskampanjan, jonka jokainen
mainos alkoi tunnuksella (jinglelld), joka koostui “Fiir Elisen” yhdeksista
ensimmdisestd nuotista. Lisiksi Shield Mark alkoi helmikuusta 1993 alkaen
julkaista tiedotetta markkinoilla tarjoamistaan palveluista. Shield Markin jul-
kaisut asetettiin esille kirjakauppoihin ja lehtikioskeihin sijoitettuihin telineisiin,
ja tunnus soi aina, kun julkaisu otettiin telineesti. Lopuksi Shield Mark alkoi
julkaista lakimiehille ja markkinoinnin asiantuntijoille tarkoitettua tietokone-
ohjelmaa, ja kukonlaulua kuuluu aina, kun timin ohjelman sisdltivd disketti
kidynnistyy.

Kist, joka toimii tiedotuksen asiantuntijana erityisesti mainos- ja tavaramerkki-
oikeuden alalla, jirjestid immateriaalioikeuksia ja markkinointia koskevia kou-
lutustilaisuuksia ja julkaisee aikakauslehtei, jossa kisitellddn nditd kysymyksid.

Kist kaytti 1.1.1995 alkaneen mainoskampanjan aikana ”Fiir Elisen” yhdeksdsta
ensimmaisestd nuotista koostuvaa sivelmii ja myds myi tietokoneohjelmaa, joka
kiynnistimisen hetkelld sai kuulumaan kukonlaulua.

Shield Mark nosti Kistid vastaan tavaramerkin loukkausta ja vilpillistd kilpailua
koskevan kanteen.

Gerechtshof te ’s-Gravenhage hyviksyi 27.5.1999 antamallaan tuomiolla Shield
Markin vaatimukset silti osin kuin ne perustuivat rikkomusperusteista vahin-
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gonkorvausvastuuta koskevaan lainsddddnt6n mutta hylkési sen sijaan vaa-
timukset siltd osin kuin ne perustuivat tavaramerkkeji koskevaan lainsidd4ntéon
silld perusteella, ettd Beneluxin jidsenvaltioiden hallitusten tarkoituksena oli, ettei
44nid voitaisi rekisterdidid tavaramerkeiksi.

Shield Mark teki kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin, ja viimeksi
mainittu padtti lykdtd asian kisittelyd ja esittdd yhteiséjen tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) a) Onko direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa tulkittava siten, ettd #dnien
pitdminen tavaramerkkini olisi sen kanssa ristiriidassa?

b) Jos vastaus kysymykseen 1.a on kieltdvd: Merkitseekd direktiivilld kayt-
to0n otettu jarjestelmi sitd, ettd 44nid on pidettivi tavaramerkkeini?

2) a) Jos vastaus kysymykseen 1.a on kieltivi: Mitd edellytyksid direktiivissd
asetetaan ddnimerkkien osalta sille 2 artiklassa tarkoitetulle edellytykselle,
jonka mukaan merkki on voitava esittdi graafisesti, ja sille tavalle, jolla
tdllaisen merkin rekisterdinti voidaan suorittaa?

b) Téyttyvdtko erityisesti edelli 2.a kohdassa tarkoitetut edellytykset, jos
ddni on rekisterdity tilanteen mukaan seuraavassa muodossa:

— nuottikirjoituksena
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— onomatopoeettisena sanallisena kuvauksena

— muunlaisena sanallisena kuvauksena

— graafisena esityksend, kuten spektrogrammina tai sonagrammina

— rekisterdintihakemukseen liitettyni ddnitallenteena

— digitaalisena tallenteena, jota voidaan kuunnella Internetin vilitykselld

—niiden mahdollisuuksien yhdistelmina

—jollain muulla tavalla, ja jos se voidaan esittdd muulla tavalla, niin milli?”

