JULKISASIAMIES COSMASIN RATKAISUEHDOTUS — YHDISTETYT ASIAT C-108/97 JA C-109/97

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
GEORGES COSMAS

5 paivini toukokuuta 1998~

I Johdanto

1. Landgericht Miinchen I:n ensimmainen
kauppaoikeudellisten asioiden jaosto on esit-
tinyt yhteiséjen tuomioistuimelle ennakko-

ratkaisukysymyksid, joissa se pyytda
tatd tulkitsemaan jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsiddinnén lihentimisestd

21 paivini joulukuuta 1988 annetun ensim-
miisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY !
(jiljempina direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan
c alakohtaa, 3 artiklan 3 kohdan ensimmaiisti
virkettd ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

2. Nimad kysymykset on esitetty asiassa, jossa
kantajana  on  Windsurfing Chiemsee
Produktions- und Vertricbs GmbH (WSC)
(jiljempini kantaja) ja vastaajina toiminimi
Boots- und Segelzubehdér Walter Huber (asia
C-108/97; jiljempini ensimmiinen vastaaja)
ja toiminimi Franz Attenberger (asia C-109/97;
jiljempina toinen vastaaja) ja joka on saanut
alkunsa siitd, cttd vastaajat ovat kiyttineet

* Alkuperiinen kicli: kreikka,
1 — EYVL 1989, L 40, s. 1.
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tavaroidensa erottamiseen kantajan rekiste-
réimai tavaramerkkii "Chiemsee”.

II Direktiivi 89/104/ETY

3. Direktiivin 2 artiklassa siidetiin seuraavaa:

"Tavaramerkkini voi olla miki tahansa
merkki, joka voidaan esittii graafisestt, eri-
tyisesti sanoin, henkilénnimet mukaan lukien,
kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tava-
roiden tai niiden paillyksen muodon avulla,
jos sellaisella merkilli voidaan erottaa yri-
tyksen tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista tai palveluista.”
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4. Direktiivin 3 artikla koskee rekisterdinnin
esteitd ja mitdttomyysperusteita, ja siind sda-
detiin seuraavaa:

1. Seuraavia merkkeji ei saa rekisteroida ta,
jos ne on rekisterdity, ne on julistettava mitat-
témiksi:

b) ——

c) yksinomaan sellaisista merkeistd tai mer-
kinnoistd muodostuvat tavaramerkit, jotka
voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tava-
roiden tai palvelujen lajia, laatua, mairii,
kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteel-
listi alkuperii, tavaroiden valmistusajan-
kohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen omi-
naisuuksia;

d) ——

h) ——

3. Tavaramerkiltd ei saa eviti rekisterdintid
tai sitd julistaa mitittémiksi 1 kohdan b, c tai
d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on
ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivid
kiytdssi tullut erottuvaksi. Jisenvaltio voi
sditda, ettd timi koskee myds tavaramerkkii,
joka on tullut erottuvaksi rekisterdintihake-
muksen tekopiivin tai rekisterdintipdivin jal-
keen.

5. Direktitvin 5 artiklassa, joka koskee tava-
ramerkkiin kuuluvia oikeuksia, siddetiin seu-
raavaa:

”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltid muita ilman hinen
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suostumustaan kiyttimisti elinkeinotoimin-
nassa:

a)

b)

merkkii, joka on sama kuin tavaramerkki
ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin
ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki
on rekisterdity;

merkkii, joka sen vuoksi, etti se on sama
tai samankaltainen kuin samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva
tavaramerkki, athcuttaa yleisén keskuu-
dessa sekaannusvaaran, joka sisiltii myos
vaaran merkin ja tavaramerkin vilisesti
mielleyhtymastd.

6. Direktiivin 6 artiklassa, joka koskee tava-
ramerkkiin kohdistuvia rajoituksia, siidetdin
seuraavaa:

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltii toista
kiyttimisti elinkeinotoiminnassa:

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,

miarai, kiyttStarkoitusta, arvoa tai maan-
tieteellistd alkuperii, tavaroiden valmistus-
ajankohtaa tai palvelujen suoritusajan-
kohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia osoittavia mer-
kint6ji,

jos hin kiyttid niitd hyvii litketapaa nou-
dattaen.”
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III Kansallinen lainsaadinto

7. Ennakkoratkaisupyynnostd ilmence, ettd
ennen kuin dircktiivi saatettiin osaksi kansal-
lista lainsiadintéd, Saksassa sovellettiin
31.12.1994 saakka Warenzeichengesetzii (tava-
ramerkkilaki, ]aljempana WZG), jonka 4 §n
2 momentin ensimmdisen kohdan mukaan sel-
laista tavaramerkkii ei saa rekisterdidi, jolta
”puuttuu erottamiskyky tai joka muodostuu
yksinomaan — — sanoista, joita voidaan
kiyttii ilmaisemaan tavaroiden laatua, tava-
roiden valmistusajankohtaa tai -paikkaa,

laatua, kiyttétarkoitusta — —".

8. WZG:n 4 §:n3 momentin perusteella rekis-
terdintikelpoisia ovat kuitenkin my&s sellaiset
tavaramerkit, jotka eivit alun perin olleet
edelld mainitussa siinnoksessa tarkoitetulla
tavalla erottamiskykyisid, jos tavaramerkki oli
“tullut vakiintuneeksi” (Verkchrsdurchset-
zung).

9. WZG:n 25 §:5s3 sdidettiin lisiksi, ettd
oikeus tavaramerkkiin voi perustua paitsi
rekisterdintiin myos tavaramerkin kiyttdon
ja sithen, miten timi kiytto vatkuttaa asian-
omaisen kohderyhmin kisitykseen (Ausstat-
tungsschutz, asusuoja). Ennakkoratkaisu-
pyynnén mukaan kyseisessi sainnoksessi
kiytettiin tistd edellytyksestd ilmaisua "Ver-
kehrsgeltung” (oikeuden olemassaolo merkin
kiyton perusteella).

10. Direktiivi on saatettu osaksi Saksan lain-
siidintoi Markengesetzilli (tavaramerkki-
laki), joka on tullut vormaan 1.1.1995. 2

11. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakoh-
taa vastaavan Markengesetzin 8 §:n 2 momen-
tin mukaan etenkiin sellaista tavaramerkkii
ei saa rekisterdidd, joka "muodostuu yksin-
omaan — — ilmauksista, joita voidaan
clinkeinotoiminnassa  kiyttid tavaroiden
tai palvelujen lajin, laadun, maidran,
kiyttotarkoituksen, arvon, maantieteellisen
alkuperin — — raikka tavaroiden tai palve-
lujen muiden ominaispiirteiden osoittami-
»
seen”,

12. Markengesetzin 8 §:n3 momentin mukaan
tavaramerkki, jonka rekisterdinnin timin lain
8 §:n 2 artikla estdi, 3 voidaan kuitenkin rekis-
terdidi, “jos tavaramerkki on enncn rekiste-
rointipaatdksen tekemistd tullut asianomai-
sessa kohderyhmissi wvakiintuneeks: sen
vuoksi, etti sitid on kiytetty niiden tavaroiden
tunnusmerkkini, joita varten tavaramerkin
rekisterdintid haetaan”.

2 — Dircktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jisenvaltioiden oli
saatcttava dircktiivin siinndksct osaksi kansallista lainsii-
diniéd viimeistdin 28.12.1991. Neuvosto kuitenkin kiymi sille
dircktiivin 16 artiklan 2 kohdassa anncttua toimivaltaa ja teki
19.12.1991 paatokscn 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35),
jossa sc midrisi, cud dircktiivi on saatcutava osaksi kansallista
ainsiaddntda viimeistidn 31.12.1992,

3 — Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin mainitsee esimerk-
kini tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan scllaiscsta
ilmaukscsta, joka voi osoittaa tavaroiden maantictcellisti atku-
perii.
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13. Markengesetzin 4 §:n 2 momentin (jolla
on korvattu atkaisemman lain 25 §) mukaan
oikeus tavaramerkkiin voi rekisterdinnin
lisiksi perustua tavaramerkin kiytt66n ja
sithen, cttd siitd on tullut asianomaisessa koh-
deryhmissi laajalti tunnettu (Verkehrsgel-
tung).

14. Saksalaisen oikeuskiytinnén mukaan Ver-
kehrsdurchsetzung (vakiintuminen) on kisit-
teend laajempi ja perustavamman laatuinen
kuin Verkehrsgeltung. Se, etti tavaramerkki
on rekisterdintikelpoinen tultuaan asianomai-
sessa kohderyhmissii vakiintunecksi, mer-
kitsee viistimittd, ettd silli on Verkehrsgel-
tung, mutta timi el pide toisinpiin.
Arvioitaessa, kumpi niisti tapauksista on
kyseessd, on erotettava toisistaan yhtdiltd ne
tavaramerkkiin sisiltyvit ilmaisut ja sen ulko-
nikoon liittyvit seikat, jotka ovat erottamis-
kykyisid jo “alun alkaen”, ja toisaalta ne, joilla
tdtd erottamiskykya et ole (kuten kuvailevat
ilmaukset, joihin kuuluvat myés maantieteel-
lisen alkuperin osoittavat ilmaukset). Ensin
mainitut yleensi tekevit tavaramerkisti rekis-
terdintikelpoisen ja mahdollistavat tavara-
merkin suojaamisen, kun taas jilkimmaiisii on
kiytettdvi niin, ettd ne tulevat hyviksytyiksi
asianomaisessa kohderyhmissi. Asusuojan
syntymiselle tai vakiintumiselle asetetut vaa-
timukset vathtelevat niin, ettid joskus riittda,
etti merkin tuntee 16 prosenttia asianomai-
sesta kohderyhmisti, ja joskus vaaditaan, ettd
sen tuntee noin 70 prosenttia kohderyhmaisti.
Tadmd aste selvitetidn yleensi kyselytutkimuk-
silla. Saksan oikeuskiytinndssi ja oikeuskir-
jallisuudessa on kuitenkin oltu haluttomia
hyviksymiin ja suojaamaan sellaisia il-
mauksia, jotka on tarpeen siilyttii vapaassa
kiytossi (Frethaltebediirfnis), eli jos olen oi-
kein ymmirtinyt, niissi ei haluta hyviksyi,
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etti jokin yritys varaa yksin itselleen il-
mauksen, jonka kiytté6n myos muilla
yrityksilld on intressi.

IV Tosiseikat

15. Chiemsee on Baijerin osavaltion suurin
jirvi, ja sen pinta-ala on 80 nelidkilometrii.
Se on suosittu turistikohde. Sielld harrastetaan
muun muassa purjelautailua. Aluetta, )olla
jirvi syjaitsee, kutsutaan Chiemgauksi, ja se
on elinkeinorakenteeltaan maatalousvaltainen.

