SILBERQUELLE

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

18 pdivand marraskuuta 2008*

I Johdanto

1. Suhteellisen pinnallisesti tarkasteltuna
tavaramerkkioikeudessa niyttéisi vallitsevan
vahintdédn kaksi vastakkaista suuntausta, kun
ratkaistaan ndiden teollisoikeuksien vililla
syntyvid konflikteja. Ensimmaisessd niista
merkkeja tarkastellaan pelkkind immateriaa-
lisina hyodykkeind, joita rekisterdinti suojaa,
korostetaan niiden esineoikeudellista luon-
netta ja asetetaan etusijalle siviilioikeudelliset
seikat, erityisesti hallintaa koskevat saannot.

2. Toinen puolestaan painottaa taloudellista
ympéristod ja tuo esiin tavaramerkkien kiis-
tattomat yhteydet kaupan sdéntelyyn ja konk-
reettisesti kilpailun jarjestamiseen (kuten
lailliset monopolit); ndiden edellytykset aset-
tavat rajat rekisterin ylldpidosta vastaavien
virastojen kirjauksiin perustuville tavara-
merkkioikeuksille.

3. Nain ollen kun merkisti riidellaén, ensim-
miinen mainituista suuntauksista pyrkii
suosimaan tavaramerkin haltijaa omaisuutta

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.

koskevien oikeuksien etusijan vuoksi, kun
taas toinen puolustaa yleisesti ottaen vapaata
vaihdantaa ja kilpailusiantoja.

4. Vaikka direktiivissd 89/104/ETY? ei avoi-
mesti suosita kumpaakaan ndistd suuntauk-
sista, se pureutuu jannitteisiin, joita tavara-
merkkien kaksijakoisuus yhtaéltd omistusoi-
keuksina, toisaalta markkinoiden julkisen
jarjestaimisen osatekijoing, synnyttda.

5. Oberster Patent- und Markensenatin
(patentti- ja tavaramerkkiriitoja késittelevi
Itdvallan ylin tuomioistuin, joka kasittelee
tiettyja patentteihin ja tavaramerkkeihin liit-
tyvid riitoja) yhteistjen tuomioistuimelle esit-
tdmassd ennakkoratkaisukysymyksessd viljel-
ladn argumentteja molempien kisitysten
puolesta, koska oikeusriita on syntynyt tava-
ramerkin tosiasiallisen kdyton rajoista.
Kysymys koskee ennen kaikkea sen arviointia,
onko merkkeji kaytetty talld tavoin, kun ne on
rekisteroity vaatteita ja juomia varten, mutta
niitd on kiytetty tassé jalkimmadisessd tavara-

2 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsi@dinnon lihentédmisestd
21.12.1988 annettu ensimmadinen neuvoston direktiivi (EYVL
1989, L 40, s. 1).
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ryhméssd vain samanmerkkisten vaatteiden
ostajille annettavina kylkidisind. Vaikka
pidénkin toista suuntausta itselleni laheisem-
pand, olen pyrkinyt titd ratkaisuehdotusta
laatiessani pitdimain mielesséni suuren portu-
galilaisen kirjailijan sanat: "pyhé vaisto pysya
loitolla teorioista”.

II Asiaa koskevat oikeussainnot

A Direktiivi 89/104/ETY

6. Tamén sdddoksen johdanto-osan kahdek-
sannessa perustelukappaleessa viitataan tosi-
asiallista kayttod koskevaan vaatimukseen ja
sen noudattamatta jattdmisestd aiheutuviin
seurauksiin, kun siind vaaditaan, ettd “yhtei-
sOssd rekisterdityjen ja suojattujen tavara-
merkkien kokonaisméérdn ja samalla niitd
koskevien riitojen vahentémiseksi on tirkedd
edellyttdd, ettd rekisteroityja tavaramerkkeja
todella kéytetddn tai muuten ne menetetédn”,
jalisatdadn myohemmin, ettéd “tavaramerkkid ei
voida julistaa mitdttoméksi aikaisemman,
kayttdméttoméan tavaramerkin perusteella,
kun taas jdsenvaltiot saavat soveltaa samaa
periaatetta tavaramerkin rekisterdinnissd tai
sddtdd, ettd tavaramerkkiin ei voida pétevisti
vedota loukkausta koskevassa oikeudenkayn-
nissd, jos vditteen johdosta todetaan, ettd
tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi”.

3 - Pessoa, F., Libro del desasosiego, suom. Sanna Pernu, Andalu-
sialainen koira, Tallinna, 1999, s. 198.
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7. Taman direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa
sdddetddn otsikon “Tavaramerkin kaytta-
minen” alla seuraavaa:

1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden
kuluessa rekisterdintimenettelyn paéattymisen
ajankohdasta ole ottanut jasenvaltiossa tava-
ramerkkié tosiasialliseen kédyttoon tavaroissa
tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity,
tai jos tallainen kayttd on ollut viisi vuotta
yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kayttd-
métta jattdmiseen ole pdtevdd syytd, tavara-
merkkiin sovelletaan tdssd  direktiivissé
sdddettyja seuraamuksia.”

8. Direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa sédde-
tddn rekisteroityjen merkkien menettdmisen
yhdenmukaistamisesta seuraavaa:

”1. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi,
jollei sitd viiden vuoden yhtdjaksoisen mai-
rdajan kuluessa ole otettu jasenvaltiossa tosi-
asialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa,
joita varten se on rekisteroity, eikd hyviksyt-
tavad syytd merkin kdyttdmaitta jattdmiseen
ole; — -
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B Itdvallan tavaramerkkilaki

9. Markenschutzgesetzin* (Itdvallan tavara-
merkkilaki) 33 a §:n 1 momentin mukaan
kuka tahansa voi hakea viiden vuoden ajan
Itavallassa rekisteroitynd olleen tai 2 §in
2 momentin mukaisesti tuossa valtiossa
suojatun tavaramerkin menettdmistd, kun
merkin haltija tai kolmas haltijan suostumuk-
sella ei ole kdyttanyt sitd erottuvasti hake-
muksen tekemistd edeltineiden viiden
vuoden kuluessa kyseisessd valtiossa niitd
tavaroita tai palveluja varten, joita varten se
on rekisterdity (saman lain 10 a §), ellei merkin
haltija esita kdyttdmattd jattdmiselle péatevad

syyta.

10. Itdvallan tavaramerkkilain 10 a §:n
mukaan tavaramerkin kéyttdmiseksi katso-
taan erityisesti 1) merkin kiinnittdminen
tavaroihin, niiden pééllyksiin taikka esineisiin,
joihin palvelu kohdistuu tai sen on méiré
kohdistua, 2) sen kdyttaminen tavaroissa, joita
tarjotaan, saatetaan markkinoille tai pidetdin
hallussa myyntid varten seké sen kéyttdminen
tarjottavien palvelujen osoittamiseksi, 3) ta-
varoiden maahantuonti tai maastavienti
tavaramerkkid kayttden tai 4) sen kdyttdminen
liikeasiakirjoissa, ilmoituksissa ja mainon-
nassa.

4 — Markenschutzgesetz 1970 (BGBL. 260/1970), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna (BGBL. I 151/2005).

III Piadasia ja ennakkoratkaisukysymys

11. Maselli — Strickmode Gesellschaft m.b.H.
-niminen yhtié (jaljempdnd Maselli) on
Nizzan sopimuksen® mukaisen nimikkeiston
luokkiin 16 (aikakauslehdet ja kirjat), 25
(vaatteet) ja 32 (alkoholittomat juomat
lukuun ottamatta alkoholittomia oluita)
kuuluvia tavaroita varten rekisteréidyn itdval-
talaisen sanamerkin nro 127 803 WELLNESS,
jonka suoja-aika alkoi 20.10.1989, haltija.

12. Vaikka sen pédasiallinen toiminta
keskittyi alusta ldhtien muotiin, Maselli
kaytti tavaramerkkida vuosina 1999-2000
tunnuksena alkoholittomalle juomalle, jota
yrityksen vaatteiden myyntid koskevien liike-
toiminta-asiakirjojen mukaan lahjoitettiin
vaatteiden ostajille. ¢ Virvoitusjuomapakkauk-
sissa kaytettiin tekstia "WELLNESS-DRINK?”,
ja sitd tarkoitusta varten oli painettu 3100
mainitulla tekstilld varustettua etikettid ja
taytatetty 800 kappaletta 0,35 litran limona-
dipulloa.

5 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerk-
kien rekister6imistd varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan
sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

6 — Maselli vastasi sille suullisessa kasittelyssd esittimadni kysy-
mykseen ja vahvisti oikeaksi Silberquellen huomautuksissaan
ilmoittaman tiedon siitd, ettd se antoi limonadia kylkidisena
kuuden 100 euron villapuseron ostosta.
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13. Silberquelle Gesellschaft m.b.H -niminen
yritys (jéljempénd Silberquelle) haki Itdvallan
patentti- ja tavaramerkkivirastolta tdméin
tavaramerkin menetetyksi julistamista luok-
kaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta sen
kayttamattd jattdmisen vuoksi. Se esitti, ettd
merkki oli rekisteroity yli viisi vuotta aikai-
semmin mutta sen haltija tai kolmas haltijan
suostumuksella ei ollut tosiasiallisesti kéyt-
tanyt sitd luokkaan 32 kuuluvia tavaroita
varten. Se totesi, ettd Maselli oli halunnut
vain edistéda tekstiilituotteidensa myyntié eika
luoda tai sdilyttdd markkinaosuutta luokkaan
32 kuuluville tuotteille. Se esitti lisaksi, ettd

vastaajayhtio  kdytti merkkid pelkédstdan
symbolisella tavalla.
14. Ennakkoratkaisupyynnon esittdneen

tuomioistuimen vélipaatoksesté ilmenee, ettd
Itavallan patentti- ja tavaramerkkiviraston
mitdttomyysosasto oli hyvéaksynyt Silber-
quellen hakemuksen ja julistanut rekisteréin-
nin menetetyksi luokkaan 32 kuuluvien tava-
roiden (alkoholittomat juomat lukuun otta-
matta alkoholittomia oluita) osalta 2.8.1997
lahtien.

15. Péadasian oikeusriita on Oberster Patent-
und Markensenatin kisiteltdvand Masellin
tehtyd valituksen kyseisestd padtoksests,
jonka tdmd vaatii kumottavaksi, ja tdma
vetoaa tavaramerkin riittdvddn ja tosiasialli-
seen kiyttoon vuodesta 1999 lihtien vaikka
myontddkin, ettd kaytollda on ollut toissi-
jainen tehtava”.

