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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
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17 péivinid tammikuuta 2006"

1 Johdanto

1. Tavaramerkkioikeuden haltijalleen tarjoa-
ma suoja eroaa mitd luultavimmin olennai-
simmalla tavalla muiden immateriaali- ja
teollisoikeuksien tarjoamasta suojasta kes-
tonsa osalta, koska se myénnetddn rajoitta-
mattomaksi ajaksi, jonka kuluessa edellyte-
tddn ainoastaan sen tosiasiallista kaytt6a ja
uudelleen rekistersintid koskevien maksujen
suorittamista. Tdmd ei kuitenkaan suojaa sitd
markkinoilla kohtaavilta vastoinkidymisilts,
koska kova kilpailu ja muut olosuhteet voivat
johtaa siihen, ettd merkki menettda olemas-
saolonsa oikeutuksen tai kykynsa erottaa
haltijansa tavarat tai palvelut muista tava-
roista tai palveluista esimerkiksi sen vuoksi,
ettd tavaramerkin kannalta relevantin yleisén
kasitys merkistd muuttuu.

2. Nyt kasiteltdvana olevassa asiassa kyseessa
olevat tosiseikat kertovat juuri tillaisten

1 — Alkuperidinen kieli: espanja.

muutosten tapahtumista ja niiden mukanaan
tuomista ongelmista. Belgian Cour de cassa-
tion (Belgian ylin tuomioistuin) haluaa tiet4a,
mikd on ajankohta, jonka perusteella kulut-
tajien kasitystd on arvioitava sen ratkaisemi-
seksi, onko rekisterdidyn tavaramerkin ja
toisen yrityksen samoilla markkinoilla kayt-
toon ottaman kuvion vililla sekaannusvaara,
minkd johdosta kuvio loukkaisi kyseistd
tavaramerkkioikeutta. Kysymys ei ole turha,
silld jos tahan immateriaaliseen oikeushyvadn
liittyvd oikeus on heikkenemissd, vastaus
johtaa vastakkaisiin tuloksiin sen mukaan,
mitd pidetdin asianmukaisena ajankohtana
sekaannusvaaraa koskevan tuomioistuimen
arvioinnin suorittamiselle.

3. Kyseessd olevien vaatekappaleiden talou-
dellinen merkitys kiy helposti ilmi siitd,
kuinka paljon farmareihin pukeutuneita hen-
kiloitd nakyy péivittdiin kaupunkien
kaduilla, * ja siitd, millainen on belgialaisissa

2 — Levi Strauss on 150-vuotisen olemassaolonsa aikana myynyt
3 500 miljoonaa housuparia. Adridn, J., Levi’s abandona sus
raices, http://winred.com.
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tuomioistuimissa vireilld olleiden riita-asioi-
den tausta. Vaikka farmarihousujen histo-
riasta ollaan monta mielts, > on tuskin toista
vaatekappaletta, joka yhtd hyvin kuvaisi
amerikkalaista eldmintapaa ja jonka kiytto
olisi levinnyt maailmassa yhti laajalle. *

II Padasian tosiseikat ja ennakkoratkai-
sukysymykset

4. Vuonna 1980 Levi Strauss & Co. -niminen
yritys, jonka kotipaikka on Delawaren osa-
valtiossa (Yhdysvallat), rekisteréi Benelux-
tavaramerkkivirastossa "mouette”-kuviomer-
kin® — viisikulmaiseen taskuun ommeltu
kaksoistikkaus, joka kaartuu keskelld kohti
taskun alakulmaa - Nizzan luokituksessa

3 — Alun perin farmareita kéytettiin tydvaatteina, mutta 1950-
luvulta alkaen ne saivat sijansa nuorten keskuudessa. Farma-
reiden historiaa ei kuitenkaan tunneta kovinkaan laajalti. Kaikki
alkoi Genovassa, kun tima Italian kaupunki oli vield itsendinen
tasavalta ja laivastomahti. Sen laivasto tarvitsi kestdvia vaatteita
merimiehilleen, ja se turvautui tdmén tyyppiseen kankaaseen,
jota voitiin kayttad mérkénikin (http://es.wikipedia.org).