Ensimmdinen ennakkoratkaisukysymys

Ennakkoratkaisupyynnén esittinyt tuomioistuin tiedustelee ensimmiisen kysy-
myksensd a kohdassa, onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava siten, ettd ddnien
pitdminen tavaramerkkinid on sen kanssa ristiriidassa. Jos vastaus on kieltivi,
ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin tiedustelee ensimmdisen kysy-
myksensd b kohdassa, merkitseekd timi artikla, ettd d4nid on pidettdvd tava-
ramerkkeini.
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Yhteistjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Shield Markin mukaan direktiivin johdanto-osan seitseminnesti perustelukap-
paleesta kiy ilmi, ettd direktiivin 2 artiklaan ei sisilly tyhjentdvdid luetteloa
merkeistd, jotka voivat olla tavaramerkkeind. Niin ollen kaikki merkit, jotka
voivat erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai pal-
veluista voivat piddsidntdisesti olla tavaramerkkeini. Shield Markin mukaan
tdstd seuraa, ettd koska on ilmeisti, ettd ddnet soveltuvat tillaiseen, ne voivat olla
tavaramerkkeini.

Shield Markin mukaan tdtd tulkintaa tukee julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colo-
merin asiassa C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002 (Kok. 2002, s. I-11737),
antama ratkaisuehdotus, direktiivin valmisteluasiakirjat ja ne neuvoston asia-
kirjat, joihin yleisolld on oikeus tutustua ja jotka koskevat seki direktiivin ettid
yhteisén tavaramerkistd 20 piivini joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) antamista, seki sisimarkkinoiden
harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) tutkintaa koskevat
ohjeet.

Alankomaiden, Ranskan, Italian, Itdvallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hal-
litukset katsovat, ettd dinet voivat erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden
yritysten tavaroista ja palveluista. Koska direktiivin 2 artiklassa oleva luettelo on
ndiden hallitusten mukaan vain suuntaa-antava, tistd seuraa, ettd ddnet voivat
olla tavaramerkkeini.

Ranskan ja Itdvallan hallitukset lisddvit, ettd direktiivin tarkoituksen vuoksi,
joka on jdsenvaltioiden lainsdddintdjen yhdenmukaistaminen tavaramerkkien
osalta, d4nid on voitava pitdd tavaramerkkeini silloin kun ne voidaan esittid
graafisesti.
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Komissio muistuttaa, ettd direktiivin 2 artiklassa edellytetiin, ettd jotta merkki
voidaan rekister6idd tavaramerkkini, se on voitava esittdd graafisesti ja sen on
voitava erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja pal-
veluista. Komission mukaan direktiivin 2 ja 3 artiklassa sdddetystd jarjestelmasti
kdy ilmi, ettd 2 artiklassa tarkoitetun kaltainen erottamiskyky, toisin kuin
3 artikla, ei koske siti, voiko merkilld konkreettisesti olla kyky erottaa tavarat tai
palvelut, joita varten merkin rekisterdimistd tavaramerkiksi on haettu, vaan
enemmankin sitd, onko kyseessi olevalla merkilli yleisesti erottamiskyky ilman,
ettd otetaan huomioon tavaroiden tai palveluiden eri luokat.

Komission mukaan &dinet, jotka ovat ihmisen havaittavissa ja muistettavissa,
voivat erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai pal-
veluista. Lisiksi ne voidaan esittda graafisesti.

Koska direktiivin 2 artiklassa oleva luettelo merkeisti, jotka voivat olla tavara-
merkkind, ei ole tyhjentivi, komissio paittelee tistd, ettd merkit, jotka koostuvat
ddnistd, ovat pddsdidntOisesti sellaisia, ettd ne voidaan rekisterdidid tavaramerkiksi
silld edellytykselld, ettd niilld voidaan erottaa tavarat tai palvelut ilman sekaan-
nusvaaraa ja ettd ne voidaan esittdd graafisesti selkeilld, tismilliselli ja pysyvilld
tavalla ja siten, ettd kolmannet henkilét voivat helposti ymmairtii, mikd on
suojelun kohteena oleva tavaramerkki.

YhteisGjen tuomioistuimen vastaus

Siltd osin kuin on kyse ensimmiisen kysymyksen a kohdasta, direktiivin 2 artiklan
tarkoituksena on méiritelld ne merkkityypit, jotka voivat olla tavaramerkkeji.
Kyseisessd sadnnoksessd sdddetddn, ettd tavaramerkkind voivat olla merkit, jotka
esitetddn “erityisesti sanoin, henkildnnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin,
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numeroin taikka tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon avulla — — ”
Kyseisessd sddnnoksessd mainitaan tosin ainoastaan kaksi- tai kolmiulotteiset
merkit, jotka voidaan nikdaistein havaita ja jotka voidaan niin ollen esittid
kirjaimien, muiden kirjoitusmerkkien tai kuvan avulla (em. asia Sieckmann,
tuomion 43 kohta).