16. Kantaja toimit Grabenstittissi, Chiem-
seen lihist6lli. Se myy muodinmukaisia urhei-
luvaatteita ja - jalkineita ja muita urheiluvili-
neiti (fashion sport), jotka on suunnitellut
sen tilld samalla paikkakunnalla toimiva si-
saryhtié ja jotka on valmistettu muualla. Kan-
taja on vuodesta 1990 kiyttinyt jirven nimei
tavaroidensa tunnusmerkkini. Kantaja on
lisiksi vuosina 1992—1995 rekisterdinyt tuot-
teidensa tavaramerkeiksi timan ilmauksen eri-
laisia graafisia muotoja, joista joihinkin liittyy
kuva (erityisesti kuva pii edelli sukeltavasta
urheilijasta, jos tulkitsen sen oikein) ja
lisiilmauksia, kuten ”"Chiemsee Jeans”,
"Windsurfing — Chiemsee — Active Wear”,
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"By Windsurfing Chiemsee”. Nimi tavara-  koratkaisupyynnéssd, ovat aikajirjestyksessi

merkit, sellaisina kuin ne on esitctty ennak-  scuraavat:

Tavaramerkin nro/Tavaramerkki

A) 2009617
WINDSURFING
e

B)
C) 2014831

BY WINDSURFING CHIEMSEE
D) 2043643

smof

Rekisterdintipaiva

17.2.1992

17.2.1992

1.6.1992

31.8.1993
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E) 2043644 31.8.1993

F) 2086304 30.11.199%4
HIEMSEE

G) 2901054 31.1.1995

NN

17. Kansallinen tuomioistuin on huomaut-
tanut, ettid Saksan toimivaltaiset hallintoviran-
omaiset ja tuomioistuimet ovat aina katso-
neet, etti sana “Chiemsee” osoittaa
maantieteellistd alkuperai, eiki sitd niin ollen
sellaisenaan voida rekisterdidi tavaramerkiksi.
Ne ovat kuitenkin hyviksyneet sanan rekis-
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terdinnin, mutta vain kulloisenkin graafisen
esitystavan ja sithen liittyneiden ilmausten
vuoksi,

18. Asian C-108/97 vastaaja on myynyt
Chiemseen rannalla sijaitsevalla paikkakun-
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nalla muun muassa urheiluvaatteita (T-paitoja, ”Chiemsee”, jota ei ole rekisterdity tavara-

verryttelypuseroita ym.), mutta vasta vuo-  merkiksi ja jonka graafinen esitystapa on seu-
desta 1995. Niissi tavaroissa on merkintdi raava:

Z«i&mwe,

19. Myos asian C-109/97 vastaaja myy vaatteissa on juuri edelli mainitun merkinnin
Chiemseen lahelli samantyyppisida urheilu-  lisiksi seuraavat merkinnit, joita ei my6skain
vaatteita kuin edelld mainittu vastaaja, jandissi  ole rekisterdity:

b)

CHIEMSEE
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c)

CHIEMSEE

20. Pidasian oikeudenkiynnissi kantaja on
riitauttanut sen, ettd vastaajat kdyttavit nimed
”Chiemsee”, ja se on vedonnut siithen, etti
merkinnit voivat erilaisesta graafisesta muo-
dostaan huolimatta sekoittua kantajan vuo-
desta 1990 alkaen kdyttimiin merkintiin,
jonka se on rekisterdinyt tavaramerkiksi ja
joka on asianomaisessa kohderyhmissi tun-
nettu.

21. Vastaajat sitd vastoin viittivit, ettd koska
”Chiemsee”-sana on maantieteellisen alku-
perin osoittava ilmaus ja siksi kaikkien
vapaasti kiytettivissd, se ei voi olla tavara-
merkkioikeudellisesti suojattu eikd sen kiyuo
jossain muussa graafisessa muodossa niin ollen
voi aiheuttaa sekaannusvaaraa.

V Ennakkoratkaisukysymykset

22. Kansallinen tuomioistuin on niin ollen
katsonut olevan tarpeen esittdd yhteisdjen tuo-
mioistuimelle scuraavat ennakkoratkaisu-
kysymykset:

I-2790

”l.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakoh-
taa koskevat kysymykset:

Onko 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa
tulkittava siten, etti riittdd, ettdi on
olemassa mabdollisuus, etti merkintii
kdytetdiin maantieteellisen alkuperin
osoittamiseen, vai onko tillaisen
mahdollisunden oltava konkreettinen
(siind mielessi, ettd muut samantyyppiset
yritykset kiyttivit jo titd sanaa saman-
kaltaisten tavaroidensa maantieteellisen
alkuperin osoittamiseen tai ettid on vahin-
tidnkin olemassa konkreettisia syiti
olettaa, ettd ne alkavat tehdi niin lihiai-
koina), vai vaaditaanko siinndksen sovel-
tamiseen, ettd on periti oltava olemassa
tarve kdyttdd tillaista merkintdd kysy-
myksessi olevien tavaroiden maantieteel-
lisen alkuperin osoittamiseen, tai vaadi-
taanko vieli sen lisiksi, etti kyscisen
maantieteellisen merkinnin kaytt63 kos-
kevan tarpeen on oltava erityisen suuri
esimerkilsi siksi, ettd tilli seudulla val-
mistetut timinkaltaiset tavarat ovat eri-
tyisen arvostettuja?
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Onko silld, ettd tavaramerkin vaikutuksia
on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa, merkitysti sen suhteen, tulki-
taanko 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa
maantieteellisen alkuperin osoittavien
ilmausten osalta laajasti vai suppeasti?

Katsotaanko 3 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdassa tarkoitetuiksi maantieteellisen
alkuperin osoittaviksi merkinnéiksi aino-
astaan sellaiset merkinnit, jotka viittaavat
paikkaan, jossa tavara on valmistettu, vai
riittdikd, ettd tavaroita myydiin siind
paikassa tai siiti paikasta kisin, johon
merkinti viittaa, vai riittaiko vaatteiden
valmistuksen osalta se, etti vaatteet on
suunniteltu  merkinnin  osoittamalla
alueella, mutta valmistettu muualla toi-
mcksiantajan ohjeiden mukaisesti?

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensim-
midisti virkettd koskevat kysymykset:

Mitd vaatimuksia tissi sidnnoksessi ase-
tetaan 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaisten kuvaavien ilmausten rekiste-
rointikelpoisuudelle?

Erityisesti: Ovatko nimi vaatimukset
aina samat vai ovatko ne erilaisia sen
mukaan, miten vahva on tarve sailyttaa

tillaiset merkinndt vapaassa kiytdssi
(Freihaltebediirfnis)?

Onko timin siadnndksen kanssa yhteen-
sopiva se Saksan oikeuskiytinnossi tihin
asti vallinnut kanta, jonka mukaan kysy-
myksen ollessa sellaisista kuvaavista
ilmauksista, joiden osalta on olemassa
kyseinen "Frethaltebediirfnis”, vaaditaan,
ettd yli 50 prosenttia asianomaisesta koh-
deryhmasti tuntee sen (Verkehrsdurch-
setzung), minki lisikst tillainen tunnet-
tuus on voitava todistaa?

Siaidetiinké tissi siinnoksessid vaati-
muksista, jotka koskevat sitd, mitd kei-
noja kayttien voidaan selvittdi se, onko
merkki tullut kiytténsi perusteella erot-
tamiskykyiscksi?”

VI Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

A Ensimmdinen kysymys

23. Ensimmiisen  ennakkoratkaisukysy-
myksen ensimmiisclli ja kolmannella osalla,
jotka on syyti kisitelli yhdessi, kansallinen
tuomioistuin kysyy varsinaisesti, voiko maan-
ticteellinen nimi olla tavaramerkki ja milla
edellytyksilli, ja jos voi, missi laajuudessa
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tavaramerkille annetaan suojaa kolmansia vas-
taan.

24. Jotta kysymykseen voitaisiin vastata, on
ensiksi palautettava mieleen, mihin tavoittee-
seen direktiivilld pyritidn ja miksi tavaramerk-
keji suojataan.

25. Direktitvin ensimmiisestd ja toisesta
perustelukappaleesta ilmenee, ettd silli pyri-
tiin alustavasti lihentimiin jisenvaltioiden
toisistaan poikkeavaa tavaramerkkilainsii-
dint6d, koska olemassa olevat erot voivat
rajoittaa tavaroiden vapaata litkkuvuutta ja
palvelujen tarjoamisen vapautta seki viiristad
kilpailua yhteismarkkinoilla.

26. Timin vuoksi direktiivissd annetaan ennen
kaikkea rekisterdintii ja tavaramerkin mah-
dollista mydhempii mitattémiksi julistamista
koskevat yhteiset sainndt ja mairitetiin tava-
ramerkkii koskevan oikeuden sisilt6 ja laa-
Juus mutta jitetddn — erityisesti menettelyd
koskevien — yksityiskohtien sdintely jisen-
valtiotlle.

27. Yhteison lainsiitijan kehittamin jirjes-
telmin piitavoitteena on varmistaa, etti tava-
ramerkilld sdilyy sen keskeinen tehtivd ja ettd
se pystyy hoitamaan timin tehtdvin. Kuten
crityisesti direktiivin seitseminnesti peruste-
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lukappaleesta, 2 artiklasta, 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdasta, 3 artiklan 3 kohdasta, 5 artik-
lan 5 kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdasta ilmenee, tavaramerkin tehtivini on
yhtdilti yksildidi yrityksen tavarat ja erottaa
ne muista samankaltaisista tavaroista (erotta-
misfunktio) ja toisaalta yhdistdd tavarat tiet-
tyyn yritykseen (alkuperifunktio).

Yhteisdjen tuomioistuin on useaan kertaan
korostanut "tavaramerkin padtehtivii eli sitd,
ettd tavaramerkilld taataan kuluttajalle tai lop-
pukiyttdjille se, ettd kyseiselld tavaramerkilld
varustetut tuotteet ovat alkuperiltiin samoja,
siten, ettd kuluttaja tai loppukiyttija voi tava-
ramerkin perusteella erottaa silld varustetun
tuotteen alkuperiltiin poikkeavista tuotteista
ilman sekaannusvaaraa™. #

28. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa on otettu
huomioon juuri timd tavaramerkin tehtivi,
kun erottamiskyvyn puuttuminen on siini
mainittu itsendisend perustecna tavaramerk-
kihakemuksen hylkiiminen tai tavaramerkin
mitittémiksi julistaminen (b alakohta) mutta
myds erityisempini rekisterdintiesteeni tai
mitittdmyysperusteena sellaisten tavaramerk-
kien osalta, jotka muodostuvat yksinomaan
kuvailevista ilmauksista (c alakohta) tai jotka
ovat tulleet yleisessi kielenkiyt6ssi tai hyvin
kauppatavan mukaan tavanomaisiksi (d ala-

kohta).