4 — Niistd lukuisista nykykirjailijoista, jotka mainitsevat niita
vaatekappaleita teoksissaan, mainittakoon K. Hosseini, Afga-
nistanissa syntynyt ja Kaliforniaan muuttanut kirjailija, joka
teoksessaan Leijapoika, 2. painos, Salamandra, Madrid, 2003,
pukee padhenkilén “mustaan nahkatakkiin, punaiseen huiviin
ja kivipestyihin farkkuihin” talvipaivina 1975 (s. 78, viittaus
Isabel Murillo Fortin (toim.) teoksen espanjankieliseen kédan-
nokseen). Tamd pdivd muutti pashenkilén eldmin; hin voitti
Kabulin lejjakilpailun presidentti Daoud Kanin valtakaudella.
Daoud Kan oli kaapannut vallan vuonna 1973 serkultaan sha
Zahirilta tehden selvad monarkiasta. Véahan timan kuvauksen
jalkeen Hosseini kirjoittaa: "hanen katseensa pyyhki ihailevasti
nahkatakkiani ja farmarihousujani — — jenkkifarkkujani niin
kuin taillipdin sanotaan. Afganistanissa se, joka omistaa
jotakin pohjoisamerikkalaista, etenkin kun kyse ei ole kiyte-
tystd tavarasta, on rikas” (espanjankielisen kaannoksen s. 81;
teksti kadnnetty yhteisdjen tuomioistuimessa titd ratkaisueh-
dotusta varten).

5 — Ranskankielinen sana mouette tarkoittaa lokkia, joka tunnetaan
myds arcuate-nimisend. Jalkimmaistd termid kéytetddn ennak-
koratkaisupyynnossi.
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olevaan 25 luockkaan kuuluvia vaatteita
varten. Ommelkuvio on seuraavanlainen:

5. Casucci SpA -niminen yhti6, jonka koti-
paikka on Sant’Eligio Alla Vibrata (Termano,
Italia), alkoi vuonna 1997 myyda farmari-
housuja, joihin oli myds ommeltu taskun
keskelld loivasti ylospiin kaartuva kaksois-
tikkaus, joka on seuraavanlainen:
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6. Koska padasian kantaja katsoi, ettd tima
kuvio loukkasi sille tavaramerkin perusteella
kuuluvia oikeuksia, se haastoi kyseisen ita-
lialaisen yrityksen vastaamaan Tribunal de
commerce de Bruxellesiin (markkinatuo-
mioistuin) ja vaati Casuccin valmistamissa
housuissa olevan kuvion kiyton lopettamista
ja sitd, ettd Casucci velvoitetaan suoritta-
maan korvaus atheuttamastaan vahingosta.

7. Koska Levi Straussin vaatimuksia ei
hyviksytty tdssd oikeusasteessa, se valitti
cour d’appel de Bruxellesiin (valitusaste),
joka pysytti 7.6.2002 antamallaan tuomiolla
alemman tuomioistuimen péaétcksen kat-
soen, ettei italialainen yritys ollut loukannut
“mouette”-merkkid. Lisdksi se katsoi, ettd
riidan kohteena olevat kuviot muistuttavat
toisiaan vain hyvin vahidn ja ettd Levi
Straussin merkkid ei voitu endd pitdd erot-
tamiskyvyltddn vahvana merkking, koska
kuvion yksittdiset osat ovat vakiintuneesti
yleisessd kédytossd. Tdméidn tuomioistuimen
mukaan téllainen kaksoistikkaus merkitsee
tind péivina sitd, ettd kyseessd ovat denim-
kankaasta ® valmistetut housut, joiden eng-
lanninkielinen nimitys on “jeans”.”