Kuten kidy ilmi sekd mainitusta direktiivin 2 artiklasta ettd direktiivin seitse-
ménnestd perustelukappaleesta, jonka mukaan on tarpeen ”luetella esimerkkeja”
merkeistd, jotka voivat olla tavaramerkkeini, kyseinen luettelo ei kuitenkaan ole
tyhjentdva. Siten kyseisessd sifinnoksessd, vaikkei siind mainita didnien kaltaisia
merkkejd, joita ei sellaisinaan voida nikdaistein havaita, ei kuitenkaan nimen-
omaisesti suljeta niitd pois (ks. vastaavasti, silti osin kuin on kyse hajuista, em.
asia Sieckmann, tuomion 44 kohta).

Kuten Shield Mark, huomautuksia esittineet hallitukset ja komissio ovat
korostaneet, ddnet eivit ole luonteensa vuoksi episopivia erottamaan yrityksen
tavaroita tai palveluita muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Niissid olosuhteissa direktiivin 2 artiklaa on tulkittava siten, ettd dsnet voivat olla
tavaramerkkind silld edellytykselld, ettd ne voidaan lisiksi esittdd graafisesti, miti
tarkastellaan toisen ennakkoratkaisukysymyksen yhteydessi.

Siltd osin kuin on kyse ensimmiisen kysymyksen b kohdasta, on todettava, etti
ddnten rekisterdiminen tavaramerkiksi ei ole ristiriidassa direktiivin 2 artiklan
kanssa. Niin ollen jisenvaltiot eivit saa sditid, ettd tdllainen rekisterdinti on
padsddntdisesti poissuljettua.
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Vaikka direktiivissd ei pyritd jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiddintdjen tiy-
delliseen lihentdmiseen, direktiivin johdanto-osan seitseminnesti perustelukap-
paleesta kidy selvisti ilmi, ettd rekisterbidyn tavaramerkin saamisen ja
sdilyttdmisen edellytykset ovat kaikissa jdsenvaltioissa samat.

Kuten Ranskan hallitus on todennut, jisenvaltioiden vililli ei pitiisi olla ole-
massa eroavaisuuksia siltd osin kun on kyse siitd, millaiset merkit voivat olla
tavaramerkkini.

Ensimmadiseen kysymykseen on siis vastattava, ettd direktiivin 2 artiklaa on tul-
kittava siten, ettd 44nid on voitava pitii tavaramerkkeini silloin kun niiden
avulla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja
palveluista ja kun ne voidaan esittii graafisesti.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

Ennakkoratkaisupyynnén esittdnyt tuomioistuin pyytii toisessa kysymyksessidan
yhteis6jen tuomioistuinta tismentimiin, milli edellytyksillid 44ni voidaan esittdd
graafisesti direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja erityisesti tiyttyvitko
graafisen esityksen edellytykset nuottikirjoituksella, onomatopoeettisena sanal-
lisena kuvauksena, muunlaisena sanallisena kuvauksena, esimerkiksi sonagram-
min kaltaisena graafisena esityksend, rekisterdintihakemukseen liitettyni
danitallenteena, digitaalisena tallenteena, jota voidaan kuunnella Internetin
vilitykselld, ndiden mahdollisuuksien yhdistelmilli tai jollain muulla tavalla.
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Yhieistjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Ensimmdiseksi Shield Mark, huomautuksia esittineet hallitukset ja komissio ovat
yhtd mieltd siitd, ettd d4nen graafisen esityksen on tdytettivi erditd edellytyksig,
jotta ddni voisi muodostaa tavaramerkin.