16. Silberquelle puolestaan vaatii mainitun
teollisoikeuksista vastaavan Itdvallan viraston
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tekemdn mitédttomaksi julistamista koskevan
péaatoksen vahvistamista.

17. Téssd tilanteessa ja katsoessaan, ettd
oikeusriidan ratkaisu riippuu direktiivin
89/104/ETY tulkinnasta, Oberster Patent-
und Markensenat on péattanyt esittdd Euroo-
pan vyhteisojen tuomioistuimelle EY 234
artiklan nojalla seuraavan ennakkoratkaisu-
kysymyksen:

"Onko —— direktiivin 89/104/ETY -—-—
10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa
tulkittava siten, ettd tavaramerkkid kaytetdan
tosiasiallisesti, kun sitd kéytetddn tavaroissa
(tdssd: alkoholittomat juomat), jotka tavara-
merkin haltijja antaa myymiensd muiden
tavaroiden (tdssé: tekstiilit) ostajille ilmaiseksi
ostosopimuksen tekemisen jilkeen?”

IV Asian Kisittely yhteisdjen tuomioistui-

messa

18. Ennakkoratkaisupyynto saapui yhteisojen
tuomioistuimen kirjaamoon 14.11.2007.

19. Silberquelle, Maselli ja Portugalin ja
Tsekin hallitukset sekda komissio ovat esitti-
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neet kirjallisia huomautuksia yhteiséjen
tuomioistuimen perussdaannon 23 artiklan
mukaisessa miérdajassa, ja molemmat
yritykset sekéd yhteison toimielin ovat esitté-
neet suullisia huomautuksia 23.10.2008 pide-
tyssd istunnossa.

V Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

A Alustavat toteamukset

20. Oberster Patent- und Markensenat
tiedustelee, mitkd  ovat  direktiivissd
89/104/ETY sdadetyn kiyttovelvollisuuden
rajat yksin laadullisesti eikd méaarallisesti, sen
selvittamiseksi, tayttddko tapa, jolla Maselli
kaytti tavaramerkkia WELLNESS-DRINK,
yhteison sdddoksen vaatimukset, ei sen mark-
kinoilla ldsndolon intensiteetin ansiosta vaan
suhteessa tavaramerkin tehtéviin.

21. Yhteisojen tuomioistuimen oikeuskéy-
tdnnossd on luotu tiettyjd ohjeita sille, miten
paljon jotakin tavaraa on markkinoilla oltava,
jotta kayttod voidaan pitdd tosiasiallisena, ja
yhtadlta suljettu pois se, ettd tdmdn madran
olisi oltava huomattava,’ ja toisaalta hyvak-
sytty se, ettd maérd voi olla erittdin vahai-

7 — Asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. 1-2439,
39 kohta).

nenkin, edellyttien, ettd ndin pientd osuutta
voidaan kyseiselld taloudellisella toimialalla
pitdé perusteltuna markkinaosuuksien sdilyt-
tdmiseksi tai luomiseksi sellaisille tavaroille ja
palveluille, joita tavaramerkki suojaa. 8

22. Sen sijaan tosiasiallisen kédyton laadul-
listen aspektien, eli sille olennaisten piir-
teiden, késitteen tarkoituksena on oikeuskéy-
tdnnossd  katsottu olevan tavaramerkin
keskeisen tehtdvin mukaisesti luoda ja
sailyttdd markkinat néille tavaroille ja palve-
luille, eli sen takaaminen, ettd niilld tavaroilla
tai palveluilla, joita varten se on rekisterdity,
on tietty alkuperd, miké sulkee pois pelkastddn
symbolisen kéyton, jolla pyritddn ainoastaan
sdilyttdimaan tavaramerkin tuottamat
oikeudet.’

23. Kuitenkin keskustelu, johon tdimé ennak-
koratkaisukysymys liittyy, keskittyy yhteis6jen
tuomioistuimen esittdmiin laadullisiin muut-
tujiin, ja tdssd oikeudenkdynnisséd esitetyistd
huomautuksista on tunnistettavissa aiemmin
mainitut kaksi vastakkaista suuntausta, jotka,
tarvitsematta eritelld niitd enemmalti, voidaan
tiivistdd seuraavasti: ensimmdinen, jota
Maselli ja Tsekin hallitus kannattavat,
korostaa tavaramerkin keskeistd tehtdvai
ratkaisevana kriteerind riidan ratkaisemisessa
tavaramerkin WELLNESS haltijan hyvaksi;

8 — Asia C-259/02, La Mer Technology, méiréys 27.1.2004 (Kok.
2004, s. I-1159, 21 kohta).

9 — Em. asia Ansul, tuomion 43 kohta ja asiassa esittimini
ratkaisuehdotus, 5258 kohta.
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toinen, jota muut tidmidn oikeudenkdynnin
asianosaiset puoltavat, korostaa uusien mark-
kinaosuuksien saavuttamista ja aiemmin
hankittujen sdilyttamistd koskevaa edelly-

tysta.

24. Téamén perusteella Oberster Patent- und
Markensenatin kysymys edellyttdd sen ratkai-
semista, onko jompikumpi ndistd muuttujista
hallitseva, ja tdmén ratkaisuehdotuksen
johdannossa yhteenvedonomaisesti hahmo-
tellun yhteis6jen tuomioistuimen kéytdnnon
tdsmentdmista.

