TUOMIO 4.10.2001 — ASIA C-517/99

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
4 pdivdni lokakuuta 2001 *

Asiassa C-517/99,

jonka Bundespatentgericht (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhtei-
sojen tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen tissi kansallisessa tuomioistui-
messa vireilld olevassa asiassa, jonka on saattanut vireille

Merz & Krell GmbH & Co.,

ennakkoratkaisun jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisesti
21 pdivini joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/
ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheen-
johtajat C. Gulmann, M. Wathelet ja V. Skouris seki tuomarit J.-P. Puissochert,
P. Jann, L. Sevon, R. Schintgen, F. Macken (esittelevi tuomari), N. Colneric ja
C. W. A, Timmermans,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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julkisasiamies: D. Ruiz Jarabo Colomer,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittidneet

— Saksan hallitus, asiamiehindin W.-D. Plessing ja B. Muttelsee-Schon,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamieheniin G. Amodeo, avusta-
janaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteistjen komissio, asiamiehendin K. Banks, avustajanaan
Rechtsanwalt I. Brinker ja Rechtsanwalt W. Berg,

ottaen huomioon esittelevin tuomarin kertomuksen,

kuultuaan julkisasiamiehen 18.1.2001 pidetyssd istunnossa esittimin ratkai-
suehdotuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Bundespatentgericht on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle 20.10.1999 teke-
millddan paitokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 31.12.1999,
EY 234 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jisenvaltioiden tavara-
merkkilainsidddidnnén lihentimisestd 21 piivianid joulukuuta 1988 annetun
ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL:1989, L 40, s. 1; jil-
jempéni direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan tulkinnasta.

Tamai kysymys on esitetty valitusasiassa, jonka on saattanut vireille Merz & Krell
GmbH & Co. (jiljempiani Merz & Krell) riitauttaakseen Deutsches Patent- und
Markenamtin (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) paitoksen olla rekiste-
réimdttd sanamerkkid Bravo kirjoitusvilineitd varten.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Direktiivin johdanto-osan ensimmadisen perustelukappaleen mukaan direktiivilld
pyritiddn lihentdmiin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidintod, jotta poistet-
taisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palve-
lujen tarjoamisen vapautta sekd vadristdd kilpailua yhteismarkkinoilla.
Direktiivin kolmannen perustelukappaleen mukaan direktiivilld ei pyriti jasen-
valtioiden sidnnosten tiydelliseen lihentimiseen.
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Direktiivin 2 artiklassa on luettelo merkeisti, jotka voivat muodostaa tavara-
merkin. Tami artikla kuuluu seuraavasti:

”Tavaramerkkini voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdi graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin
taikka tavaroiden tai niiden paillyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilld
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa sdidetidn seuraavaa:

”Seuraavia merkkeji ei saa rekisterdidi tai, jos ne on rekisterdity, ne on julis-
tettava mitittomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeini;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinnéisti muodostuvat tavara-
merkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, mddrad, kdyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperai,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
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d) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoisti muodostuvat tavara-
merkit, jotka ovat tulleet yleisessi kielenkidytossi tai hyvian kauppatavan
mukaan tavanomaisiksi;

Taltd osin on syytd tuoda esiin se, etti ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan d ala-
kohdan tanskan- ja ruotsinkielisessi versiossa on viitattu siihen, ettd merkeisti ja
merkinndistd on tullut yleisessd kielenkiytdssi tai hyvin kauppatavan mukaan
tavanomaisia “kyseisten tavaroiden tai palveluiden osalta” (tanskaksi ”for varen
eller tjensteydelsen” ja ruotsiksi ”fér varan eller tjinsten”).

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa sididetidin seuraavaa:

”Tavaramerkilti ei saa evitd rekisterointii tai sitid julistaa mitdttomiksi 1 koh-
dan b, ¢ tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisterdin-
tihakemuksen tekopiivii kidytdssd tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi sidtdd, ettd
timd koskee myos tavaramerkkii, joka on tullut erottuvaksi rekisterdin-
tihakemuksen tekopdivin tai rekisterdintipdivin jilkeen.”

Direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeutta Gesetz iiber den Schutz von Marken
und sonstigen Kennzeichnungen -nimiselli lailla (laki tavaramerkkien ja muiden
tunnusmerkkien suojasta, BGBl. 1994 1, s. 3082; jiljempini Markengesetz), joka
on annettu 25.10.1994 ja tullut voimaan 1.1.1995.
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Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejd,
”jotka muodostuvat yksinomaan merkeisti tai ilmauksista, jotka ovat muuttu-
neet sellaisiksi, ettd niilld yleisessd kielenkdytossd tai rehellisen ja pysyvin
kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan kyseisid tavaroita tai palve-
luja”; ei voida rekistersida.