Shield Mark katsoo, ettd graafisen esityksen on oltava selked, tismillinen ja
kolmansille henkiléille ilman liiallista vaivannikéd ymmirrettivissd oleva.
Alankomaiden hallituksen mukaan graafisen esityksen on oltava tdydellinen,
selked ja tdsmillinen, jotta voidaan tietdd, miki on tavaramerkin haltijan
yvksinoikeuden kohde, ja niiden henkildiden ymmarrettivissi, jotka ovat kiin-
nostuneita tutustumaan tavaramerkkirekisteriin, Ranskan hallitus katsoo, ettd
graafisen esityksen on oltava selkei ja tdsmallinen ilman, ettd merkin olisi oltava
vilittdmasti yleisdn havaittavissa; lisiksi suojelun kohteena olevan merkin on
oltava ymmirrettdvd. Italian hallituksen mukaan timin esityksen on pystyttivi
ilmaisemaan &dni, tekemddn se ymmirrettiviksi ja erottamaan se. Itdvallan
hallitus katsoo, ettd ddnen on ilmettivi selkedsti graafisesta esityksesti tai sen on
oltava siitd pddteltivissi riittivin selkeilld tavalla siten, etti se, mitd tavara-
merkilld mahdollisesti tullaan suojaamaan, on riittdvin tismallisesti tunnistet-
tavissa. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan graafisen esityksen on
oltava sellaisenaan riittivin tiydellinen, selkei ja tismallinen ja tavaramerkki-
rekisteriin tutustuvien henkiléiden ymmairrettivissi ilman liiallista vaivannikod.
Lopuksi komissio katsoo, ettd timin esityksen on oltava selked, tismallinen,
kestivd ja sellainen, ettd kolmansilla henkilsilli on helposti mahdollisuus
ymmadrtid, mikd on suojelun kohteena oleva tavaramerkki.

Siltd osin kuin toiseksi on kyse #inten graafisen esityksen hyviksyttdvistd muo-
doista, Shield Mark, Ranskan, Itivallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan halli-
tukset ja komissio katsovat, etti nuottiviivasto on direktiivin 2 artiklan mukainen
graafinen esitys.
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Shield Mark ja Ranskan hallitus katsovat, etti viittaus tunnettuun teokseen,
kuten ”’Fiir Elisen’ yhdeksin ensimmadisti sdvelti”, on graafinen esitys; Yhdis-
tyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio eivit ole tdlli kannalla.

Toisin kuin Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset, Shield Mark ja
komissio katsovat, etti melodian graafisena esitykseni on pidettivi kyseisen
melodian kuvausta siten, etti kirjoitetaan ne nuotit, joista se koostuu, kuten ”E,
DIS, E, DIS, E, B, D, C, A”.

Shield Mark ja Ranskan ja Itdvallan hallitukset myontivit, ettd sonagrammi on
graafinen esitys, mihin Itdvallan hallitus lis3i, ettd tdllainen hakemus voidaan
hyviksya silld edellytykselld, etti siind on mukana akustinen jiljennds dénitteells,
ja Ranskan hallitus lisd4, ettd tdmén esitystavan mukana voisi olla dinitallenne
tai digitaalinen dénite. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus viittdi sen sijaan,
ettd tdtd graafisen esityksen muotoa ei yleisesti ottaen voida hyviksyi, ja
komissio el hyviksy tekniikan nykytilassa sit, ettd sonagrammi voi olla graafisen
esityksen hyviksyttivi muoto, kun 4ini rekisteréidiin tavaramerkiksi.

Toisin kuin Ranskan ja Itdvallan hallitukset, Shield Mark ja tietyissd tapauksissa
(selked ja yksiselitteinen kuvaus) Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja
komissio katsovat, etti onomatopoeettinen sana voidaan myés tallentaa.

Siltd osin kuin on kyse tavaramerkkihakemukseen lisitysti #initallenteesta,
Ranskan hallitus katsoo, ettd tavaramerkkihakemukseen voitaisiin lisitd sona-
grammi tai spektrogrammi, ja Itdvallan hallitus edellyttdd, etti hakemukseen
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yhdistetddn sonagrammi. Shield Mark, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja
komissio sen sijaan kiistdvit, ettd timd viitetty “graafisen esityksen” muoto voisi
olla sellainen keino, jota kiyttien didni voidaan rekisterdidd tavaramerkiksi.