25. Lienee syytdd huomauttaa, ettd myos
yhteis6jen tuomioistuimen mukaan sekd
madréllisten ettd laadullisten elementtien
arvioinnin on perustuttava kaikkiin asiaan-
kuuluviin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin,
joiden avulla voidaan punnita tavaramerkin
todellista kaupallista kayttod, ja erityisesti on
otettava huomioon sellaiset kayttotavat, joita
voidaan pitdd kyseiselld talouden toimialalla
perusteltuina markkinaosuuksien sailyttami-
seksi tai luomiseksi sellaisille tavaroille tai
palveluille, joita teollisoikeus suojaa, ndiden
tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessi
olevien markkinoiden ominaispiirteet seka
tavaramerkin kayton laajuus ja taajuus; tima
arviointi kuuluu kansalliselle tuomioistui-
melle.

10 — Em. asia Ansul, tuomion 43 kohta ja em. asia La Mer
Technology, méériyksen 22 kohta.
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B Kannanotot ja arviointi

1. Asianosaisten argumentit ennakkoratkai-
suasian oikeudenkdyntimenettelyssa

26. Kuten olen edelld tamian ratkaisuehdo-
tuksen 22 kohdassa todennut, ennakkoratkai-
suasian asianosaisten huomautukset voidaan
koota kahteen ryhmédén sen mukaan, kanna-
tetaanko niissd kieltdvin vai myontavin
vastauksen antamista ennakkoratkaisua
pyytaneelle tuomioistuimelle.

27. Niistd, jotka vastustavat kuvatuissa
olosuhteissa tapahtuneen WELLNESS-tava-
ramerkin kdyton luonnehtimista “tosiasialli-
seksi”, Silberquelle perustaa viitteensa direk-
tiivin 89/104/ETY 5 ja 10 artiklan vertailevaan
analyysiin ja korostaa, ettd jalkimmadisessé
niistd ei mainita tavaramerkin kiytttapojen
joukossa mainontaa. Se viittaa kantansa tueksi
lisdksi vastakohtaispadtelmain, sillda edelld
mainitussa asiassa Ansul annetun tuomion
mukaan sen toistuva korostaminen, ettéd
merkkien kdyton on valttaméttd kasvatettava
niilld varustettujen tuotteiden nékyvyyttd
markkinoilla, merkitsisi sen implisiittisté kiel-
tamistd, ettd tdllaisesta hyotyd tuottavasta
kaytostd on kyse silloin, kun tunnuksella
varustetut tuotteet kasvattavat toisten
hyodykkeiden myyntia.
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28. Portugalin hallitukselle, joka my6s
kuuluu tédhén ryhméén, riittdd sen korosta-
minen, ettd toiminnot, joissa WELLNESS-
juomaa hankittaisiin, eli kylkidisena tekstiilien
myynnin yhteydessd, eivit luo minkéinlaista
markkinaosuutta virvoitusjuoman myynnille
vaan kuluttajat padsevit nauttimaan limona-
dista vain vilillisella tavalla.

29. Komissio, joka myds on télld kielteisella
kannalla, katsoo, ettid tavaramerkin kaytto
jokaisessa tavara- ja palveluluokassa on
arvioitava erikseen.

30. Myontdavan  vastauksen  kannattajat,
Maselli ja Tsekin hallitus ovat samaa mieltd
siitd, ettd virvokkeen ilmainen jakelu
merkitsee nididen tuotteiden vilillista saatta-
mista relevanteille eli alkoholittomien
juomien markkinoille, mikd néin edistdé
markkinaosuuksien hankkimista.

31. Maselli katsoo, ettd tdssd tapauksessa
kunnioitetaan ~ tavaramerkin  keskeisen
tehtdvin, eli alkuperén takaamisen, mukai-
sella tavalla tapahtuvaa kayttod koskevaa
periaatetta, silli se korostaa limonadin
olevan perdisin samalta yritykseltd kuin vaat-
teet. Se pelkad vahinkoja, jotka sille aiheutui-
sivat siitd, jos sen tapaa kéyttaa tavaramerkkié
ei pidettdisi tosiasiallisena, koska sen tavara-
merkin menetetyksi julistaminen ja kilpailijan
my6hemmin suorittama saman tavaramerkin

rekisteroiminen pakottaisivat sen muutta-
maan markkinointistrategiaansa ja uhkaisivat
sen kaupankéyntitapaa yleisesti.

32. Tavaramerkin keskeisti tehtavaa
koskevan nakokulman liséksi TSekin hallitus
tuo esiin sen, ettd tosiasiallinen kaytto
merkitsee, ettd kuluttajat yhdistévit mieles-
sddn hankkimansa WELLNESS-tekstiilit ja
lahjoitettavan limonadin, mité se pitédd riitté-
vénd yhteytend, jotta voidaan todeta, etté kyse
on direktiivissd 89/104/ETY ja oikeuskaytén-
nossd  tarkoitetusta hyotyd tuottavasta
kaytosta.