29. Vaikka ¢ ja dalakohta ovat direktiivin
tekstissi muodollisesti erilliin b alakohdasta,
ne ovat itse asiassa erityistapauksia tai pelkis-

4 — Ks. mm. asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997
(Kok. 1997, 5. 1-6227, 24 kohta).
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tiin tyyppitapauksia tavaramerkin erottamis-
kyvyn puuttumisesta, ja niilli pikemminkin
selitetdin ja selvennetiin erottamiskyvyn
puuttumisen yleiskisitettdi kuin otetaan
kiytt66n muuntyyppisid tai perustavalla
tavalla erilaisia kisitteitd. 5 Samaan tulokseen
tullaan myds tulkitsemalla yhdessi edelld mai-
nittua kohtaa ja direktiivin 3 artiklan 3 koh-
taa, jonka mukaan tavaramerkiltd ei saa eviti
rekisterdintid tai sitd julistaa mitittomaksi
1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos
se on my6hemmin kiytéssi tullut erottamis-
kykyiseksi. Niissd tapauksissa, joita 3 artiklan
3 kohdassa kisitellaan yhdessa, tavaramerkille
toisin sanoen kehittyy myéhemmin ominai-
suus, jota silli ci alun perin ollut ja jonka
puuttuminen esti sen rekisterdinnin tat mah-
dollisti sen mitdttémiksi julistamisen, nimit-

5 — Se, cttd kuvailevat ilmaukset ja tavanomaisiksi tulleet ilma-
uksct ovat crottamiskykyi vai{]z olevien ilmausten alaryhmii,
ilmenee sclvisti komission neuvostolle 25.11.1980 csittimin,
jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnén lihentimisesti
anncttavaa ensimmiisti ncuvoston dircktiivid koskevan chdo-
tuksen (EYVL C 351, s. 1), scllaisena kuin sc on muutettuna
17.12.1985 (EYVL C 351, 5. 4), 2 artiklan 1 kohdan sanamuo-
dosta, Alkupcriisen sanamuodon mukaan muun muassa scl-
laisten tavaramerkkicn rckisterdinti voitiin cvitd tai julistaa
mitiudmiksi, jotka “rckisterdintihakemuksen tckopiivini
— —civit ole er iskykyisi iscssa jisenvaltiossa, cri-

-ykyisii ky
tyisesti scuraavien tavaramerkkicn:
a) — — [timin alakohdan sanamuoto vastaa 3 artiklan 1 koh-

dan c alakohuaa, sellaiscna kuin sc on voimassa tilli hetkelld,
mutta siind on scuraava lisiys, joka vastaa 3 artiklan 3 kohdan
timan hetkistd sanamuotoa: ] paitsi jos tavaramerkk: on kiy-
tossi tullut erottuvaks;

b) — — [timin alakohdan sanamuoto vastaa asiallisesti 3 artik-
lan 1 kohdan d alakohdan timin hetkisti sanamuotoa).” (kur-
sivointi tissi)

Edclli mainittuja tapauksia on kisitclty samassa kappalcessa
myés tcollisoiﬂcuksicn suojelemiscsta 20.3.1883 ‘tchdyssi
Pariisin yleissopimul Ilai kuin siti on viimecksi
muutettu Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistynciden Kansakun-
tien sopimuskokocima, osa 828, nro 11851, s.305), jonka
6 artiklan B kappalcen 2 kohdassa miiritiin, ctti tchtaan- ja
kauppamerkkien rekisterdinti voidaan evili tai julistaa pite-
miudmiksi vain, "jos merkki on kokjonnln vailla erottamis-

0 RpTIN d

kykyi, tai jos sc yk on a kuvi-
otsta tai nimityksisti, joita litketoiminnassa voidaan kiytii
ilmaiscmaan tavaroiden lajia, — — alkuperipaikkaa tai niiden

valmistamiscn ajankohtaa tai jotka ovat kiyncct tavallisiksi
yleisessd kiclenkiytdssi tai rehelliscssi ja pysyviiscssi kaup-
patavassa siinid maassa, jossa suojaa vaaditaan”,

Fuomautan lisiksi, ctti yhteisén tavaramerkisti 20 piivini
joulukuuta 1993 annctun neuvoston asctuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s, 1) 7 artiklan 1 ja 3 kohta vastaavat sana-
muodoltaan dircktiivin 3 artiklan 1 ja 3 kohtaa,

tiin erottamiskyky. Niin ollen on katsottava,
ettd 3 artiklan 1 kohdan b alakohta kattaa ne
tapaukset, joita ei ole nimenomaisesti mai-
nittu 3 artiklan 1 kohdan c tai d alakohdassa. ¢

30. Seuraavaksi on tarkasteltava riidanalaista
siinnosti eli 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.
Siinnoksen sanamuodon mukaan maantieteel-
lisestd merkinnisti muodostuva tavaramerkki
kuuluu sidnnéksen soveltamisalaan, jos seu-
raavat kolme edellytysti tayttyvit: a) tavara-
merkki muodostuu yksinomaan maantieteel-
lisestd merkinndstd; b) merkintd  voi
elinkeinotoiminnassa osoittaa maantieteellisti
alkuperdd, c) maantieteellinen alkuperi on
tavaran ominaispiirre. Scuraavaksi tarkastel-
laan niiti edellytyksii yksityiskohtaisemmin.

a) Yksinomaisuus

31. Aluksi on todettava, ettd siinnoksen
soveltamisalaan kuuluvat vain ne tavaramerkit,
jotka muodostuvat "yksinomaan” sellaisista
merkeistd tai merkinndistd, joiden sisiltd on
pelkistiin kuvaileva. Sdinnds ei niin ollen
koske yhdistelmimerkke;ji, jotka kuvailevien
merkintdjen ohella sisiltiviat esimerkiksi
yhden tai useampia sanoja, kuvioita tai kuvia,
jotka erikscen tai yhdessi kuvailevan ilma-
uksen kanssa tekevit tavaramerkisti erotta-
miskykyisen. Tiltd kannalta katsottuna rii-

6 — Ks. Cornish, W. R., Intellectual property: patents, copyright,
trade marks and allied rights, 3. paines, London, 1996, s. 588.
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danalainen siinnés ei mielestini koske sen
kaltaisia tavaramerkkejd, jotka piiasian kan-
taja on rekisterdinyt ja jotka on esitetty edella
kohdissa A, B, C, D ja E, tai sen kaltaista
tavaramerkkii, jota toinen vastaaja kiyttdi ja
joka on esitetty edelli kohdassa c.?

32. Timin kaltaisissa tapauksissa ongelma
koskee niin ollen yksinomaan maantieteelli-
sesti merkinnisti muodostuvia tavaramerk-
kejd, kuten edelli F ja G kohdissa esitettyji
kanta]an tavaramerkkeji ja edelld a ja b koh-
dissa esitettyjd vastaajien tavaramerkkeji.

b) Maantieteellinen alkuperi

33. Kuten edelli on jo todettu, ennakkorat-
kaisupyynnén mukaan Saksan viranomaiset ja
tuomioistuimet pitivit Chiemseen” kaltaista
maantieteellisti ilmausta kuvailevana ja siis
sellaisenaan rekisterdintikelvottomana. Ne
kuitenkin hyviksyvit sen tavaramerkiksi,
mutta vain sen kulloisenkin graafisen esitys-
tavan vuoksi. Tissi yhteydessi kansallinen

7 — Koska riidanalai iannds koskee "yksi 1” maantic-
tecllisestd ilmauksesta muodostuvia tavaramerkkeji, tavara-
merkki ci voi kuulua siinnoksen soveltamisalaan osittain cli
vain siltd asin, kuin sc sisiltdd kuvailevan ilmaisun. Timi
johtuu siiti, ctti tavaramerkki jid yhdistclmimerkkini jo
miiritclmillisesti sdinndksen soveltamisalan ulkopuolellc.
Ylcisemmin on todcttava, ctti koska huomioon on otcttava
tavaramerkin aikaansaama kokonaisvaikutelma (ks. asia
C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191,
23 kohta), tavaramerkin eri osatckijditi ci ole syyti tarkastella
yksittiin,
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tuomioistuin viittaa edelli F ja G kohdissa
esitettythin kantajan merkkeihin, joiden ainoa
ero on se, etti sanan “Chiemsee”, josta ne
muodostuvat, graafinen esitystapa on eri-
lainen.

34. Tima kasitys on mielestani vidira. Jos tava-
ramerkki muodostuu yksinomaan tai pdi-
asiallisestt maantieteellisesti ilmauksesta, se,
voiko timd nimi osoittaa maantieteellisti alku-
perii riidanalaisessa sdinnoksessi tarkoite-
tulla tavalla, on ratkaistava objektiivisilla ar-
viointiperusteilla ottaen huomioon, miki
merkitys ilmauksella sellaisenaan tarkastel-
tuna on. Edelli F ja G kohdissa sekd a ja
b kohdissa esitetyt tavaramerkit muodostuvat
yksinomaan tai paiasiallisesti kielellisestd ilma-
uksesta eli siitd auditiivisesta vaikutelmasta,
jonka sanan ”Chiemsee” havaitseminen ai-
heuttaa vastaanottajan kuulossa tai mieless.
Niiden tavaramerkkien aikaansaama visuaa-
linen vaikutelma on heikko, ja sen merkitys
merkkid havainnoitaessa on varsin pieni, koska
tavaramerkeissd vain esitetdin sama sana graa-
fisesti eri tavalla (edelld b kohdassa esitetyssa
tavaramerkissd sana ”Chiemsee” on ainostaan
sijoitettu tummemman soikion sisille) tuke-
matta tai vahvistamatta sitd muilla sanoilla tai
kuvilla. Témi voi aiheuttaa sekaannusvaaran
tavaramerkkien vililli, koska annetaan vaiku-
telma, ettd kyse on vain saman tavaramerkin
eri muunnelmista ja etti tavarat niin ollen
ovat perdisin samasta yrityksesti, jolle tava-
ramerkki kuuluu. Saman sanan erilaisia graa-
fisia esitystapoja ei timin vuoksi voida pitdd
sellaisena erottavana tekijini tai lisitekijing,
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joka maantieteclliseen ilmaukseen litettyni
aina muodostaisi uuden yhdistelmimerkin,
kuten kansallinen tuomioistuin virheellisesti
olettaa. Kyse on yksinkertaisista tavaramer-
keisti, jotka ovat joko samanlaisia tai saman-
kaltaisia (kuten edelld F ja a kohdissa esitetyt
merkit) ja antavat vaikutelman, etti ne ovat
saman tavaramerkin muunnelmia.

Piinvastaisen kannan hyviksyminen johtaisi
samasta sanasta muodostuvien tavaramerk-
kien loputtomaan lisiintymisccn, koska
tapoja, joilla sana voidaan esittdd graafisest,
on diretdn mairi. Timi saisi aikaan tiydel-
lisen sekaannuksen markkinoilla ja moninker-
taistaisi tavaramerkkiriidat, miti yhteis6n lain-
sditiji ei varmastikaan ole tahtonut. 8

35. Scuraavaksi on todettava, etti riidanalai-
sessa saannoksessi ci voida sulkea sen sovel-
tamisalan ulkopuolelle kaikkia maantieteel-
lisid ilmauksia yhtend ryhmaini.

On ilmeistd, ettd keksityt, myyttiset tai kuvit-
teelliset maantieteelliset nimitykset (esim.
"Thule”, "Utopia”, “Ei kenenkiin maa”,
”Atlantis™) eivit kuulu timin siinndksen
soveltamisalaan, koska ne eivit voi osoittaa
maantieteellisti alkuperi.

8 — Ks. dircktiivin kahdcksas perustelukappalc, jossa korostetaan
tarvetta vihentii tavaramcerkkien kokonaismiirii ja samalla
niitd koskevia riitoja siten, cttid luovutaan scllaisten tavara-
merkkicn suojaamiscsta, joita ci todella kiyteti.

Sainnoksen soveltamisalan ulkopuolelle jaavit

samoin sellaisten kaupunkien, paikkojen tai

alueiden nimet, jotka ovat aikojen kuluessa

kadonneet tai joiden nimi on muuttunut (esim.

”Bysantti”, *Daakia”, "Lutetia”, “Babylo-
M

nia ).