Yhteisdjen tuomioistuimen vastaus

Alustavasti on muistutettava, ettd EY 234 artiklan mukaisessa yhteisdjen tuo-
mioistuimen ja kansallisten tuomioistuimien yhteistydssi yksinomaan kansallisen
tuomioistuimen, jossa asia on vireilli ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta,
tehtdvind on kunkin asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakko-
ratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen yhteisdjen tuomioistuimelle
esittdmilld kysymyksilld merkitystd asian kannalta. Jos esitetyt kysymykset kos-
kevat yhteison oikeuden tulkintaa, yhteis6jen tuomioistuimen on siten yleensi
ratkaistava ne (ks. mm. asia C-415/93, Bosman, tuomio 15.12.1995, Kok. 1995,
s. 14921, 59 kohta).

Yhteisojen tuomioistuin on kuitenkin katsonut, ettd oman toimivaltaisuutensa
arvioimiseksi sen on tutkittava ne olosuhteet, joissa kansallinen tuomioistuin
esitti ennakkoratkaisukysymyksen. Yhteistyén henki, jonka on vallittava
ennakkoratkaisumenettelyssd, edellyttid, ettdi kansallinen tuomioistuin ottaa
omalta osaltaan huomioon yhteisdjen tuomioistuimelle uskotun tehtivin, jonka
mukaan yhteiséjen tuomioistuimen on myétdvaikutettava lainkdyttéon jdsen-
valtioissa eikd annettava neuvoa-antavia lausuntoja yleisistd ja hypoteettisista
kysymyksistd (ks. mm. em. asia Bosman, tuomion 60 kohta).

Niin ollen on mahdollista kieltidytyd vastaamasta kansallisen tuomioistuimen
esittdiméin ennakkoratkaisukysymykseen muun muassa silloin, jos ongelma on
luonteeltaan hypoteettinen (ks. mm. asia C-111/01, Gantner Electronic, tuomio
8.5.2003, Kok. 2003, s. I-4207, 36 kohta).
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Tissd tapauksessa on todettava, ettd Shield Mark ei ole esittdnyt rekisterdinti-
hakemusta sonagrammin, #initallenteen, digitaalisen #initteen tai niiden kei-
nojen yhdistelmin muodossa, misti seuraa, ettd koska esitetylld kysymykselld ei
ole ndiden esittimismuotojen osalta merkitysti asian ratkaiseminen kannalta,
kysymykseen ei niiltid osin vastata.

Siltd osin kuin ensimmadiseksi on kyse edellytyksisti, jotka kaikkien graafisten
esitysten on tdytettivi, yhteisdjen tuomioistuin on edelld mainitussa, hajumerk-
keji koskevassa asiassa Sieckmann antamassaan tuomiossa todennut, ettid
direktiivin 2 artiklaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin voi muodostaa
merkki, jota ei sellaisenaan voida nidkoaistein havaita, jos se voidaan esittda
graafisesti, erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, ettd
graafinen esitys on selkei, tismillinen, itsessddn tdydellinen, helposti tutustut-
tavissa, ymmarrettivd, kestdvd ja objektiivinen.

Nimi edellytykset koskevat myos dinid, joita hajujen lailla ei sellaisenaan voida
havaita nikdaistein.

Silt4 osin kuin toiseksi on kyse graafisen esityksen hyviksyttavistd muodoista, on
huomattava, ettd vaikka ennakkoratkaisupyynnén esittineelle tuomioistuimelle
kuuluu jokaisessa yksittdistapauksessa, joka sen ratkaistavaksi on saatettu, sen
midrittiminen, voiko merkki olla tavaramerkkini ja voitiinko se ndin ollen
hyviksyttivisti rekisterdid, yhteisdjen tuomioistuin on kuitenkin toimivaltainen
lausumaan tdstd kysymyksesti siltd osin kuin on kyse siitd, ovatko nuotein tai
sanallisesti tehdyt esitykset d4nen graafisia esityksid direktiivin 2 artiklassa tar-
koitetulla tavalla.
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Aluksi on aiheellista korostaa, etti merkkii ei voida rekisteridd danimerkkini
silloin, kun hakija on jdttinyt rekisterdintihakemuksessaan tismentdmitti, ettd
hakemuksen kohteena oleva merkki on ymmérrettivd ddnend. Tillaisessa
tapauksessa tavaramerkkien rekisterdimisessi toimivaltainen viranomainen,
kuten yleisokin, erityisesti taloudelliset toimijat, voivat perustellusti katsoa, ettd
kyseessd on sana- tai kuviomerkki siind muodossa kuin se on graafisesti esitetty
rekisterdintihakemuksessa.