2. Arviointi

33. Piddn valttdimittomand sitd, ettd tdssi
asiassa tulkitaan edelld mainittua asiassa
Ansul annettua tuomiota direktiivilld tavoi-
teltujen  pddmédrien valossa.!' Totean
kuitenkin jo téssd vaiheessa, ettd en jéljem-
péna esitettavisti syistd jaa Masellin ja T$ekin
hallituksen selitystapaa vaan suosin, joskin eri
perustein, edelldi mainitun ensimmaéisen
asianosaisryhmén kantaa.

11 — Yhteisojen tuomioistuimen kasiteltdvina on toinen direktiivin
89/104/ETY 12 artiklan 1 kohdan tulkintaa koskeva ennak-
koratkaisupyyntd, joka tosiseikastoltaan eroaa kuitenkin
huomattavasti nyt kisiteltavini olevasta ennakkoratkaisuky-
symyksestd, kuten ilmenee julkiasiamies Mazakin 18.9.2008
esittdméstd ratkaisuehdotuksesta, jossa hin tekee eron
merkin ulkoisen ja sisdisen kdyton valilld (erityisesti 29 ja
30 kohta).
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a) Nakemys, joka perustuu tavaramerkin
tehtévddn alkuperén takaajana

34. On syytd korostaa yhta tulkintatapaani
kuuluvaa seikkaa, joka tuntemattomista syisti
ei ole kovin keskeinen, silld direktiivissa
89/104/ETY sddnnellddn tiettyja markki-
noihin liittyvid seikkoja ja se liittyy laheisesti
kilpailuun; * siihen sisdltyy kaksi saédnnoska-
tegoriaa: kansallisten tavaramerkkirekisterien
jarjestamiseen liittyvdt sddnnokset (2-4 ja
10-14 artikla) ja tavaramerkkien rekisterdin-
nin tuottamia oikeuksia koskevat sadnnokset
(5-9 artikla).

35. Tavaramerkin alkuperdé suojaava tehtav,
jota Maselli ja Tsekin hallitus pitavit keskei-
send elementtind oikeusriidan ratkaisemi-
sessa, ** liittyy tdhén toiseen sddnndskatego-
riaan, erityisesti direktiivin 89/104/ETY
4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan
osalta, jotka liittyvat ldheisesti sekaannus-
vaaraan, * eli vaaraan siit4, ettd yleiso saattaa
luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat
perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti keskendén sidoksissa olevista
yrityksista. *°

12 — Direktiivin 89/104/ETY johdanto-osan ensimméinen perus-
telukappale.

13 — Masellin edustajien suullisessa kasittelyssi esittamat toistuvat
viittaukset yhteisjen tuomioistuimen asiassa C-206/01,
Arsenal Football Club, 12.11.2002 antamaan tuomioon
(Kok. 2002, s. 1-10273) eivit poista yhteyden puuttumista
kyseisen tuomion ja timin ennakkoratkaisukysymyksen
pédasian oikeusriidan valilla.

14 — Hildebrandt, U., Marken und andere Kennzeichen — Einfiih-
rung in die Praxis, Carl Heymanns, Berliini, 2006, s. 173.

15 — Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507,
29 ja 30 kohta); asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. 1-3819, 17 kohta) ja asia
C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005 (Kok. 2005, s. I-8551,
26 kohta).
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36. Tavaramerkin tosiasiallista kéyttovelvol-
lisuutta koskevan yhteis6jen tuomioistuimen
oikeuskéytannon mukaan tavaramerkkid on
kéytettava sen “keskeisen tehtdvin mukaisesti
eli sen takaamiseksi, ettd niilld tavaroilla tai
palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekis-
terdity, on tietty alkuperd”. '

37. Tama asiassa Ansul annetun tuomion
tuomiolauselman osa ei kuitenkaan kuulu
tuomion ydinsiséltoon.

38. Yhteisojen tuomioistuin katsoo yhtaalt,
kun se tarkastelee kieliopillisesti termid
"mukaisesti”,'” ettd tavaramerkkid on aina
kéytettavd sen keskeisen tehtdvan mukaisesti,
ja alistaa tdmén toissijaisen edellytyksen
péadsaannolle, jonka mukaan kayton on tapah-
duttava “siind tarkoituksessa, ettd ndin voitai-
siin luoda tai siilyttdd markkinat ndille
tavaroille ja palveluille”, kuten mainitussa
asiassa Ansul annetussa tuomiossa selitetdn.

39. Samassa tuomiossa esitetddn toisaalta
merkittiva hermeneuttinen seikka, kun siina
todetaan, etti merkkien keskeisena tehtaviana

16 — Em. asia Ansul, tuomion 43 kohta.

17 — Tulkintani vahvistetaan muissa kieliversioissa, silld ranskaksi
sanotaan “conformément a sa fonction essentielle”, saksaksi
“entsprechend ihrer Hauptfunktion” ja englanniksi “in
accordance with its essential function”.
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on taata se, ettd kyseinen tavara tai palvelu
voidaan ilman sekaannuksen mahdollisuutta
erottaa muualta perdisin olevista,'® mika
vahvistaa alkuperdn takaamista koskevan
tehtdvén ja sekaannusvaaran valistd suhdetta.