Siinnéksen soveltamisalaan eivit voi kuulua
myoskdin maantieteelliset nimitykset, jotka
etvit jarkevisti ajateltuna tai todennikoisesti
osoita kyseisen tavaran alkuperii. Yleensi
tdllaisina mainitaan kuulakirkikynien tavara-
merkki "Mont Blanc” (koska kukaan ei vot
jarkevasti ajatella, etta tuote on periisin timan
nimiseltd vuorelta) ja banaanien tavaramerkki
“P6le Nord” (koska banaanien viljely on mah-
dotonta pohjoisnavalla).

Huomioon et voida ottaa mydskdin tiysin
tuntemattomia maanticteellisii ilmaisuja eli
sanoja, jotka viittaavat useimmille ihmisille
tuntemattomiin paikkoihin riippumatta stita,
sijaitsevatko ne siini maassa, jossa kysymys
tavaramerkin suojaamisesta nousee esille, vai
sen ulkopuolella, koska asianomainen kohde-
ryhmi ei missiin tapauksessa pysty yhdisti-
miin kyseisti tavaraa maanticteellisen
ilmaisun osoittamaan paikkaan.

36. Maantietecllinen ilmaisu ei missidin naistd
tapauksista joko luonteensa puolesta tai olo-
suhteiden vuoksi osoita tavaran maantieteel-
listd alkuperii, joten nimitysti voidaan lain-
mukaisesti kidyttdd tavaramerkkini. Timi
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johtuu siitd, ettd nimen antajan (nimitys) ja
nimettivin (nimityksen osoittaman tavaran)
vilinen suhde on mielivaltainen ° eli niin oma-
periinen ja odottamaton, ettd se on omiaan
yksil6imain tavaran ja erottamaan sen muiden
yritysten vastaavista tavaroista. Niissi ta-
pauksissa tavaramerkki siis tiyttii jo alusta
saakka erottamistehtivin.

37. Edelld olevasta ilmenee selvisti, ettd rii-
danalainen siinnés ei estd yleisesti kaikkien
maantieteellisten ilmausten kiyttéi vaan ai-
noastaan eriiden. Viimeksi mainittuihin kuu-
luvat mielestini ne maantieteelliset ilmaisut,
jotka tavaramerkkihakemuksen tekoajankoh-
tana etvit vield olleet vakiintuneita vaan
saattoivat olla "lihtoisyysmerkintoji” tai
“alkuperinimityksii”  siini  erityisessd
merkityksessi, joka niilli oikeudellisilla kisit-
teilli direktiivin antamisajankohtana oli
yhteisén oikeudessa.

Jos yhteison lainsddtidji olisi halunnut jittii
ulkopuolelle pelkkii maantieteellistd alku-
perii osoittavat ilmaisut, sc olisi nimittiin vii-
tannut merkkeihin, jotka osoittavat alkuperii,
koska timi on maantieteellisten merkintdjen
ensisijainen tehtiva seki yleiskielessi etti lii-
kekielessd. Mielestdni se, ettd direktiivissi kiy-
tetidn ilmaisua “voivat elinkeinotoiminnassa

9 — Koska kuvaajan ja kuvatun vililli ci ole kausalitecttisuhdetta
(ks. dc Saussure, F, Cours de linguistique générale, toim. T.
dc Mauro, Payot, Paris, 1987, 5. 100—).

1-2796

osoittaa — — 7, tarkoittaa, ettd niilli merkin-
ndilli on edelld miiritelty erityismerkitys.

38. Kaisitteilld ’lahtoisyysmerkintd® ja "alku-
perinimitys’ oli yhteison oikeudessa tarkka
merkitys jo kauvan ennen kuin yhteisén lain-
sditd)d mairitteli ne asetuksessa N:o 2081/92 10
ainakin maataloustuotteiden ja elintarvik-
keiden osalta.

39. Yhteisdjen tuomioistuin on oikeuskiytin-
ndssain tismentinyt niiden kisitteiden
sisiltdd erityisest tulkitessaan EY:n perusta-
missopimuksen 36 artiklaa. Asioissa on ollut
kyse siitd, voivatko kansallisilla toimenpiteiild
asetetut rajoitukset tavaroiden vapaalle litk-
kuvuudelle olla perusteltuja sen vuoksi, etti
miilli suojataan oikeuksia, jotka muodostavat
teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien
ydinsisillon, ja erityisesti “lihtoisyysmerkin-
t6ji” ja "alkuperinimityksii”.

10 — Maataloustuotteiden ja clintarvikkciden maanticteellisten

merkintdjen ja alkuperinimitysten suojasta 14 piivind hei-
nikuuta 1992 annettu ncuvoston asctus (ETY) N:o 2081/92
(EYVL L 208, 5. 1).
Lihtéisyysmerkintéji ja alkupcrimerkintoji koskevia siin-
noksid on myds muissa yhteisén siiddksissd, crityisesti vii-
nialan osalta, kuten esim. perustamissopimuksen 33 artiklan
7 kohdan miiriyksiin perustuvan, niiden miirillisid rajoi-
tuksia vaikutukscltaan vastaavien toimenpitciden poistami-
sesta, joita muut ETY:n perustamissopimuksen nojalla annetut
sidnnokset eivit koske, 22 piivini joulukuuta 1969 annctun
komission dircktiivin 70/50/ETY (EYVL 1970, L 13, s. 29)
2 artiklan 3 kohdan a alakohdassa ja kuohuviinicn ja hiiliha-
potettujen kuchuviinien kuvausta ja csittelyi koskevista ylei-
sistd sadnnoistd 13 pdiviani heinikuuta 1992 annctun ncu-
voston asctuksen (ETY) N:o 2333/92 (EYVL L 231, 5. 9)
6 artiklan 5 kohdassa.
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40. Yhteisdjen tuomioistuin totesi asiassa
komissio vastaan Saksa 20.2.1975 antamassaan
tuomiossa !! seuraavaa: "Mainitussa direktii-
vissa tarkoitetut alkuperanimitykset ja ldhtoi-
syysmerkinnit, olivatpa niiden erottelun mah-
dolliseksi tekevit tekijit mitkd hyvinsi,
merkitsevit joka tapauksessa, ettd tuote on
periisin tietyltd maantieteelliselti alueelta.

Siind miirin kuin nditd nimityksii suojataan
otkeudellisesti, niiden on tiytettivd timin
suojan tavoitteet. Erityisesti on tarpeen var-
mistaa paitsi asianomaisten tuottajien suojaa-
minen vilpillisté kilpailua vastaan, myos kulut-
tajien  suojaaminen  harhaanjohtavilta
merkinngiled.

Nimi nimitykset tdyttdvit erityistehtdvinsi
ainoastaan silloin, kun silld tuotteella, jonka
merkitsemiseen nimitysti kiytetdin, on todella
sellaisita laatuominaisuuksia ja ominaisptir-
teitd, jotka johtuvat siitd, ettd tuote on lih-
tdisin tietyltd maantieteelliselti alueelta.

Miti tulee erityisesti [ahtoisyysmerkintoihin,
tuotteen maanticteellisen alkuperin on annet-
tava tuotteelle sellaiset laatuominaisuudet ja
ominaispiirteet, jotka crottavat sen muista
tuotteista.” (Tuomion 7 kohta.)

11 — Asia 12/74, komissio v. Saksa, tuomio 20.2.1975 (Kok. 1975,
s. 181). Tissd tuomiossa yhtcisdjen tuomioistuin katsoi muun
muassa, cttd Saksassa toteutettu toimenpide, jolla nimityksct
"Sckt” ja "Weinbrand” varattiin ainoastaan viineille, jotka on
tuotettu Saksassa kiyttien ticttyd miirii Saksasta perdisin
olevia rypileiti, oli vastoin yhteisén otkcuden sdanngksii ja
crityisesu dircktiivin 70/50/ETY (mainittu cdclli alaviit-
teessd 10) 2 artiklan 3 kohdan s alakohtaa, jonka mukaan

crustamissopimuksen 30 artiklassa ja sitid scuraavissa artik-
E)issa kicllcttyini toimenpiteini on pidettivi toimenpiteitd,
joilla "varataan wuotteen alkuperid wai kibtépaikkaa iﬁ'nais&
mattomicn nimitysten kiyttdé vain kotimaisille tuotteille”.

41. Asiassa Prantl 13.3.1984 antamassaan tuo-
miossa, 2 jota yhteisdjen tuomioistuin on tis-
mentinyt asiassa Exportur 10.11.1992 anta-
mallaan tuomiolla, 1? yhteisojen tuomioistuin
katsoi, ettd tuotteen sisiltivi pullo saattoi olla
vilillinen lihtdisyysmerkinti (kyse oli
Bocksbeutel-pullosta, johon Frankenin ja
Badenin viinintuottajat pullottavat viininsa).
Tuomiosta ilmenee, etti tille merkinnille voi-
daan antaa suojaa, jos mairityn alueen tuot-
tajat ovat pitkain kidyttineet sitd tuottcidensa
erottamiseen, mutta kansallinen toimenpide,
jolla oikeus kdytad ndita pulloja varataan
ainoastaan kotimaisille tuottajille, on perusta-
missopimuksen 30 ja 36 artiklan vastainen, jos
toisen jisenvaltiot tuottajat ovat samoin perin-
teisestl ja pitkain kdyttineet viiniensd myyn-
nissid samantapaisia pulloja.

42. Edelli mainitussa asiassa Exportur oli
kysymys siitd, oliko ranskalaisilla yhtisilli
otkeus valmistaa ja myydi Ranskassa makeisia,
joista ne kiyttivdt nimityksida ”Alicante” ja
*Jijona” (espanjalaisten kaupunkien nimii),
joita eris espanjalainen yritys oli pitkdan kiyt-
tinyt valmistamiensa samankaltaisten tuot-
teiden tunnusmerkkini. '* Tuossa asiassa anta-
massaan tuomiossa yhteis6jen tuomioistuin

12 — Asia 16/83, Prantl, tuomio 13.3.1984 (Kok. 1984, s. 1299).

13 — Asia C-3/91, Exportur, twomio 10.11.1992 (Kok. 1992,
s. 1-5529, 31—34 kohta).

14 — Ongclma johuui siitd, cutéd Ranskan ja Espanjan vuonna 1973
alkupcerinimitysten, lihtdisyysmerkintdjen ja ticttyjen tuot-
teiden nimicn suojasta teckemin sopimuksen criin miiri-
yksen mukaan edelli mainitut nimet on Ranskassa varattu
yksinomaan cspanjalaisille tuottcillc, ja niitd voidaan kiyudi
ainoastaan Espanjan lainsiddinndssi siidetyin edellytyksin,
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erotti lahtbisyysmerkinnin ja alkuperinimi-
tyksen kisitteet seuraavalla tavalla:

"Lihtdisyysmerkintdjen tarkoituksena on
ilmaista kuluttajalle, ettdi merkinnilld varus-
tettu tuote on lihtdisin tietystd paikasta, tie-
tyled alueelta tai tietystd maasta. Tihdn maan-
tieteelliseen lahtdisyyteen saattaa litttya hyvi
maine” (tuomion 11 kohta).

Sitd vastoin “alkuperinimitys taas takaa tuot-
teen maantieteellisen liht6isyyden lisiksi sen,
etta tavara on valmistettu viranomatsen toi-
menpiteelld miirittyjen ja kyseisten viran-
omaisien valvomien laatuvaatimusten ja val-
mistusstandardien mukaisesti, ja siten tiettyjen
erityispiirteiden olemassaolon” (sama kohta).