Siltd osin kuin ensimmiiseksi on kyse ddnen esittimisesti siten, ettd sitd kuvail-
laan sanallisesti, ei voida automaattisesti sulkea pois sitd, etteikd tillainen
graafisen esityksen muoto voisi tiyttid timin tuomion 55 kohdassa todettuja
edellytyksid. Kun kyseessi ovat pdiasiassa kyseessd olevien merkkien kaltaiset
merkit, sellaiset graafiset esitykset kuin *’Fiir Elisen’ yhdeksin ensimmaistd
sdveltd” tai “kukon laulu” eivit kuitenkaan ole riittivin tdsmallisid ja selkeitd,
eikd niiden avulla voida méiritelld hakemuksen kohteena olevan suojelun laa-
juutta, Néin ollen ne eivit voi muodostaa timin merkin graafista esitystd
direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Siltd osin kuin seuraavaksi on kyse onomatopoeettisista sanoista, on todettava,
ettd onomatopoeettisen sanan, sellaisena kuin se lausutaan, ja todellisen dinen tai
todellisten ddnten sarjan, jota onomatopoeettisella sanalla viitetdén foneettisesti
imitoitavan, vililld on olemassa ero. Tapauksessa, jossa déni on esitetty graa-
fisesti pelkilld onomatopoeettisella sanalla, toimivaltaisilla viranomaisilla ja
yleisolla, erityisesti taloudellisilla toimijoilla, ei siten ole mahdollisuutta maa-
ritelld, onko suojelun kohteena oleva merkki itse onomatopoeettinen sana sel-
laisena kuin se lausutaan vai todellinen #ini. Lisdksi eri ihmiset voivat kasittdd
onomatopoeettiset sanat eri tavoin tai ne voidaan kisittdd yhdessi jisenvaltiossa
eri tavalla kuin toisessa. Asian laita on ndin siltd osin kuin on kyse hollannin
kielen onomatopoeettisesta sanasta “Kukelekuuuuun”, jolla pyritidn jiljittele-
méin kukon laulua ja joka on hyvin erilainen kuin muiden Benelux-valtioissa
puhuttujen kielten vastaava onomatopoeettinen sana. Niin ollen pelkki ono-
matopoeettinen sana ilman muita tismennyksii ei voi olla sen #dfinen graafinen
esitys, jota onomatopoeettisella sanalla pyritiin foneettisesti jiljittelemazn.
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Siltd osin kuin lopuksi on kyse nuoteista, joiden avulla dénet tavallisesti esitetizn,
nuottien sarja ilman mitddn muuta tismennystd, kuten ”E, DIS, E, DIS, E, B, D,
C, A”, ei myGskdén ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu graafinen esitys. Til-
laisen kuvauksen avulla, joka ei ole selked, tdsmillinen eiki itsessidn tdydellinen,
el nimittdin voida muun muassa médritelli niiden ddnten korkeutta ja kestoa,
jotka muodostavat melodian, jonka rekisterdimisti on haettu, ja jotka ovat
timdn melodian tuntemista varten ja titen itse tavaramerkin mdiirittimistd
varten keskeisid parametreji.