40. Maselli ja Tsekin hallitus ovat tiltd osin
vadrdssd, koska keskittyessdédn ajattelussaan
sithen, ettd tosiasiallisen kéyton on oltava
tavaramerkin keskeisen tehtdvan mukaista, ne
ovat katsoneet, ettd mainittu sekaannusvaara
ilmenee vain silld ratkaisevalla hetkell4, jolloin
asiakas tekee valinnan néiden tavaroiden ja
tavaramerkkien vililli ja havaitsee saman-
laiset tunnukset, etenkin kun kyseessd ovat
limonadien kaltaiset tavarat, joiden objektii-
visista ominaisuuksista ei johdu, ettd keski-
vertokuluttaja valitsisi ne vasta erityisen
huolellisen tutkimisen jalkeen. **

41. Kuten ennakkoratkaisupyynnon esitta-
mistd koskevasta péddtoksestd ilmenee,
Masellin tekstiilituotteidensa ostajille
tarjoamat juomat eivét ole yleison saatavissa
tavallisissa virvoitusjuomien myyntipaikoissa,
joten kaikenlainen vertaileminen on mahdo-
tonta eikd siten ndiden kuluttajien ole
mahdollista erehtya.

42. Merkin ja Masellin tekstiilitavaramerkin
saavuttaman maineen vilisen yhteyden osalta

18 — Em. asia Ansul, tuomion 36 kohta.

19 — Asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHYV, tuomio
12.1.2006 (Kok. 2006, s. 1-643, 40 kohta), jossa on tehty
vastakohtaispéitelma.

Maselli kritisoi sitd, ettd Silberquelle péésisi
hy6tymaén téstd maineesta, jos WELLNESS-
merkki mitdtoitdisiin  ja rekisterditaisiin
uudelleen jilkimmadisen yhtion hyvéksi.
Katson kuitenkin, ettd se on hinta, jonka
tavaramerkin nykyinen haltija joutuisi maksa-
maan siitd strategisesta virheestd, ettd se on
pysytellyt poissa merkityksellisiltd markki-
noilta eli virvoitusjuomien markkinoilta, silld
markkinaosuuksista taistellaan niilla markki-
noilla ja vain niilld kilpailijoilta vaaditaan
toistensa kaupallisten tunnusten kunnioitta-
mista. Olisi kohtuutonta vaatia, ettd kaupal-
liset kilpailijat tutkisivat sellaiset markkinat,
joilla ei ole yhteyttd merkityksellisiin markki-
noihin, jotka on médritelty rekisterin
mukaisin tavarakategorioin ja jotka ovat
ainoat, joilla niitd koskee velvollisuus olla
loukkaamatta ~muihin  tavaramerkkeihin
perustuvia oikeuksia, lukuun ottamatta
tunnettuja merkkejd koskevaa poikkeusta,
joka ei kuitenkaan ole tdmén ennakkoratkai-
sukysymyksen kannalta kiinnostava.

43. Masellin kannattama tulkinta, joka on
edelld esitetyn kanssa vastakkainen, merkitsee
sitd, ettd tavaramerkkioikeutta muokataan
yritysten taktiikoihin sopivaksi, ja jattda
huomiotta sen, ettd néiden yritysten on
sopeuduttava tdlld oikeudenalalla annetussa
sddnnostossd madriteltyihin puitteisiin.

b) Tavaramerkin viitemarkkinoilla tapah-
tuvan kayton merkitys

44. Masellin ja Tsekin hallituksen puolus-
tama kanta ei joka tapauksessa sovi yhteen
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myoskadn direktiivin 89/104/ETY systemaat-
tisen selitystavan kanssa. Olen jo edelld tdiméan
ratkaisuehdotuksen 34 kohdassa esittanyt ne
kaksi pédasiallista sddnnostyyppid, joita mai-
nittuun saddokseen sisdltyy; néin ollen artik-
loilla, joita tdmid ennakkoratkaisukysymys
koskee, sddnnellddn kansallisten tavaramerk-
kirekisterien yhdenmukaistamista. Ne eivit
siis liity ndiden teollisoikeuksien tuottamien
oikeuksien kéyttdmiseen vaan markkinoilla
tapahtuvaa rekisterinpitoa koskeviin johtaviin
periaatteisiin, ja niiden erityisend huomion
kohteena on kilpailun turvaaminen.

45. Kun direktiivin 89/104/ETY johdanto-
osan kahdeksannessa perustelukappaleessa
oikeutetaan tavaramerkkien kdyton toteen
ndyttdmistd koskeva velvollisuus ja viitataan
tavoitteeseen  vihentdd  tavaramerkkien
médrdd yhteison rekistereissd ja ndin ollen
mahdollisia konflikteja, siitd ilmenee, ettd
direktiivissd on sitouduttu vapaaseen kilpai-
luun tavaroiden ja palvelujen markkinoilla.
On selvid, ettd silld pyritddn myds tekemédin
tavaramerkkirekisterien ty6 joustavammaksi
tai ainakin keventiméiin sitd, jotta niistd ei
tule ndiden merkkien hautausmaita, * mutta
se todella ilmentdd markkinoiden todelli-
suutta, koska kilpailijoille annetaan mahdolli-
suus tutustua rekisteriin ja saada varmuus
siitd, ettd merkki voidaan rekister6ida;
tdllaista toimenpidettd ei tuomioistuimessa
ole mahdollista estdd vetoamalla kuolleeseen
tavaramerkkiin eli identtiseen tai hyvin
samanlaiseen merkkiin, joka ei ole kiytdssa
markkinoilla.