43. On yleisen cdun mukaista, ettd yhteison
otkeudessa annetaan suojaa alkuperinimityk-
sille j ja lahtmsyysmcrkmnodle Viinintuottaja
ei niin ollen saa kiyttdd viinin valmistusme-
netelmia koskevissa maininnoissa maantieteel-
lisid merkint&ji, jotka eivit vastaa viinin todel-
lista alkuperai. 13

15 — Asia C-306/93, SMW Wintersckt, tuomio 13.12.1994
(Kok. 1994, s. 1-5555, 25 kohta).
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44. Niiden kahden riidanalaisen kisitteen
sisallon pitkdan kestinyt ja erityisestt
yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskiytinnon
kautta tapahtunut miirittely saatettiin pii-
tokseen, kun edelli mainitun asetuksen
N:o 2081/92 16 2 artiklassa sdidettiin, etti
kasitteet miiritellddn yhteisdssd seuraavasti:

»2. Tissi asetuksessa tarkoitetaan:

a) ’alkuperinimitykselld’ alueen, miirityn
paikan tai erityistapauksissa maan nimei,
jota kiytetiin nimeimiin maataloustuo-
tetta tai elintarviketta,

— joka on periisin kyseiselti alueelta,
kyseisestd midritysti paikasta tai kysei-
sestd maasta

ja

— jonka laatu tai ominaisuudet ovat olen-
naisesti tai yksinomaisesti maantieteel-
lisen ympiriston, joka kisittid sen

16 — Ks. edelli 38 kohta.
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luonnon jainhimilliset tekijit, ansiota
ja jonka tuotanto, jalostus ja kisittely
tapahtuu rajatulla maantieteelliselli alu-
eclla;

b) ’maantietcelliselli merkinnilli’ alueen,
méirityn paikan tai erityistapauksissa
maan nimei, jota kidytetddn nimeimaiin
maataloustuotetta tai elintarviketta,

— joka on periisin kyseiseltd alueelta,
kyscisesti madratysta paikasta tai kysei-
sestd maasta

— jolla on mdiritty laatu, maine tai muita
ominaisuuksia, jotka liittyvit tihin
maantieteelliseen alkuperdin ja jonka
tuotanto ja/tai jalostus ja/tai kisittely
tapahtuu tietylli maantieteelliselld
alucella.” 17

17 — Licnee selvii, cud vaikka nimi miiritclmit koskevat sitd,
miti kisittcilli "tissi asctukscssa tarkoitetaan®, niilli on
merkitysti ja kiyudd yleisemminkin.

45. Edelli olevasta ilmenee, ettd yhteisén
oikeudessa ja ennen kaikkea tunnusmerkkien
alalla, johon tavaramerkitkin sisaltyvat,
"maantieteellisen alkuperin osoittava ilmaus’
on tarkka oikeudellinen kisite, ja silli tarkoi-
tetaan vilitontd ja vilttimitontd kausaliteet-
tisuhdetta tavaran ja sen paikan vililld, josta
tavara on periisin. Kausaliteettisuhde perustuu
sithen, ettd tavaralla on tiettyji erityispiirteitd,
ominaispiirteitd tai ominaisuuksia, jotka liit-
tyvit sen alkuperdin. Nimi erityiset ominais-
piirteet voivat johtua ymparistotekijoistid (esi-
merkiksi raaka-aineista, maaperisti, aluecn
ilmastosta), tuotteen valmistus- tai kasittely-
menetelmisti (esimerkiksi perinteisesti val-
mistusmenetelmisti) tai inhimillisistd teki-
joistd (esimerkiksi samankaltaisten yritysten
keskittymisesti samalle alueclle, erikoistumi-
sesta tiettyjen tavaroiden valmistukseen ja
miairityn laatutason siilyttimisestd). Jos
kyseiset tavarat tulevat tunnetuiksi laajem-
malti, my6s niiden valmistuspaikalle syntyy
tietty maine, niin etti asianomaiscssa kohde-
ryhmissi paikan nimi alkaa tarkoittaa sielld
valmistettua tavaraa (esimerkiksi "Limoges”
ja "Meissen” posliinia ja “Bordeaux” vii-
nid). 18 Jos edelld kuvailtu paikan ja tavaran
vilinen kausaliteettisuhde vakiintuu, paikan-
nimestd tulec alueella toimivien valmistajien
ja tuottajien yhteistd omaisuutta, mikd antaa
niille yksinoikeuden kiyttda nimci. Yleensi
timi oikeus tunnustetaan kansallisella tasolla,
mutta siti suojataan my&s yhteison tasolla.

18 — Niissd tapauksissa maantictecllinen nimi saa alkuperiisen,
varsinaisen merkityksensi (maantieteellisen paikan osoitta-
mincn) lisiksi toiscn, vertauskuvallisen merkityksen (enplan-
niksi "a seccondary mcaning”). Timi toissijaincn merkitys
voi jopa syrjiyttdi alkuperiisen merkityksen, kuten on
kiynyt nimelle "Baccarat”, jota tarkastcllaan jiljempini.
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46. Kuten kantajakin aiheellisesti viittdi,
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohta mer-
kitsee niin ollen, etti maantieteellinen mer-
kinti voi olla erottamiskykyinen ja se voi
lainmukaisesti muodostaa tietyn yrityksen
tavaroita osoittavan tavaramerkin, jos mer-
kinti on valittu “mielivaltaisesti” eli jos se ei
ole eiki voi olla 1ahtdisyysmerkinti tai alku-
perinimitys. Naissd tapauksissa maantieteel-
lisen ilmaisun havaitseminen ei nimittiin saa
aikaan mitdin erityisti mielleyhtymii asian-
omaisen kohderyhmin mielessi, vaan silli on
sama vaikutus kuin milli tahansa muulla tar-
koitukseen valitulla keksitylld ilmaisulla tai
nimella.

Jos maantieteellinen merkinti sita vastoin on
jo tunnettu siitd syystd, ettd se liittyy tiet-
tyihin tavaroihin, eli jos maantieteellisen mer-
kinnin ja niiden tuotteiden vilille on jo syn-
tynyt vilitdn ja vilttimiton suhde, yksittiinen
yritys ei voi omia siti tavaramerkikseen. Tihin
riittd, ettd tosiasialliset edellytykset maantie-
tecllisen merkinnin suojaamiselle lihtéisyys-
merkintind tai alkuperinimityksend (tietyt
ominaispiirteet omaavien tavaroiden valmistus
tissi paikassa) ovat tdyttyneet silloin, kun
tavaramerkin rekisterdintii haetaan (tietyissi
tapauksissa silloin, kun rekisterdintid koskeva
piatds tehdain), etka merkitysti ole silli, suo-
jataanko kyseisti merkintii jo lainsiddidn-
nolli. Riidanalaisen siinnoksen sanamuodon
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mukaan nimittiin rittdd, ettd merkinnit 1°
“voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa — —
maantieteellista alkuperia”.

47. Vastaajat yrittivit osoittaa edelld esitetyn
kasityksen vadriksi viittaamalla kansallisiin
siinnoksiin ja Saksan oikeuskidytint5on,
joiden mukaan maantieteellistd ilmausta ei
paisaintdisesti voida hyviksyi tavaramer-
kiksi, koska se on kuvaileva ja koska sen on
oltava kaikkien vapaasti kiytettavissa, kuten
edelli on todettu. Kansallinen tuomioistuinkin
niyttiisi itse asiassa puoltavan tata kisitysta.

48, Tiltd osin on heti aluksi todettava, ettd
vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan
“soveltaessaan kansallista lainsdddint54 kan-
sallisen tuomioistuimen on tulkittava sitdi mah-
dollisuuksien mukaan direktiivin sanamuodon
ja tarkoituksen valossa, jotta direktiivin tavoit-
teet voitaisiin saavuttaa, ja ndin on siitd riip-
pumatta, onko lainsiddintd annettu ennen
direktitvii vai sen jilkeen”. 20 Timi pitii paik-
kansa sitikin suuremmalla syylli nyt kisitel-
tivini olevassa tapauksessa, koska direktii-
vissi nimenomaisesti kielletdin kansallisen
tavaramerkkilainsizdinnon siinndsten
samanaikainen soveltaminen (kuudes peruste-

lukappale).

19 — Kiytin ilmaisua maanticteellinen merkinti lyhyyden vuoksi
ja koska tissi asiassa on kyse juuri siitd. Samat toteamuksct
oskevat kuitenkin myés “merkkii”, joka riidanalaisen siin-
noéksen sanamuodon mukaan voi osoittaa maanticteellistd
alkuperii. Siind tapaukscssa merkki on wvalillinen libtoisyys-
mergimii, kuten "Bocksbeutel *-pullot, joita on tarkasteltu jo
cedelld (ks. edclla 41 kohta).
20 — Asia C-352/95, Phytheron International, tuomio 20.3.1997
(Kok. 1997, s. 11729, 18 kohta).
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49, Vastaajien puolustama kisitys noudattaa
mielestidni sitd suuntausta, jota erdiden valti-
oiden (muun muassa Saksan) lainsaadinnéssi
ennen direktiivin antamista noudatettiin maan-
tieteellisten ilmausten hyviksymisessi tavara-
merkeiksi ja josta nykyain pitiisi olla luo-
vuttu. Ennen kuin direktiivi annettiin,
jasenvaltioiden lainsdidinnét nimittdin voitiin
karkeasti jakaa kahteen eri suuntaukseen sen
perusteclla, miten niissd suhtauduttiin nyt tar-
kasteltavana olevaan ongelmaan, Oli joustava
suuntaus, jonka mukaan kyseisten ilmausten
rekisterdiminen oli pidsdantdisesti sallittua tie-
tyilli edellytyksilld, jotka suurin piirtein vas-
taavat edelld mainitsemiani edellytyksii (tihin
ryhmaiin kuuluivat erityisesti Ranskan, Italian
ja Benelux-maiden lainsaddinnot), ja ankara
suuntaus, jonka mukaan tillaisten merkin-
téjen rekisterdinti piisdintdisesti oli kicl-
lettyd suurin piirtein niistd samoista syisti,
jothin kantaja on vedonnut (tihin ryhmiin
kuuluivat erityisesti Ison-Britannian, Saksan
ja Skandinavian maiden lainsdidinnét). 2!

Kuvaava esimerkki jilkimmaiisestd suuntauk-
sesta on "York”-sanaa koskenut tapaus, jossa
House of Lords lopulta episi timin sanan
sisiltivin perivaunujen tavaramerkin rekiste-
roinnin silli perusteella, ettd “maantieteelli-
nen nimi ei ensi arviolta ole rekisterdintikel-
poinen”, ja vahvist, etti hallintoviranomainen
oli ollut oikeassa todetessaan, ettd “on tdysin
jirkevii katsoa, etti sielld [eli Yorkissa] voi-
daan vastaisuudessa valmistaa perivaunuja ja
puoliperivaunuja — —, jollei niitd valmisteta
siellid jo nyt”. 22

21 — Tild osin ks. Gevers, F, "Geographical Names and Signs
uscd as Tradc Marks”, Enropean Intellectual Property Review,
1990, osa 12, s. 285 ja Bonnet, G., ”La marquc constituéc par
un nom géographiquc cn droit francais”, Semaine juridigue,
1990, 11, s. 782.