Adnten sarjaa, jonka rekisterdintii on haettu, voidaan sen sijaan kuvata tarkasti
nuottiviivastolla, joka on jaettu tahteihin ja jolla on muun muassa nuottiavain
(G-avain, F-avain tai C-avain), nuotteja ja taukomerkkejd, joiden muodolla
(nuoteilla: pyéred, valkoinen, musta, kahdeksasosanuotti, kuudestoistaosanuotti
ym. taukomerkeilld: tauko, puolitauko, neljisosatauko, kahdeksasosatauko ym.)
ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia (ylennys, alennus ja
palautus), eli timin nuottikirjoituksen kokonaisuudella méiritelldsin sdvelten
korkeus ja kesto. Tdmi #inten graafisen esityksen tapa vastaa yhteisbjen tuo-
mioistuimen siitd oikeuskdytdnnostd johtuvia edellytyksii, jonka mukaan timin
esityksen on oltava selked, tdsmillinen, itsessddn tdydellinen, helposti tutustut-
tavissa, ymmadrrettdvi, kestivi ja objektiivinen.

Vaikka tdllainen esitys ei ole vilittomasti helppotajuinen, on kuitenkin niin, et
esitys voidaan helposti ymmartdd, joten toimivaltaiset viranomaiset ja yleisd,
erityisesti taloudelliset toimijat, voivat saada tismillisen thdOl’l merkistd, jonka
rekisterdintid tavaramerkkini on haettu.
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Toiseen kysymykseen on siis vastattava, ettd

— direktiivin 2 artiklaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin voi muodostaa

merkki, jota ei sellaisenaan voida nikdaistein havaita, jos se voidaan esittdd
graafisesti eli erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten,
ettd graafinen esitys on selked, tdsmillinen, itsessddn tiydellinen, helposti
tutustuttavissa, ymmaérrettivd, kestivi ja objektiivinen,

kun kyseessd on &ini, ndmi edellytykset eivit tiyty, kun merkin graafinen
esitys kisittdd sanallisen kuvauksen, jossa ilmoitetaan, ettd merkki muo-
dostuu nuoteista, jotka muodostavat tunnetun musiikkiteoksen, tai ettd
merkki muodostuu jonkin eldimen #éntelysti, tai pelkdin onomatopoeettisen
sanan ilman muuta tdsmennysti taikka nuottien sarjan ilman muuta tis-
mennystd. Sen sijaan kyseiset edellytykset tiyttyvit silloin, kun merkki esi-
tetddn tahteihin jaetulla nuottiviivastolla, jolla on muun muassa nuottiavain,
nuotteja ja taukomerkkeji, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja
tarvittaessa muutoksia.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteistjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittéineille Alankomaiden, Rans-
kan, Italian, Itdvallan ja Yhdistyneen kuningaskunnanhallituksille ja komissiolle
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aiheutuneita oikeudenkdyntikuluja ei voida miiriti korvattaviksi. Piddasian
asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minkd vuoksi
kansallisen tuomioistuimen asiana on pdittid oikeudenkiyntikulujen korvaa-
misesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut Hoge Raad der Nederlandenin 13.7.2001 tekemilldin padtokselld
esittdmét kysymykset seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisestd 21 pdivdnd jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
2 artiklaa on tulkittava siten, ettd #4nid on voitava pitdd tavaramerkkeini
silloin kun niiden avulla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden
yritysten tavaroista ja palveluista ja kun ne voidaan esittad graafisesti.

2) Direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin voi
muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida nikoaistein havaita, jos se
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voidaan esittdd graafisesti eli erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitus-
merkkien avulla siten, ettd graafinen esitys on selked, tismallinen, itsessisin
tdydellinen, helposti tutustuttavissa, ymmarrettivi, kestivi ja objektiivinen.

Kun kyseessd on d#ni, ndmi edellytykset eivit tiyty, kun merkin graafinen
esitys kisittdd sanallisen kuvauksen, jossa ilmoitetaan, ettd merkki muo-
dostuu nuoteista, jotka muodostavat tunnetun musiikkiteoksen, tai ettd
merkki muodostuu jonkin eldimen #éntelysti, tai pelkin onomatopocettisen
sanan ilman muuta tismennysti taikka nuottien sarjan ilman muuta tis-
mennystd. Sen sijaan kyseiset edellytykset tdyttyvit silloin, kun merkki esi-
tetddn tahteihin jaetulla nuottiviivastolla, jolla on muun muassa nuottiavain,
nuotteja ja taukomerkkejd, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja
tarvittaessa muutoksia,

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Julistettiin Luxemburgissa 27 piivind marraskuuta 2003.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti
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