Pidasian oikeudenkiynti ja ennakkoratkaisukysymys

Merz & Krell on hakenut sanamerkin Bravo rekistersintii tavaramerkiksi kir-
joitusvilineitd” varten. Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patentti- ja
tavaramerkkivirasto) on hylinnyt hakemuksen silli perusteella, etti asianomai-
sessa kohderyhmissi sana ”bravo” merkitsee yksinkertaisesti huudahdusta, joka
liittyy suosion osoittamiseen. Haettu tavaramerkki Bravo ymmairretiin kysei-
sessd kohderyhmissi sellaiseksi kehuksi tai mainoksissa kiytettiaviksi iskusa-
naksi, jolta puuttuu erottamiskyky, minki vuoksi siti ei voida rekisteroida.

Merz & Krell ovat valittaneet tistd padidtoksesti Bundepatentgerichtiin, joka

katsoo, etti siti kysymysti, onko kyseinen hakemus hylitty asianmukaisin
, ysymy ysel ylitey

perustein, on tarkasteltava Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 3 kohdan perus-

teella.

Bundespatentgerichtin mukaan sana ”bravo” merkitsee useissa eurooppalaisissa
kielissd samaa asiaa eli suosion ilmausta merkityksessd “hyvi” tai ”mainio”. Tit4
sanaa kiytetddn Saksassa ja useissa muissa Euroopan eri maissa mainoksissa
suosion tai hyviksynnin ilmauksena erilaisten tavaroiden ja palvelusten osalta.
Bundespatentgerichtin mukaan ei ole kuitenkaan voitu selvittdd, ettd titid sanaa
olisi kiytetty kirjoitusvilineiden yhteydessi.
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Bundespatentgericht toteaa tilti osin, ettid direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
d alakohdan mukaan riittdvi peruste sille, ettd sanamerkin ”Bravo” rekisterdinti
evitdin, on se, ettd sanasta “bravo” on tullut yleisessi kielenkiytéssi tai hyvin
kauppatavan mukaan tavanomainen, eikd tissid siinnoksessi edellytetd, ettd
tdmi sana kuvailisi konkreettisesti asianomaisia tavaroita.

Bundespatentgericht toteaa kuitenkin, ettd Markengesetzin 8 §:n 2 momentin

. 3 kohdan sanamuodon perusteella rekisterdintihakemus voidaan hylitd timin

sddnnoksen perusteella ainoastaan, jos sana, jonka rekisterdintii haetaan, on
muuttunut sellaiseksi, ettd silli tavanomaisesti tarkoitetaan niitd tavaroita tai
palveluja, joita varten tavaramerkin rekisterdintii haetaan.

Bundespatentgerichtin mukaan Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 3 kohdan
sanamuodon perusteella ei myoskiin voida tietdi, onko yleinen yhteys rekiste-
rointihakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin tai palveluihin riittivid peruste
hakemuksen hylkiimiselle timidn siddnnoksen perusteella vai onko erityinen
yhteys kyseisiin tavaroihin tai palveluihin tiltid osin vilttimiton edellytys.

Bundespatentgericht on katsonut, etti Markengesetzin 8 §:n 2 momentin
3 kohdan tulkinnan on oltava sopusoinnussa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
d alakohdan kanssa, joka on ensin mainitulla siinnékselld saatettu osaksi Saksan
oikeutta, ja siksi se on padrtinyt lykdtd asian kisittelyd ja esittdd yhteisojen
tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidiannon lihentimisestd 21 paivina
joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa tulkittava sen sanamuodon vastaisesti suppeasti
siten, ettd timi rekisterdintieste koskee ainoastaan sellaisia merkkejd ja mer-
kint6jd, jotka vilittomasti kuvaavat niitd tavaroita ja palveluja, joita varten
rekisterointia konkreettisesti haetaan, taikka niiden olennaisia ominaisuuksia tai
ominaispiirteitd? Vai onko tdma sddnnds ymmdrrettivi siten, ettid vapaasti kiy-
tettdvissd olevien merkkien (Freizeichen) ja yleisnimien ohella myoskiin sellaisia
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merkkeji ja merkintoja ei saada rekisterdidd tavaramerkiksi, jotka ovat tulleet
kyseiselld tai sithen verrattavalla alalla mainoksessa kiytettivind iskusanana,
laatua koskevana ilmauksena, ostokehotuksena jne. yleisessid kielenkiytossi tai
hyvin kauppatavan mukaan tavanomaisiksi, ilman ettd niilli vilictomisti
kuvailtaisiin tavaroiden ja palvelujen, joita varten rekisterdintid haetaan, konk-
reettisia ominaisuuksia?”