22 — 1982, FSR 111; ks, myds Gevers, F, edclla alaviittcessi 21
mainitw artikkeli, s. 287.

Saksassa on samalla tavoin kieltiydytty rekis-
teroimisti tavaramerkkii "Nola” dieettival-
misteille ja viljahiutaleille, koska Italiassa on
saman niminen kaupunki, jonka ympiristossi
tuotetaan viljaa, eiki asiaan vaikuttanut se,
ettd saksalainen keskivertokuluttaja ci tunne
titd seikkaa. Saksalainen tuomioistuin totesi
tiltd osin, ettd ”ci ole tiysin epitodennikdisti,
etti nimei Nola vastaisuudessa kiytetdin
maantieteellisen alkuperin osoittavana il-
mauksena. Etenkin kun otetaan huomioon
Saksan ja Italian vilisen kaupan kasvu yhteis-
markkinoilla, kilpailevien yritysten intressissa
on, ettd kaikki voivat vapaasti kidyttad maan-
tieteellisid nimii eli myos sellaisia nimia, joiden
merkitys on vihiinen”. 23

50. Jos kansallinen tuomioistuin ja vastaajat
ymmirtivat “tarpecn sidilyttda maanticteelliset
merkinnit kaikkien kiytossi” edelld kuvail-
lulla tavalla, ne ovat vddrissi ja niiden kisitys
on ristiritdassa direktiivin kanssa.

51. Ensinnikin on todettava, etti ainoa direk-
titvissi tunnustettu tarve ilmausten vapaana
sdilyttimiseen on se, ettd merkki tai ilmaus,
jota pyydetdin rekisterditdvaksi tavaramer-
kiksi, on kiytettivissi eli ettd toinen yritys ei
ole varannut siti samojen tai samankaltaisten
tavaroiden tunnusmerkiksi viiteajankohtaan
mennessi eli padsdintdisesti tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopidiviin men-
nessi (4 artikla). Tamin selvittimiseksi on tut-
kittava viiteajankohtana todella vallinnutta
tosiasiatilannetta ottamatta huomioon niitd
ajateltavissa olevia tilanteita, joita myShemmin

23 — BGH, womio 14.1.1963 (GRUR 1963, s. 469). Tilii osin ks.
Rothschild, A., "Les limites a la protection du nom géo-
praphique en tant que marque”, Mémoire de DESS, Stras-

ourg, 1985, s. 38—39.
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saattaa esiintyi. Tilloin voidaan todeta, ettd
— jos myos muut edellytykset tayttyvit —
tilanne on jokin seuraavista: aikaisempaa tava-
ramerkkii et ole, jolloin uusi tavaramerkki on
hyviksyttivd; on olemassa aikaisempt, lain-
mukainen tavaramerkki, jolloin uutta tavara-
merkkii koskeva rekisterdintihakemus hyli-
tiin; on olemassa aikaisempi, lainvastainen
tavaramerkki, jolloin uusi tavaramerkki
hyviksytdin, ellei direktiivissi nimenomai-
sesti siddetd toisin.

52. Timi koskee vastaavasti myds tapauksia,
joissa — kuten tdssi — maantieteellisen nimen
sisaltivin aikaisemman tavaramerkin haltija
vaatii suojaa myShempii tavaramerkkii vas-
taan. Myohcmpl tavaramerkki voi saada etu-
sijan vain, jos aikaisempi tavaramerkki ei ole
lainmukaisesti olemassa silloin, kun sen hal-
tijan myohempii tavaramerkkid vastaan nos-
tama kanne ratkaistaan (tavaramerkki on esi-
merkiksi alun perin ollut pitematdn, eiki se
ole onnistunut vakiintumaan asianomaisessa
kohderyhmissi, tai se on alun perin ollut
lainmukainen mutta myéhemmin muuttunut
pelkiksi yleisnimeksi haltijansa passiivisuuden
vuokst 24).

24 — Tistd voidaan mainita esimerkkind nimitys "sherry”, joka on
englantilainen _mukaclma cspanjalaisesta maantictecllisesti
nimestii Jerez ja joka alun perin tarkoitti tiltd Espanjan alu-
cclta periisin olevaa viinia, Tuottajien passiivisunden vuoksi
my&s muut tuottajat ovat kiyttincet sanaa laajalti, ja siitd on
willut yleisnimi (tiltd osin ks. julkisasiamics J.-P. Warncrin
cdelli alaviitteessi 11 mainitussa asiassa komissio v. Saksa
esittami ratkaisuchdotus, s. 208).

Niin ci ole kiynyt Ranskassa Champagnen ja Cognacm alu-
cclla valmxstcttzvna tuottcita tarkoittavicn tuotenimicn “samp-
panja” ja “konjakki” kanssa. On todettava, cttd Versaillesin
sopimuksen 274 ) ja 275 artiklassa kicllettiin jo vuonna 1919
sal salaxsla tuottajia kayttamasta nalta sanoja. Titd suojaa on
tiyd ty yhteison lainsiadi olli [ks. csim. 18.11.1985
annctun ncuvoston asctuksen N:o 3309/85 (EYVL L 320,
5. 9) 6 artikla ja nyt voimassa olevan, 13.7.1992 annctun neu-
voston asctukscn N:o 2333/92 (EYVL L 231, 5. 9) 6 artiklan
5 kohta, joissa kiclletddn niita kunhuvumntuonajla, joilla ci
olc oikeutta kiyttdd nimitystdi “samppanja”, viittaamasta
tahan mmltyksccn cdcs cpisuorasti esimerkiksi kiyttimalld

o Imi”; ks. tilti osin cdelli alaviit-

teessd 15 mamtmx asia SMW Wmtcrsckt]
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53. Edelld hylitty kisitys on lisiksi episelva
siltd osin, onko maantieteellisen ilmauksen
pysyttiva “vapaassa kidytdssi” silli tavoin,
ettd sitid voidaan kiyttii tavaramerkkind, vai
silli tavoin, ettd sitd voidaan kiyttada muun-
tyyppiseni tavaroiden lisimerkintind. Jos
ensin mainittu vaihtoehto pitdd paikkansa,
kisitys on loogisesti pahoin ristiriitainen. On
nimittiin kysyttivd, kuinka silti, joka on
ensimmiiseni keksinyt kiyttii maantieteel-
listd ilmausta, voidaan 7yt — ja kaiken lisiksi
periaatteellisista syistd — eviti oikeus kiyttaa
titi sanaa, jotta se vastaisuudessa olisi mah-
dollisesti ilmaantuvien kilpailijoiden kiytet-
tdvissa.

54. Jos "tarpeella sdilytii kuvailevat ilma-
ukset vapaassa kiytossi” (Freihaltebediirfnis)
siti vastoin tarkoitetaan tarvetta siilyttdd
maantieteellinen sana kaikkien intressitahojen
kiytossd kaikkiin muihin sallittuihin kiyto-
tarkoituksiin kuin tavaramerkkini, direktiivin
6 artiklan 1 kohdan b alakohta ratkaisce
ongelman tdysin, kuten jiljempini kohta seli-
tetdin. 25 Tissi tapauksessa kuitenkin rajoite-
taan jo olemassa olevan tavaramerkkii kos-
kevan oikeuden vaikutuksia. Kilpailijoiden
tarve saada kiyttii maantieteellisti ilmaisua
muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkkini
ei toisin sanoen ole mikiin peruste eviti hal-
tijalta titd oikeutta tavaramerkkiin.

25 — Ks. 60 kohta ja siti scuraavat kohdat.
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c) Ominaispiirre

55. Edelli ehdotettu tulkinta on sopusoin-
nussa sen riidanalaisessa siinnoksessi ase-
tetun kolmannen vaatimuksen kanssa, jonka
mukaan maanticteellisen alkuperin on oltava
tavaran “ominaisuus”. Mielestini timi kisite
ci tarkoita pelkistidn jotakin tavaran yleistd
ominaispiirrettd vaan sellaista erityispiirretts,
joka on omiaan luonnebtimaan tavaraa ja yksi-
16imddn sen. Tavaran alkuperin osalta on
todettava, ettd kaikilla tavaroilla on alkuperi
siind mieless3, ettdi ne on valmistettu ”jossa-
kin”. Se, ettd tavara on valmistettu "jossakin”,
on tissi mieclessi itsestiin selvidi ja scllaise-
naan yhdentekevii, kuten on yhti itsestiin
selvdd ja ndin ollen yhti yhdentckevii, ettd
tavaran on valmistanut "joku”, "joskus”, ”jol-
lakin tavalla” ja niin edelleen. Se, etti tavara
on valmistettu A:n kunnassa sijaitsevassa teh-
taassa tai B:n kaupungissa sijaitsevalla teol-
lisuusalueella, ei niin ollen sellaisenaan ole
nyt kyseessi oleva tavaran "ominaisuus” eli
sellainen tekiji, joka voi yksiloidd tavaran ja
erottaa sen muista samankaltaisia tavaroista.
Valmistuspaikalla, -tavalla tai -ajankohdalla
tai valmistajalla on merkitysti, ja ne "luon-
nehtivat” tavaraa, jos niille on jo itseniisesti
muodostunut jokin merkitys clinkcinotoimin-
nassa esimerkiksi siten, ettd ne ovat tulleet
kuuluisiksi tai saavuttaneet mainetta. Kuten
edelli on todettu, timi johtuu siits, ettd nithin
tekijoihin liittyvalld tavaralla on osuus tistd
kuuluisuudesta tai maineesta tai yksinkertai-
sesti siitd ominaisuudesta, jota valmistuspaikka
tal -tapa tai valmistajan nimi osoittavat.

56. Kuten kansallinen tuomioistuin on
todennut, tissi tapauksessa Chiemsee on tun-
ncttu ennen kaikkea lomakohteena; sitd ympi-
roivilli Chiemgaun alueella harjoitetaan mat-
kailuelinkeinoa ja maataloutta, eiki alue ole
tunnettu tekstiili- ja vaateteollisuudesta, eikd
etenkidin urheiluvaateteollisuudesta. Silloin
kun kantajan tavaramerkit rekisteréitiin, alu-
eclla ei my&skiin ollut muita yrityksii, jotka
olisivat lainmukaisesti kidyttineet titi tavara-
merkkii samankaltaisissa tuotteissa. 26

Mielestini kantaja saattoi niissd olosuhteissa
lainmukaisesti valita tavaroidensa tunnusmer-
kiksi ilmaisun ”Chiemsee”, kun asiaa tarkas-
tellaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan kannalta. Timi maantieteellinen
ilmaus et nimittiin tissi tapauksessa ndytd
osoittavan maantieteellistd alkuperad, vaan sen
avulla yksinkertaisesti hyddynnetain niitd
myonteisia ja miellyttavia tunteita, joita kuva
jirvesti luonnonkauniissa ympiristossi
heriattdii kohdchenkilon miclessi  (kuten
muiston tat toiveen oleskelusta luonnossa,
lomasta tai litkunnan harjoittamisesta). 27

57. Ei myoskiin vaikuta silta, ettd téssd tapa-
uksessa olisi mitdidn muutakaan 3 artiklan
1 kohdassa mainituista rekisterdinnin esteisti.
Kantajan valitsemaa maantieteellistd ilmaisua

26 — Ensimmiinen vastaaja on kirjallisissa huomautuksissaan
todennut, cttd jirven ympiristossi on muitakin yrityksii,
jotka kiyttdvat nimitystd "Chicmsce” valmistamicnsa vaate-
tavaroiden tunnusmerkking. Titi tosiscikkaa ci kuitenkaan
ole mainittu ennakkoratkaisupyynnéssi, ciki sithen siis voida
pitevisti vedota cnnakkoratkaisumencttelyssi (ks. edclld ala-
viittcessd 20 mainittu asia Phytheron International, tuomion
11—14 kohta).