20 — Tdmin tunnetun vertauksen on esittinyt Francescehlli
teoksessa Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de
marcas, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, s. 650.
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46. Se, ettd rekisterin “puhdistustehtdva”
uskotaan kilpaileville yrityksille, vahvistaa
kilpailun ratkaisevaa roolia rekisterivirastojen
mukauttamisessa taloudelliseen ympéristoon.
Niin kuin merkin haltija velvoitetaan kaytta-
madn sitd tosiasiallisesti vastineena saamas-
taan teollisoikeudesta, kilpailijalta vaaditaan,
ettd se kayttdd rekisterin puhdistusmeka-
nismia, menetetyksi julistamista, saadakseen
merkin rekisteroityd edukseen. Rekisterivi-
rastojen hallinto toimii siten neutraalisti.

47. Lapindkyvyys, jonka markkinoilla on
vallittava, selittdd kilpailijoiden mahdolli-
suuden saada poistettua tai mitatoitya rekis-
terissd olevia passiivisia osia, jotka eivit tayta
niille keskeisté tavaroiden yksilointitehtéavas,
silla taloudessa tavaramerkki ei synnyti
minkédnlaista hyotyd, elleivit nama tavarat
ole myynnissa. *

48. Siten haltijan on perusedellytyksen mu-
kaan saatettava merkilld varustetut tavaran-
sa niita tuotteita vastaaville markkinoille, ?*
jotka pddasian oikeusriidassa ovat alkoholit-
tomien juomien markkinat; jos se ei toimisi
ndin, sen tavarat eivit erottuisi muista. Koska

21 — Landes, W. M. ja Posner, R. A., La estructura econémica del
Derecho de propiedad intelectual e industrial, espanjankie-
lisen laitoksen, johon julkisasiamies viittaa, on kaantanyt
V. M. Sanchez Alvarez, Fundacién Cultural del Notariado,
Madrid, 2006, s. 238.

22 — Fernandez-Névoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas,
Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 467.
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kuluttaja saa WELLNESS-DRINK-
virvokkeen vaateostoksen kylkidisend, hén ei
suorita minkéddnlaista tietoista, kyseisté pullo-
tettua nestettd koskevaa hyvaksyvéd valintaa
vertailemalla sitd muiden samanlaisten ja
korvaavien tuotteiden kanssa, mistd syystd
tavaramerkki ei saa kilpailijoihinsa nahden
etusijaa asiakkaan mieltymyksen ansiosta.

49. Niissd olosuhteissa juoman merkki jda
viitemarkkinoidensa ulkopuolelle eikd néin
ollen kilpaile muiden merkkien kanssa, mika
poistaa esteet silt§, ettd kolmannet ottavat sen
kayttoonsd, > silld tavaramerkin kaytté pul-
loissa on pelkéstdan vilineellistd, ystévillinen
ele, jolla vahvistetaan kuluttajien sidettd
WELLNESS-tavaramerkkiin  tekstiilialalla.
Limonadimarkkinat sen sijaan jaavat vieraaksi
Masellin tuotteelle ja sen tunnukselle.
Vaikuttaa epidtodennikoiseltd, ettd joku
innostuisi hdnelle WELLNESS-vaatteen osta-
misen ansiosta lahjoitetusta virvokkeesta niin,
ettd olisi valmis kayttdmddn lisdd rahaa
vaatteisiin, joita ei tarvitse, ainoana tavoittee-
naan saada juomaa. Vaikka joku toimisikin
niin, hinen ostoksensa eivit kasvattaisi mai-
nitun tavaramerkin markkinaosuutta juoma-
sektorilla, vaikka néin tapahtuisi vaatesekto-
rilla, mikd sopii erinomaisesti yhteen sen
tehtdavdn kanssa, jonka Maselli on juomalle
antanut: toimia houkuttimena sen paétoi-
minnan eli muodin levittdmiseksi.

23 — Saksan oikeuden osalta Bous, U., ”§ 26 MarkenG”, teoksessa
Ekey, F. ja Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum
Markenrecht, C F. Miiller, Heidelberg, 2003, s. 391.

¢) Merkkien kiytt6 mainonnassa

50. Tassa jalkikirjoitusmaisessa arvioinnin
loppuosassa esitettdvin pohdinnan aiheena
ovat ajatukset, jotka on esitetty niissd yhtei-
sojen tuomioistuimelle toimitetuissa
huomautuksissa, jotka koskevat tavaramerk-
kien kaytt6d mainonnassa, sen arvioimiseksi,
onko tavaramerkkid direktiivin 89/104/ETY
10 ja 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tosi-
asiallisesti kéytetty.