Ennakkoratkaisukysymyksen ensimmainen osa

Kysymyksensi ensimmadiselld osalla Bundespatentgericht haluaa selvittdi, onko
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa tulkittava niin, etti se on esteeni
tavaramerkin rekisteréinnille ainoastaan, jos ne merkit tai ilmaukset, joista tima
tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, ettd niilld
yleisessi kielenkiytossd tai hyvin kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoi-
tetaan niitd tavaroita tai palveluja, joita varten kyseisen tavaramerkin rekiste-
réintid on haettu.

Saksan hallitus, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio esittavit, ettd
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niin, ettd rekisterointi
on evittivd ainoastaan, jos kyseiset merkit tai ilmaukset ovat muuttuneet sel-
laisiksi, ettd niilld yleisessd kielenkdytossd tai hyvdn kauppatavan mukaan
tavanomaisesti tarkoitetaan sentyyppisid tavaroita tai palveluja, ]01ta varten
tavaramerkin rekisterdintid on haettu.

Saksan hallitus esittid myos, ettd jos katsottaisiin, ettd tille sddnnokselle on
annettava titi laajempi tulkinta, tdstd seuraisi, ettd rekisterdintikelpoisten
merkkien tai ilmausten miiri pienenee tarpeettoman paljon.
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On syytd muistuttaa, ettd direktiivilld pyritiin sen ensimmaiisen ja seitseminnen
perustelukappaleen mukaan siihen, ettd tavaramerkin saamisen ja siilyttimisen
edellytykset olisivat kaikissa jdsenvaltioissa samat, jotta poistettaisiin ne eri
jasenvaltioiden sddnnodsten erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liik-
kuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekid viiristid kilpailua yhteis-
markkinoilla.

Tavaramerkkioikeus on olennainen osa perustamissopimuksessa tavoiteltua
vddristymittoman kilpailun jirjestelmad. Tdssd jdrjestelmissd yritysten on voi-
tava hankkia itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella,
ja timd on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottamiskykyisid merkkeji,
joiden avulla kukin tavara ja palvelu voidaan tunnistaa (ks. erityisesti asia
C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6227, 22 kohta).

Tastd nakokulmasta tarkasteltuna tavaramerkin piitehtivini on taata kulutta-
jalle tai loppukayttijille se, ettd tietylld tavaramerkilld varustettujen tavaroiden
tai palvelujen alkuperi on sama, antamalla kuluttajalle tai loppukiyttijille
tilaisuus erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta nimi tavarat tai palvelut
muualta periisin olevista tavaroista ja palveluista (ks. erityisesti asia C-39/97,
Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).

My®6s yhteison lainsddtdjd on pitdnyt titid tavaramerkin paitehtivini, kun se on
sadtanyt direktiivin 2 kohdassa, ettd sellaiset merkit, jotka voidaan esittdi
graafisesti, voivat olla tavaramerkkeji ainoastaan, jos niiden perusteella yrityk-
sen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palve-
luista.

Niin ollen sellaiset merkit tai ilmaukset, jotka eivit kykene tiyttimain tavara-
merkin padtehtdvii, eivdt voi nauttia rekisterdintiin perustuvaa tavaramerkki-
suojaa. Kuten direktiivin  kymmenennestd perustelukappaleesta ilmenee,
tavaramerkkirekisterointiin perustuvan suojan tarkoituksena on erityisesti taata
tavaramerkin alkuperifunktio.
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Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niiden edelli esi-
tettyjen niakokohtien valossa.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkeji ei
voida rekisterdidd, jotka muodostuvat yksinomaan merkeistd tai merkinnoista,
jotka ovat tulleet yleisessi kielenkidytossi tai hyvin kauppatavan mukaan ta-
vanomaisiksi.

Markengesetzin 8 artiklan 2 kohdan 3 kohta puolestaan koskee tavaramerkkeja,
jotka muodostuvat yksinomaan merkeisti tai ilmauksista, jotka ovat muuttuneet
sellaisiksi, ettd niilld yleisessd kielenkidytossd tai hyvin kauppatavan mukaan
tavanomaisesti “tarkoitetaan kyseisid tavaroita tai palveluja”, eikd direktiivin
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ole vastaavaa tismennysti. Tastd ei kui-
tenkaan voida pditelld, ettd harkittaessa, voidaanko rekisterdintihakemus
hyviksyi, ei olisi otettava huomioon sitd yhteyttd, joka vallitsee tavaramerkin
muodostavien merkkien tai ilmausten ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoi-
tettujen tavaroiden tai palveluiden vililla.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdalla pyritddn nimittdin estimiin sel-
laisten merkkien tai ilmausten rekister6inti, joiden perusteella yrityksen tavaroita
tai palveluita ei voida erottaa toisten yritysten tavaroista tai palveluista ja jotka
eivit siis tdytd direktiivin 2 artiklassa asetettua edellytysta.