27 — Ks. yhdistetyt asiat C-321/94-—C-324/94, Pistrc ym., womio
7.5.1997 (Kok. 1997, s. 1-2343, 37 ja 38 kohta).
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on siis pidettivi edelld kuvaillulla tavalla riit-
tivin omaperdiseni ja “mielivaltaisena” ja
2 artiklan mukaisena. My&s ne kantajan tava-
ramerkit, jotka muodostuvat pelkistiin tisti
nimityksesti, saavat niin ollen suojaa, ja kan-
tajalle syntyy yksinoikeus niiden kiyttimi-
seen. Kantajalle muodostuu erityisesti oitkeus
estdd vastaajia kiyttimaistd edelld a, b ja c koh-
dissa esitettyji tavaramerkkeji, koska nimai
ovat joko samanlaisia tai samankaltaisia kuin
kantajan aikaisemmat tavaramerkit ja koska
niiti kiytetiin samanlaisten tai samankal-
taisten tavaroiden tunnusmerkkeini, jolloin
on ilmeinen vaara, etti astanomainen kohde-
ryhmi sekoittaa tavaramerkit ja katsoo niiden
olevan samasta yrityksestd lihtoisin.

58. Jos kantajan tavaramerkit eivit ole 3 artik-
lan 1 kohdan vastaisia, el ole tarpeen tutkia,
ovatko ne "kiytossi” tulleet erottamiskykyi-
siksi 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Viimeksi
mainitun siinndksen soveltaminen nimittiin
edellyttdd, ettd tavaramerkki on myéhemmin
kiytdssi saanut silti alun perin puuttuneen
erottamiskyvyn, eikd nyt ole kysymys tillai-
sesta tilanteesta.

59. Koska ilmaus *Chiemsee” ei timin asian
olosuhteissa kuulu 3 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdassa ilmaistun kiellon soveltamisalaan,
mielestini et ole myoskadn mitidn syytd tutkia
ensimmiisen ennakkoratkaisukysymyksen
kolmannessa osassa esiin tuotua ongelmaa,
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koska tutkinta voi koskea vain timin siin-
noksen soveltamisalaan kauluvia ilmauksia. 28

60. Ensimmiisen  ennakkoratkaisukysy-
myksen toisella osalla kansallinen tuomio-
istuin kysyy, onko 3 artiklan 1 kohdan c ala-
kohtaa tulkittaessa otettava huomioon direk-
titvin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

61. Kysymykseen on vastattava kieltivisti.

62. Direktiivin 6 artiklalla pyritiin lieventi-
main niitd vaikutuksia, joita direktiivin 5 artik-
lassa saidetty yksinoikeus tavaramerkkiin
aitheuttaa. Timi tarkoittaa, ettd tavaramerkki
on jo rekisterdity ja suojattu. Tavaramerkki
on niin ollen jo hyviksytty siind tarkastuk-
sessa, jossa tutkitaan, tiyttiiko se direktiivin
2 artiklassa tiltd osin asetetut rekisterdinnin
edellytykset ja onko sen osalta olemassa jokin
3 artiklan 1 kohdassa siidetyistd rekiste-
roinnin esteistd, joihin kuuluvat myds 3 artik-
lan 1 kohdan calakohdassa mainitut seikat.
Koska kysymys 6 artiklan soveltamisesta voi
nousta esiin vasta myéhemmin, tilli artiklalla
el voi olla viliténti vaikutusta nyt kyseessd
olevan siinnéksen tulkintaan.

linen ilmaus maanticteellistd alkuperid siten kuin 3 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa edelli olevan csityksen mukaan tar-
koitctaan, on otettava huomioon sc paikka, jossa kaikki nimi
toiminnat cli tavaran tuotanto, jalostus ja kisittcly tai suurin
osa niisti tapahtuu (ks. asctuksen N:o 2081/92 2 artiklan
2 kohdan b arakohdassa oleva miiritelma),
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63. Kansallinen tuomioistuin haluaa ehki
saada selville, missd laajuudessa maantieteel-
lisestd ilmauksesta lainmukaisesti muodostu-
valle tavaramerkille annetaan suojaa sellaisia
kolmansia vastaan, joilla on intressi kiyttdi
sitd elinkeinotoiminnassaan.

64. Jos tdmi pitad paikkansa, on todettava,
etti kolmansilla el missdin tapauksessa ole
otkeutta kiyttii tavaramerkkini kyseistd mer-
kintdd scllaisenaan, koska tillainen kiyttd
loukkaisi tavaramerkin haltijan yksinoikeutta.
Kolmansilla on kuitenkin oikeus kiyttid joko
episuoria merkintdja (esimerkiksi kiertoilmai-
suja tat kuvia), 2? jotka osoittavat samaa maan-
tieteellistd alkuperisi, tai tarvittaessa itse maan-
tieteellistd  ilmausta paikanmiiritykseni
asiakirjoissa ja tiedoissa, jotka koskevat niiden
tuotteita tai liiketoimintaa yleisesti, edellyt-
tien, ettd merkintii et kiyteti tavaramerkkini
ja ettd kidyté tapahtuu kyseiselld elinkeino-
alalla noudatcttavan hyvin liketavan mukai-
sesti. Ne siis voivat lainmukaisesti kiyttai
edelli mainittua merkintad maantieteelliseni
ilmaisuna (cli sen alkuperiisessd sanatarkassa
merkityksessi) liikekirjeenvaihdossa, lehu-
mainonnassa, tavaran pakkausmerkinnéissi ja
niin edelleen, 30

29 — Esimerkkind voidaan mainita Chicmseesti otettu valokuva
tai video, jota kiytctiin taustana mainostettacssa tavaroita,
jotka voivat jopa olla samanlaisia kuin kantajan.

30 — En csimerkiksi ymmirra, miksi jirven ympiriston matka-
muistomyymildissi ci saisi myyda Chiemseen nimelld varus-
tettuja paitoja tai muita matkamuistoja, niin kuin turistikoh-
teissa yleensi tehdiin. Eri asia on, ctii tillaisen myynnin

itdd taytid dewyt edellytyksct (esimerkiksi scuraavat cdel-
[’ytykscl: merkintid saadaan kiytdi vain siind méirin, kuin
sc on chdottoman vilttimiténtd; myydyissi tavaroissa on
oltava scllainen lainmukainen tavaramerkki, joka ci saa aikaan
vaikutclmaa, cttdi kysccssi on tavaramerkki "Chicmsec”;
kyscisid tavaroita ci sijoitcta lihelle niiti tavaroita, joissa vii-
mcksi mainittu tavaramerkki on lainmukaisesti; sanassa on
kidyicuidvd scllaista kirjasintyyppid, cttei sckaannusvaaraa

synny).

Tissa yhteydessa on syyti tuoda esiin, miten
nimen “Baccarat” on kidynyt. Baccarat on
Lothringenissi sijaitseva kyli, jota ei juuri-
kaan tunnettu, ennen kuin sinne joitakin vuo-
sisatoja sitten asettui eris kristallitehdas, joka
alkoi kiyttid kylin nimed tuotteidensa tava-
ramerkkini. Tuotteista on tullut maailman-
kuuluja, ja useimmat thmiset yhdistivit sanan
"Baccarat” kyseisiin tuotteisiin eikd kyldin.
Kylddn ja sen ympiristé6n asettui muitakin
kristallitehtaita, joista eris, jonka kotipaikka
oli Baccarat’ssa, kiytti titd nimei kirjeenvaih-
dossaan. Ranskalaiset tuomioistuimet kat-
soivat perustellusti, etti tavaramerkin halu-
jana olevan hallitsevan yhtion tavaramerkin
suojaaminen ¢i voinut menni niin pitkille,
etti toista yritystd olist voitu kieltdd kiyutd-
misti samaa sanaa edelld mainitulla lainmu-
kaisella tavalla. 3!

B Toinen kysymys

65. Toisella ennakkoratkaisukysymyksellain
kansallinen tuomioistuin tiedustelee varsinai-
sesti sitd, voidaanko sellaisenaan rekisterdin-
tikelvoton maantieteellinen sana kuitenkin
rekisterdidd tavaramerkiksi, jos se on kiyt-
tHnsi vuoksi vakiintunut asianomaisessa koh-
deryhmissi tavaran tunnusmerkiksi, ja milld
keinoilla timi vakiintuminen voidaan sel-
vittia.

31 — Ks. Cour d’appel de Nancy, tuomio 21.2.1980 (PIBD, 1980,
111, 5. 227) ja Cour dc cassation (kauppaoikcudcllisten asi-
aiden jaosto), tuomio 17.5.1982 (PIBD, 1982, nro 312, 111,
5. 238). Ks. talti osin Bonnet, G., edelld alaviittcessd 21 mai-
nittu tcos, s. 786 ja Rothschild, A, cdclli alaviittcessi 23
mainittu tcos, s. 33.
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66. Kuten tosiseikkoja koskevasta selvityk-
sestd ilmenee, tapauksessa ovat vastakkain vas-
taajien uudet tavaramerkit, joiden hyviksy-
mistd vastaajat vaativat, ja aikaisemmin
rekisterdidyt kantajan tavaramerkit.

67. Aluksi on huomautettava, etti 3 artiklan
3 kohta on poikkeus 3 artiklan 1 kohdan b,
¢ ja d alakohdasta. Nyt kisiteltivini olevan
kaltaisessa tapauksessa timi tarkoittaa sitd,
ettd maantieteellisesti ilmauksesta muodos-
tuva tavaramerkki, joka ei ollut rekisterdinti-
kelpoinen tai joka olisi voitu julistaa mitit-
tomiksi erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi
ja etenkin sen vuoksi, ettd se kuului 1 kohdan
c alakohdan soveltamisalaan, on tullut rekis-
terdintikelpoisekst, eiki sitd enidd uhkaa mitt-
tomiksi julistaminen, jos se on my8hemmin
kiytossa tullut erottamiskykyiseksi. Direk-
tiivin 3 artiklan 3 kohdan soveltaminen siis
edellyttid, ettd kyseessi oleva tavaramerkki
kuuluu timin artiklan 1 kohdan c alakohdan
soveltamisalaan.

68. Olen jo esittinyt oman kisitykseni, jonka
mukaan kantajan tavaramerkit olivat alusta
saakka erottamiskykyisii, civitki ne sits kuulu
1 kohdan calakohdan soveltamisalaan. Jos
tima kisitys on oikea, 3 artiklan 3 kohtaa et
tissd tapauksessa sovelleta eiki toiseen ennak-
koratkaisukysymykseen ole tarvetta vastata.
T'alydcl[isyyden vuoksi kisittelen kuitenkin
lyhyesn viimeisessi kysymyksessi estin tuo-
tuja ongelmia.
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69. Seki ne tavaramerkit, jotka itsessiin ovat
erottamiskykyisii, ettd ne tavaramerkit, jotka
ovat myShemmin kaytossi tulleet erottamis-
kykyisiksi, ovat direktiivin mukaan rekiste-
rointikelpoisia, koska ne tiyttavat — vaik-
kakin eri tavalla — tavaramerkin keskeisen
tchtivin, joka on yrltyksen tavaroiden yk31-
l6iminen ja niiden erottaminen muiden yri-
tysten samankaltaisista tavaroista.