8. Valitusaste katsoi myds, ettd kumpikin
taskuun tikattu kuvio kuvasi eri asioita.

6 — Tamin termin viitetddn johtuvan kankaan alkuperisti, joka on
sijoitettu Nimes-nimiseen kaupunkiin Ranskassa. Kankaassa on
puuvillaa, joskus siihen sekoitetaan nylonia ja se on tyypillisesti
variltddn sininen. Kangasta kéytettiin perinteisesti pelto- ja
maatybvaatteisiin. Encyclopedia Britannica, 15. painos, Helen
Hemingway Benton (toim.), Chicago, 1974, III osa, s. 466.

7 — Etymologiselta taustaltaan timd termi on perdisin antiikista,
Genovan tasavallasta. Sen oletetaan perustuvan tdmin kau-
pungin ranskankielisen nimen englantilaiseen dantdmysasuun,
Génes, jeans (http//es.wikipedia.org).

Asiassa Sabel annetun tuomion ® 23 kohdassa
todetaan, ettd sekaannusvaaraa on arvioitava
sen kokonaisvaikutelman perusteella, jonka
merkit luovat. Levi Straussin kéyttdmissa
ompeleessa on siipensd levittiva lokki, kun
taas Casuccin kdyttimd ommel ndyttid
enemmin tulivuoren muotoiselta. Talla®
sekd asiassa Canon annetun tuomion 29 koh-
dan perusteella'® cour d’appel de Bruxelles
totesi, ettd koska merkit eivit olleet merki-
tyssisdlloltadn samankaltaisia, yleisG ei ole
voinut katsoa riita-asian asianosaisina ole-
vien yhtididen valmistamien farmareiden
olevan samaa kaupallista alkuperaa.

9. Levi Strauss ei tyytynyt tihén padtokseen,
vaan valitti siitd Cour de cassationiin, jossa
asia on nyt vireilla, kunnes ennakkoratkai-
sukysymykseen on saatu vastaus.

10. Levi Strauss katsoco, ettd valitusasteen
péitos on direktiivin 89/104/ETY ' 5 artiklan
1 kohdan b alakohdan vastainen, kun siina
todetaan, ettd sen "mouette”-merkki ei ollut
erottamiskyvyltddn yhtd vahva kuin ennen.
Se viittid, ettd sille kuuluva immateriaali-
oikeus oli vahvuudeltaan timin tasoinen
vuonna 1997, eli silloin kun italialainen yritys

8 — Asia C-251/95, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. [-6191).
9 — Ks. 16-18 kohdassa olevat perustelut.
10 - Asia C-39/97, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507).

11 - Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsadddnnon lihentimisesta 21
piivind joulukuuta 1988 annettu ensimmadinen neuvoston
direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).
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alkoi myyda housuja Beneluxissa, mitd ajan-
kohtaa olisi pitdnyt Benelux-tuomioistuimen
asiassa Quick*? antaman tuomion mukai-
sesti kdyttdd arvioinnissa, jonka edelld tar-
koitettu valitusaste oli suorittanut sekaan-
nusvaaran tutkiessaan.

11. Lopuksi amerikkalainen yritys viitti,
ettei kyseiselld tuomioistuimella ollut oikeu-
dellista perustetta todeta "mouette”-merkin
heikentyneen siksi, ettd se on menettinyt
erottamiskykydan sen muodostavien tar-
keimpien osien yleistyneen kiytén vuoksi,
koska tuomioistuin ei ollut arvioinut siti,
voitiinko tdmén katsoa ainakin osittain
johtuvan sen omasta passiivisuudesta kilpai-
lun ollessa pahimmillaan.