Ratkaistaessa, ovatko tietyt merkit tai ilmaisut erottamiskykyisid, ei voida jittaa
ottamatta huomioon sitid, minki tavaroiden ja palveluiden erottamiseen tavara-
merkkid on tarkoitus kadyttda.

Tidta pditelmidd tukee myos direktiivin 3 artiklan 3 kohta. Kuten yhteisdjen
tuomioistuin on jo todennut yhdistetyissi asioissa C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamansa tuomion (Kok. 1999, s. 1-2779)
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44 kohdassa, asianomainen merkki saa juuri kiyttonsi perusteella erot-
tamiskyvyn, joka on tissi sddnnoksessd asetettu merkin rekisterdinnin edelly-
tykseksi. On kuitenkin huomattava, etti se, onko tavaramerkki tullut kayttonsi
perusteella erottamiskykyiseksi, voidaan ratkaista ainoastaan tarkastelemalla
tavaramerkkid yhteydessd niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavara-
merkkiid on kiytetty.

Tastd seuraa, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niin,
ettd se on esteend tavaramerkin rekisterdinnille ainoastaan, jos ne merkit tai
ilmaukset, joista timi tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet
sellaisiksi, ettd niilld yleisessd kielenkiytéssd tai hyvin kauppatavan mukaan
tavanomaisesti tarkoitetaan niitd tavaroita tai palveluja, joita varten kyseisen
tavaramerkin rekisterdintia on haettu.

Ennakkoratkaisukysymyksen toinen osa

Kysymyksensi toisella osalla Bundespatentgericht haluaa tietdi, onko direktiivin
3 artiklan 1 kohdan d alakohta esteeni tavaramerkin rekistersinnille ainoastaan
silloin, kun ne merkit tai ilmaukset, joista timi tavaramerkki yksinomaan
koostuu, kuvailevat tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai
palveluiden ominaisuuksia tai ominaispiirteiti, vai myos silloin, kun nimi merkit
tai ilmaisut ovat mainoksessa kiytettivii iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia
tai ostokehotuksia, vaikka niilld ei kuvailtaisi kyseisten tavaroiden ja palveluiden
ominaisuuksia tai ominaispiirteita.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa, etti tavaramerkkeihin voidaan
soveltaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, vaikka tavaramerkin
muodostavat merkit tai ilmaisut eivdt suoraan kuvaile kyseisii tavaroita tai
palveluja, mikili ne yleisesti yhdistetdin niihin tavaroihin tai palveluihin.
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Komissio viittdd myos, ettid direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan sovel-
tamisedellytykseksi ei ole asetettu sitd, ettd tavaramerkin muodostavat merkit tai
ilmaukset kuvailisivat suoraan niiti tavaroita tai palveluita, joita varten tavara-
merkin rekisterodintid haetaan. Komission mukaan tidssi siannoksessi kielletdan
sellaisten merkkien tai ilmausten rekisterdinti, jotka Freizeichen- -tyyppisina
merkkeini tai yleisnimini viittaavat kyseisiin tavaroihin tai palvelulhm tai, jos ne
eivdt ole tdlld tavalla yleisnimen kaltaisia, joista yleisesti syntyy tietty konno-
taatio.

Aluksi on syytd todeta, ettd vaikka yhtdiltd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdan ja toisaalta 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalat ovat
ilmeiselld tavalla osittain paallekkaisia, viimeksi mainitussa sddnnoksessd tar-
koitettu rekisterdintieste ei perustu niiden tavaramerkkien kuvailevuuteen vaan
sithen, missd merkityksessd kyseisid merkkejd tai ilmauksia kiytetddn siinid
kohderyhmassa joka madrittyy kyseisissd tavaramerkkihakemuksissa tarkoi-
tettujen tavaroiden ja palvelujen kaupan perusteella.

Tistd seuraa, ettid direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan tehokkaan vai-
kutuksen turvaamiseksi on katsottava, ettd timin sidinnoksen soveltamisalaa ei
ole syytid rajoittaa niin, etti siihen kuuluisivat vain ne tavaramerkit, jotka
kuvailevat tavaramerkeilla tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
tal ominaispiirteita.