70. Direktiivissa el ole selitetty, minkilaisessa
“kiytdssd” tavaramerkki voi tulla erottamis-
kykyiseksi. Koska kiyton perusteella kui-
tenkin syntyy yhteisén oikeuden mukainen
oikeus eli tavaramerkkii koskeva oikeus, jonka
sisiltd ja laajuus on tiydellisestt mairitetty
direktiivissi, kisitteelli on yhteisén oikeu-
dessa oma sisilténsi ja siti on jisenvaltioissa
tulkittava yhdenmukaisesti. Juuri tistd syysti
huomioon ei voida ottaa, mitd jisenvaltioiden
lainsdddannossi on tiltd osin siaadetty. Kuten
kantaja ja komissio ovat huomautuksissaan
perustellusti todenneet, huomioon ei voida
ottaa Saksan oikeuskiytinnéssi vallitsevaa
kisitystd, jonka mukaan maantieteelliset ilma-
ukset on tarpeen siilyttdi vapaassa kiytossa
ja joka ei ole sopusoinnussa direktiivin kanssa,
kuten edelli on todettu. Huomioon et voida
ottaa myodskdin niitd hiuksenhienoja eroja,
joita Saksan oikeudessa tehdiin *Verkehrs-
geltungin”  ja  "Verkehrsdurchsetzungin”
valilla.

71. Mielestini kiyton on ensinnikin kestet-
tava tietty kohtuullinen aika, minka arvioi-
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minen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle.
Tilli voidaan varmistua tavaramerkin pysy-
vyydestd ja vilttdd sellaisten satunnaisesti tat
kausittaisesti kiytettivien tavaramerkkien
lukumiirin huomatctava kasvu, joita ei vaka-
vasti alotakaan pitkiikdisiksi. Samalla anne-
taan niille, joilla on lainmukainen intressi,
riittivisti aikaa esittii mahdolliset huomau-
tuksensa ja vastustaa tavaramerkin rekiste-
rointii.

72. Toiseksi edellytetiin, ettd asianomaisessa
kohderyhmissi on syntynyt kisitys, ettd tava-
ramerkki on jonkin tietyn yrityksen tuot-
teiden tunnusmerkki. Timi kohderyhmi
muodostuu piiasiallisesti kyseisen tuotteen
kuluttajista. Sithen kuuluvat periaatteessa
myé&s samankaltaisia tavaroita myyvit kaup-
piaat ja litkkeet seki tallaisten tavaroiden val-
mistajat ja tuottajat. Niitd ryhmii ja etenkin
viimeksi mainittua tarkasteltaessa on kuitenkin
noudatettava tiettyd varovaisuutta, Tdmi
johtuu siitd, ettd ryhmilld saattaa ennen kaikkea
kilpailullisista syista olla tietty intressi joko
sithen, ctti tavaramerkki rekister6idiin, tai
sithen, ettd rekisterdinti evitiin, joten niiden
kantaan saattaa sisiltyd taka-ajatuksia. 32

Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen
mainitsemista prosenttiosuuksista on todet-
tava, ettd niiden arvioiminen on paidsiintdi-

32 — Esimerkiksi samankaltaisia tavaroita myyvin yrityksen int-
ressissd saattaa olla, cttei tavaramerkkia rekisterdidi, koska
sc toivoo saavansa osan asizkaskunnasta, ennen kuin kllpal-
Kjayritys on saanut tuottecnsa markkinoille uudelleen toi-
sclla tavaramerkilii. On myés mahdolllsm, cttd yritys, jonka
ascmaa uusi tavaramerkki Kclkcnlaa, siitd huolimatta puoltaa
scn rekisterdintia, koska rckisterdint haittaa suhrecllisesti

in jotain tirkeimpii kilpailijaa.

sesti jitettivi kansalliselle tuomioistuimelle,
joka ratkaisee asian tapauskohtaisesti olosuh-
teiden mukaan. Direktiivin 3 artiklan 3 kohta
on kuitenkin poikkeussiinnds, joten siti on
tulkittava suppeasti. Koska kysymys liietyy
pikemminkin sithen, mink3 tunnettuusasteen
tavaramerkki on saavuttanut siini kohderyh-
missi, johon se on suunnattu, tavaramerkin
arvoa, laatua ja yleensd sen aineellista sisiltda
koskevan arvioinnin ohessa huomioon on
vakavasti otettava my6s mairilliset arviointi-
perusteet. Kohtuullisena tunnettuusastecna
olisi mielestdni pidettavi vahintidan viittd pro-
senttia, jonka alittuessa tavaramerkkii ei voida
pitii markkinoilla vakiintuneena.

73. Tavaramerkin tunnettuusasteesta on
lopuksi todettava, ettei riitd, ettd kohderyhmi
on havainnut uuden tavaramerkin ilmesty-
neen markkinoille. Lisaksi vaaditaan, ettd koh-
deryhmille on muodostunut kisitys, ettd
kyseiselld tavaramerkilld varustetut tavarat liit-
tyvit tiettyyn yritykseen. 33

74. Se, milli yksittdisilli keinoilla tavara-
merkin crottamlskyky voidaan niyttid toteen,
riippuu tiysin siitd, miti jisenvaltioiden lain-
saadinnosti sdidetddn todistelusta, ja ndiden
keinojen arviointi kuuluu kansallisille tuo-
mioistuimille. 3* Jasenvaltioiden oikeusjirjes-

33 — Timi ci tictenkiiin tarkoita sitd, cutd kisitys on muodostunut
yksinomaan tavaroita ostcttacssa.

34 — Ks. asia C-9/93, IHT Internationalc Hciztechnik ja
Danzinger, tuomio 22.6.1994 (Kok. 1994, s.1-2789,
18—20 kohta).
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tysten menettelyllinen itsemdaraimisoikeus ei
kuitenkaan ole rajaton silloin kun todistelu
koskee siti, onko jokin yhteisén oikeuden
siinndksen soveltamisen tosiasiaedellytys
tiyttynyt. Tamin vuoksi on katsottava, ettd
direktiivin yleisesti rakenteesta voidaan johtaa
ainakin joitakin yleissdintoja.

75. Todistuskeinojen on ensinnikin oltava
soveltuvia eli vastattava todistelun kohdetta.
Koska nyt kisiteltavind olevassa tapauksessa
ndyttd ei koske tavaran kaupallista menes-
tysta markkinoilla vaan tavaramerkin tunnet-
tuutta asianomaisessa kohderyhmassi eli tava-
ramerkin yhdistimisti tiettyyn yritykseen,
todistuskeinojen on mahdollistettava tunnet-
tuuden laajuuden ja asteen arvioiminen. Kan-
tajan ehdottamia todistuskeinoja, kuten tava-
ramerkkiin liittyvii litkevaihtoa, mainoskuluja
ja kdytt6a lehdistdssi, el niin ollen voida pitda
soveltuvina, koska nimi tekijit koskevat
pikemminkin yrityksen menestysti liiketoi-
minnassa kuin nyt tarkasteltavana olevaa
ongelmaa. Soveltuvina on siti vastoin pidet-
tivi komission ehdottamia todistuskeinoja,
esimerkiksi toimivaltaisen kauppakamarin,
ammatti- ja toimialajirjestdjen seki asiantun-
tijoiden lausuntoja.

76. Jos on olemassa useita, periaatteessa sovel-
tuvia todlstuskemo]a, niiden kiyttod et lihts-
kohtaisesti saa rajoittaa kiytinnossi eiki
my8skiin soveltamissiinnﬁksilli Saksalaisten
tausta, jonka mukaan perustana kiytetdin
yksinomaan tai paaas1alllsest1 kyselytutki-
mubksia, et siten voida pitii direktiivin mukai-
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sena, Lopputulos siis on, ettd asianosaisten on
saatava kiyttdd kaikkia soveltuvia keinoja
niyton ja vastaniytdn esittimiseksi. Kansal-
lisen tuomioistuimen kuuluu arvioida esitetyt
todisteet aineellisesti ja piittii, onko joillekin
niistd ehkid annettava muita suurempi mer-
kitys.

77. Kyselytutkimuksista on erityisesti todet-
tava, ettei niitd voida pitdd soveltumatto-
mina, 35 mutta niitd on kiytettivi siistivii-
sesti ja varovasti ja huomioon on otettava
erityisesti niiden edustavuus ja objektiivisuus.

Kyselytutkimuksen suorittavan laitoksen on
timin vuoksi esitettdvi tutkimuksen luotet-
tavuudesta ja uskottavuudesta selvitys, joka
perustuu joko institutionaaliseen rakentee-
seen (kyseessi on esimerkiksi yliopiston lai-
tos), ammatillisecen  erityispitevyyteen
(kyseessd on esimerkikst luotettava kyselytut-
kimusyhti6) tai sithen, etti kyseinen taho
soveltuu parhaiten selvittimiin asiaa (kysy-
myksessid on esimerkiksi asiantuntija, jonka
valinnasta kaikki asianosaiset ovat yksimieli-
sid).

Seki kyselyn kohteena olevan edustavan
otoksen viestOstd ettd esitettyjen kysymysten
on lisiksi tiytettivi edelli esitetyt vaati-
mukset, koska muutoin kyselytutkimusta ei
voida ottaa huomioon sen enempii osittain
kuin kokonaankaan.

35 — Yhdistetyt astat 29/63, 31/63, 36/63, 39/63—47/63, 50/63 ja
51/63, Laminoirs de la Providence ym., tuomio 9.12.1965
(Kok. 1965, s. 1123) ja asia 37/83, Rewc-Zcentral, tuomio
29.2.1984 (Kok. 1984, s. 1229).
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VII Ratkaisuehdotus

78. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, etti yhteisdjen tuomioistuin vastaa ennak-
koratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1

2)

Yksinomaan maantieteellisestd ilmauksesta muodostuva tavaramerkki ei ole
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisestd 21 pidivini joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan
1 kohdan c alakohdan vastainen, jos ilmaus on kuvitteellinen tai sitd ei yleisesti
tunneta tai jos tavaran, jota tavaramerkki koskee, ja maantieteelliseen alueen,
johon ilmaus viittaa, vililld ei ole vilitonti ja vilttimitontd alkuperisuhdetta,
joka johtuisi siitd, ettd alue on tai voi olla tunnettu sen vuoksi, etti sielld jo
valmistetaan samankaltaisia tuotteita, joita kuluttajat arvostavat niiden erityis-
luonteen tai laadun vuoksi.

Tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi siten kuin direktiivin 89/104/ETY
3 artiklan 3 kohdan ensimmiisessa virkkeessi tarkoitetaan, jos asian selvittimi-
seen soveltuvista tiedoista kansallisen tuomioistuimen kisityksen mukaan
ilmenee, etti tavaramerkkii on ennen rekisterdintihakemuksen tekemistd kay-
tetty kohtuullinen aika, jonka kuluessa asianomaiselle kohderyhmaille on muo-
dostunut kisitys, ettd tavaramerkin osoittama tavara on periisin tietysti yri-
tyksesta.
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