12. Cour de cassation lykkisi asian kisittelyé
ja esitti yhteisGjen tuomioistuimelle seuraa-
vat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Kun tuomioistuin maéirittelee sellaisen
tavaramerkin, joka on saatu pétevisti
sen erottamiskyvyn perusteella, [direk-
tiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun suojan laajuutta, onko sen
otettava huomioon yleisén kisitys ajan-
kohtana, jolloin sen tavaramerkin
kanssa samankaltaisen merkin kiytto
alkoi, jonka véitetddn loukkaavan tava-
ramerkkid?

12 — Asiassa nro A 93/3 13.12.1994 annettu Benelux-tuomioistui-
men tuomio.
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2) Jos vastaus on kieltdvi, voiko tuomiois-
tuin ottaa huomioon asianomaisen ylei-
son kisityksen milldi tahansa hetkelld
sen jilkeen, kun viitetty loukkaava
kiytto alkoi? Voiko se erityisesti ottaa
huomicon asianomaisen yleisén kasi-
tyksen ajankohtana, jolloin se antaa
ratkaisunsa?

3) Kun tuomioistuin ensimmiisessd kysy-
myksessd mainittua arviointiperustetta
soveltaen toteaa, ettd tavaramerkkii on
loukattu, voiko se perustellusti lain
mukaan médrdtd loukkaavan merkin
kiyton lopettamisesta?

4)  Olisiko vastaus kysymykseen toinen, jos
kantajan tavaramerkki on menettanyt
erottamiskykynsd kokonaan tai osittain
sen jilkeen, kun tavaramerkkid louk-
kaava kiytté on alkanut, mutta vain
silloin, kun timé menettdminen johtuu
kokonaan tai osittain kyseisen tavara-
merkin haltijan toiminnasta tai laimin-
lyénnista?”

III Asian kisittely yhteiséjen tuomiois-
tuimessa

13. Ennakkoratkaisupyynté kirjattiin saapu-
neeksi yhteiséjen tuomioistuimeen
31.3.2005.
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14. Kirjalliset huomautuksensa ovat yhtei-
sdjen tuomioistuimen perussadnnon 20 artik-
lan mukaisesti esittaneet Levi Strauss ja
Euroopan yhteisdjen komissio. Casucci sitd
vastoin on edustajansa 1.6.2005 toimitta-
massa asiakirjassa nimenomaisesti kieltdyty-
nyt kidyttdmasta titd oikeutta.

15. Asiassa 17.11.2005 pidetyssd istunnossa
olivat ldsni ja esittivit suulliset huomautuk-
sensa pédasian kantaja sekd komissio.

IV Oikeussadnnot

16. Riita-asian ratkaisu pohjautuu direktiivin
89/104 syntytaustaan. Direktiivilla pyritddn
“lahentdmédn jdsenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddéntod sellaisten erojen poistamiseksi,
jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata
liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen
vapautta seké vadristad kilpailua yhteismark-
kinoilla. Lihentdminen on kuitenkin vain
osittaista, joten yhteison lainsédtajan toimen-
piteet kohdistuvat vain tiettyihin rekiste-
réinnilld syntyneiden tavaramerkkien piirtei-
siin”.'® Siind ei siis ole prosessuaalisia
saannoksia.

13 — Asiassa C-273/00, Sieckmann, 6.11.2001 esittiméni ratkai-
suehdotus (tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. 1-11737). Ks.
myds direktiivin 89/104 johdanto-osan kolmas ja yhdeksds
perustelukappale.

17. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltid muita ilman
hénen suostumustaan kéyttdmaisti elinkeino-
toiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkki on rekisteroéity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on
sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran,
joka sisdltdd myds vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasti.
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3. Edelld 1 ja 2 kohdassa sdddetyin edelly-
tyksin voidaan kieltdd muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden
padllyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle
laskeminen tai niiden varastoiminen
tallaista tarkoitusta varten merkkié kayt-
tden taikka palvelujen tarjoaminen tai
suorittaminen merkkid kayttden;

¢) tavaroiden maahantuonti tai maasta-
vienti merkkia kayttden;

d) merkin kiyttiminen liikeasiakirjoissa ja
mainonnassa.”

18. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa sdi-
detddn seuraavaa:

”2. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi
myds, jos sen rekisterdintipdivin jalkeen:

1-3710

a) siitd on tavaramerkin haltijan toiminnan
tai toimimatta jattdmisen vuoksi tullut
elinkeinotoiminnassa sellaisesta tava-
rasta tai palvelusta yleisesti kaytetty
nimitys, jota varten se on rekisterdity;

V Ennakkoratkaisukysymykset

19. Ennen yhteisGjen tuomioistuimelle esi-
tettyjen kysymysten kisittelyd on ensin
tarkasteltava pédasiassa kyseessd olevaa ai-
neellista intressid. Sen ajankohdan méérittd-
minen, jonka perusteella kansallisen tuo-
mioistuimen on todettava sekaannusvaaran
olemassaolo, on merkityksellinen esilld ole-
vassa asiassa, koska ilmeisesti on riidatonta,
ettd “mouette”-merkki on menettinyt erot-
tamiskykynsé jaksolla, joka edeltdd kanteen
nostamista Belgiassa. Se, tutkitaanko timan
vaaran olemassaoloa ennen titi ajankohtaa
vai sen jilkeen, voi ndin ollen johtaa tiysin
eri tuloksiin, mikd vaikuttaa sen ajan pituu-
teen, joka on otettava huomioon mahdollisen
korvauksen médrdi laskettaessa.
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A Ensimmdinen ja toinen ennakkoratkaisu-
kysymys

20. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
haluaa kysymyksilldén selvittad sen, miki on
se ajankohta, josta lihtien on tarkasteltava
asianomaisen yleison kisitystd, kun ar-
vioidaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 koh-
dan mukaisesti suojan laajuutta, joka lain
mukaan myonnetddn erottamiskykynsa
perusteella saadulle tavaramerkkioikeudelle;
se ehdottaa tiltd osin kolmea eri vaihtoehtoa:
hetki, jolloin merkkid, jonka vditetddn louk-
kaavan tavaramerkkid, alettiin kayttdd; mika
tahansa muu ajankohta; asian ratkaisuajan-
kohta.

21. Muistettakoon, ettid tavaramerkin péa-
tehtdvini on useissa eri tuomioissa vakiintu-
neen oikeuskiytdnnén mukaan taata kulut-
tajalle tai loppukéyttijille se, ettd tavaramer-
killa varustetulla tavaralla tai palvelulla on
tietty alkuperd, mahdollistamalla se, ettd
kuluttaja tai loppukéyttdja voi erottaa ne
muista ilman sekaannuksen mahdolli-
suutta. '* Niin ollen erottamiskykyisella
tavaramerkilla on oltava kyky téyttdd tima
tehtdvd, muutoin sité ei rekisteréitiisi, kuten

14 — Asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978
(Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta); asia
C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. 1-5475,
30 kohta) ja asia C-37/03 P, BiolD v. SMHYV, tuomio 15.9.2005
(Kok. 2005, s. 1-7975, 27 kohta). Ks. myds direktiivin 89/104
kymmenes perustelukappale.

direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakchdasta
voidaan paitella. '®

22, Kun tavaramerkki on rekisterdity asian-
omaisessa virastossa ja julkaistu asian-
omaisessa virallisessa lehdessé, se luo halti-
jalleen direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoi-
tetut oikeudet. Vaikka titd koskevaa varsi-
naista sédnnoéstd ei ole olemassa, on
juridisesti johdonmukaista ajatella, ettd
oikeuksia voidaan kéyttdd niin kauan kun
tavaramerkki kuuluu haltijalleen.