51. Oikeuskirjallisuudessa* mainontakaytto
hyviksytdadn tavaksi kayttda tavaramerkkia
tosiasiallisesti. Myos yhteisojen tuomiois-
tuimen oikeuskaytinnossd on todettu, ettd
myytédvia tuotteita koskeviin mainoskampan-
joihin liitetyt merkit tdyttévat tosiasialliseksi
kaytoksi luokittelun edellytykset, samoin kuin
merkit sellaisissa tavaroissa ja palveluissa,
joiden myynti, jota yritys valmistelee hank-
kiakseen asiakkaita, aloitetaan vélittomasti. >

52. Ei ole kuitenkaan kaynyt ilmi, ettd
merkkid olisi kdytetty kummallakaan tavalla
abstraktisti, toisin sanoen ilman yhteyttd sen
hyodykkeen, kuten WELLNESS-DRINK-
limonadin, markkinoihin, joihin merkki on
liitetty. On katsottu, ettd rekisterdidyn

24 — Strébele, P, S 26 Benutzung der Marke”, teoksessa Stro-
bele, P. ja Hacker, F., Markengesetz, 8. painos, Carl Heymanns,
Koln, 2006, s. 999; em. Fernandez-Névoa, C., s. 469 ja sitd
seuraavat sivut ja yhteison tavaramerkin osalta von Miihlen-
dahl, A. ja Ohlgart, D., Die Gemeinschaftsmarke, Editorial
C. H. Beck ja Verlag Stampfli + Cie AG, Bern ja Miinchen,
1998, s. 67.

25 — Em. asia Ansul, tuomion 37 kohta ja em. asia La Mer
Technology, méiréyksen 19 kohta.
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tunnuksen kédyttdiminen myynnin edistimi-
seksi annettavissa lahjaesineissg, kuten kuula-
karkikyniss4 tai T-paidoissa, ei taytd tosiasial-
lisen kayton edellytyksid, koska silla ei ole
mitddn yhteytté siihen tavaraan, jolle tavara-
merkin avulla haettiin suojaa.

53. Vaikka kuvattu tulkintatapa muistuttaa
melko paljon pédasian tilannetta, voi olla, ettd
sen mukaiset opit eivit ole kaikilta osin
siirrettavissd padasiaan, koska siind symbolin
kayttoala ulottuu kylkidisind tarjottujen tuot-
teiden luokkaan. Se kuitenkin houkuttaa
minua suuresti, jopa niin paljon, ettd katson
tdllaisen pohdinnan soveltuvan kisiteltdvana
olevaan asiaan, koska sen takia, ettd yhteys
markkinoihin puuttuu, kuten olen jo edelld
esittanyt, tavaramerkilla WELLNESS-DRINK
varustetut limonadipullot ovat juomien mark-
kinoista tdysin irrallaan olevia mainonnallisia
houkuttimia.

54. Masellin véite siitd, ettd siind tapauksessa,
ettd sen merkki julistettaisiin menetetyksi, sen
WELLNESS-tavaramerkin sisaltavit ilmoi-
tukset  hyodyttdisivat  kilpailijaa,  joka
myO6hemmin rekisterdisi sen itselleen, ei
vakuuta my6skddn mainonnan nidkékulmasta.
Vaikka nidin olisikin, tdmd seuraus olisi
loogisempi kuin se, ettd menetetyksi julista-
minen kielletdén, koska yritys on mainostanut
tuotteita, joita se ei myy jalkeenpdin, silld tassé
tilanteessa toimet, joilla yritys lisdd limona-
dinsa tunnettuutta, eivit hyodyttiisi edes sitd

26 — Em. teos Bous, U, s. 389.
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itseddn, kun otetaan huomioon sen poissaolo
alkoholittomien juomien markkinoilta.

55. Masellin esittimdn kannan hyvaksy-
minen merkitsisi ndin ollen sité, ettd hyvak-
syttiisiin tavaramerkkien estavi kéytto, jonka
laajuus vastaisi puhtaasti ndenndistd kayttos,
silld se tarkoittaisi, ettd olisi olemassa
tunnuksia, joita ei kéytetd niitd vastaavilla
markkinoilla, mistd olisi seurauksena perus-
teeton tavaramerkkirekisterien salpautu-
minen.

56. Yhteenvetona voidaan todeta, ettid tava-
ramerkkid, joka ei ole mukana kilpailussa
niiden tavaroiden markkinoilla, joita varten
se on rekisterdity, mikd on ainoa ympéristo,
jossa sen alkuperdn takaavaa voimaa voidaan
kéayttda tuotteiden erottamiseksi muiden
yritysten tuotteista, ei kéytetd direktiivissd
89/104/ETY tarkoitetulla tosiasiallisella
tavalla, ei edes silloin, kun télld merkilla
varustettua tuotetta kéytetddn mainonnan
apuna muiden samanlaisella merkilld varus-
tettujen tuotteiden myynnin kasvattamiseksi.

57. Yhteisojen tuomioistuimelle esitettyyn
kysymykseen ei ole muuta ratkaisua kuin
kieltavé vastaus, silld tavaramerkkien suojelu
ei tarkoita pelkdstdan rekisterdintiin perustu-
vien oikeuksien takaamista vaan myos mark-
kina-asemien turvaamista, mika tekee kaytto4
koskevasta taakasta sopivimman keinon
selvittdd  taloudellisesti ~ perusteettomat
konfliktit. ¥

27 — Em. teos von Miihlendahl, A. ja Ohlgart, D., s. 61.
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VI Ratkaisuehdotus

58. Kaikkien edelld esitettyjen nakokohtien perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen
tuomioistuin vastaa Oberster Patent- und Markensenatin esittiméén ennakkoratkai-
sukysymykseen seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lahentamisesta 21.12.1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan
1 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkkid ei kéytetd tosiasiallisesti, kun sitd
kéytetddn alkoholittomille juomille, jotka tavaramerkin haltija antaa myymiensé
tekstiilien ostajille ilmaiseksi sopimuksen tekemisen jalkeen.
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