Tiltd osin on syytd korostaa, etti kun kyse on tavaramerkin muodostavista
merkeistd tai ilmauksista, jotka ovat muuttuneet sellaisiksi, ettd niilld yleisessi
kielenkdytossi tai hyvan kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitd
tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkin rekisterointid haetaan, tillaisten
merkkien tai ilmausten perusteella ei voida erottaa yrityksen tavaroita tai pal-
veluita muiden yritysten tavaroista tai palveluista eivitkd ne siis tdytd tavara-
merkin paitehtdvdd, paitsi jos nimid merkit tai ilmaukset ovat kidyttonsi
perusteella tulleet erottamiskykyisiksi niin, ettd direktiivin 3 artiklan 3 kohta on
sovellettavissa.
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Tallaisessa tilanteessa ei siis ole tarpeen tutkia, kuvaillaanko kyseisilld merkeilld
tai ilmauksilla niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia tai omi-
naispiirteita.

Tastd seuraa my®0s, ettd jos merkit tai ilmaukset ovat muuttuneet sellaisiksi, ettd
niilld yleisessi kielenkidytéssd tai hyvin kauppatavan mukaan tavanomaisesti
tarkoitetaan niitd tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkin rekisterdintii
haetaan, merkitystd ei ole silld, onko niiti kiytetty mainosten iskusanoina,
laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa kyseisii tavaroita tai palve-
luja.

On kuitenkin huomattava, etti tillainen kiytto ei sininsi ole esteeni sellaisen
tavaramerkin rekisterdinnille, joka koostuu merkeisti tai ilmauksista, jotka ovat
mainoksissa kiytettdvid iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia
ostaa niitd tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkii on kiytetty. Kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on ratkaista kulloinkin kisiteltivind olevassa
tapauksessa, ovatko tillaiset merkit tai ilmaukset muuttuneet sellaisiksi, etti
niilld yleisessd kielenkiyt6ssd tai hyvian kauppatavan mukaan tavanomaisesti
tarkoitetaan niitd tavaroita tai palveluja, joita varten kyseisen tavaramerkin
rekisterointid haetaan.

Tastid seuraa, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niin,
ettd siind asetetaan tavaramerkkihakemuksen hylkidimiselle ainoastaan se edel-
lytys, ettd ne merkit tai ilmaukset, joista kyseinen tavaramerkki yksinomaan
muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, ettd niilld yleisessd kielenkiytossi tai
hyvan kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niiti tavaroita tai pal-
veluja, joita varten timin tavaramerkin rekisterdintii haetaan. Tdtd sddnnosti
sovellettaessa merkitystd ei ole silli, kuvaillaanko kyseisilli merkeilld tai
ilmauksilla niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia tai ominaispiirteiti
vai ei.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Saksan ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitukselle ja Euroopan yhteiséjen komissiolle aiheutuneita
oikeudenkiyntikuluja ei voida mairitd korvattaviksi. Pddasian asianosaisten
osalta asian kisittely yhteisojen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilli olevan asian kisittelyssd, minkd vuoksi kansallisen
tuomioistuimen asiana on piittid oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundespatentgerichtin 20.10.1999 tekemillddn paitokselld esitta-
min kysymyksen seuraavasti:

Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén liahentimisestd 21 paivina joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan
1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niin, etti se on esteenid tavaramerkin rekis-
terdinnille ainoastaan, jos ne merkit tai ilmaukset, joista timi tavaramerkki
yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, ettd niilld yleisessa kielen-
kiytossd tai hyvin kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitd
tavaroita tai palveluja, joita varten kyseisen tavaramerkin rekisterdintid on
haettu.
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Samaa sddnnostd on tulkittava niin, ettd siini asetetaan tavaramerkkihake-
muksen hylkédimiselle ainoastaan se edellytys, etti ne merkit tai ilmaukset, joista
kyseinen tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, ettd
niilld yleisessid kielenkéytdssi tai hyvin kauppatavan mukaan tavanomaisesti
tarkoitetaan niitd tavaroita tai palveluja, joita varten timin tavaramerkin
rekister6intia haetaan. Tatd sddnnosti sovellettaessa merkitysti ei ole sill,
kuvaillaanko kyseisilla merkeilli tai ilmauksilla niiden tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia tai ominaispiirteitd vai ei.

Rodriguez Iglesias Gulmann Wathelet
Skouris Puissochet Jann
Sevon Schintgen Macken
Colneric Timmermans

Julistettiin Luxemburgissa 4 piivini lokakuuta 2001.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja - presidentti
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