23. Komissio toteaa perustellusti, etti asiassa
Sabel *® annetussa tuomiossa tavaran tai
palvelun keskivertokuluttajan kisitys
kyseessd olevista merkeisti on olennaista
sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa
ja se on erityisen tirked kriteeri erottamisky-
vyn tutkimisen kannalta. Se, milld tavoin
yleiso havainnoi néaitd merkkejd, vaihtelee
kuitenkin ajan myo6td ja erityisesti sen
mukaan, milld tavoin muut tavaroita ja
palveluja samoilla markkinoilla myyvit toi-
mijat asennoituvat, mikd puolestaan vaikut-
taa tavaramerkin erottamiskykyyn.

24. Téstd seuraa, ettd 5 artiklasta johdetut
oikeudet tuottavat tiydellisida oikeusvaiku-

15 — Yhteison tavaramerkisti 20 paivind joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,s. 1)
7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, joka on sama kuin miti
maaritian direktiivissi 89/104, liittyen viitattakoon asiassa
C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, 16.9.2004 annettuun tuomioon
(Kok. 2004, s. I-8317, 23 kohta) ja em. asiassa BioID v. SMHV
annettuun tuomioon (27 kohta).

16 — Em. asia, tuomion 23 kohta.
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tuksia, jos ne suojaavat oikeudenhaltijaa
tosiasiallisesti, eli jos niiden perusteella
voidaan nostaa kanne heti, jos niitdi on
loukattu. Sellaisten tavaroiden osalta, jotka
on varustettu tavaramerkkioikeutta loukkaa-
valla merkilld, teollisoikeuden haltijan
oikeutta loukataan siitd hetkestd alkaen,
jolloin tdllaisia tavaroita myyddén, ja oikeu-
denloukkaus jatkuu, kunnes tilanne on
korjautunut.

25. Kansallinen tuomioistuin ei voi ndin
ollen ottaa sekaannusvaaran arviointihet-
keksi ajankohtaa, joka sijoittuu tidllaisen
lainvastaisen toimen jilkeen, tai muuten se
rajoittaisi tavaramerkin lailliselle haltijalle
tarjottua suojaa. Suojan alaa ei kuitenkaan
ole syyti ulottaa sen ajankohdan yli, jolloin
oikeuden haltija menettid nidméi oikeudet.
Tastd syystd asiassa ei ole valittava péivii,
jolloin vaatimus ratkaistaan, koska sen avulla
el voida arvioida viitetyn sekaannusvaaran
vaikutusta tavaramerkin erottamiskykyyn
asianmukaisten toimenpiteiden toteuttami-
seksi tai sanktioiden maaradmiseksi.

26. Jos — kuten esilld olevassa asiassa, jossa
on vaadittu vahingonkorvausta — silli het-
kelld kun tuomioistuin ottaa kanteen tutkit-
tavakseen, mitdin oikeutta ei loukata, koska
periaatteessa loukkauksen kohteena olleen
tavaramerkin erottamiskyky on jostakin
syystd lakannut, on selvitettivd myds se,
milloin suojatun merkin oikeusvaikutukset
padttyvit, jotta voitaisiin laskea aika, jolta
korvausta voidaan vaatia.
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27. Tamén vuoksi silloin, kun tavaramerkin
kanssa samanlainen merkki loukkaa sitd
siksi, etti se aiheuttaa sekaannusvaaraa
merkkien valilld, kansallisen tuomioistuimen
on merkin erottamiskyvyn perusteella saa-
dun tavaramerkin suojan laajuutta madrit-
tdessédn arvioitava direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohdan mukaisesti asianomaisen ylei-
s6n kasitystd silld hetkelld, kun merkin kaytto
aloitettiin,

B Kolmas kysymys

28. Tahdan kysymykseen liittyy olennaisesti
médrdys lopettaa loukkaavan merkin kéytts
kahdessa edeltivissid kysymyksessi tarkoite-
tuissa olosuhteissa kiytettynd ehkiisevina
toimenpiteend: kun tuomioistuin on toden-
nut, ettd tillaisen merkin kiytté loukkaa
tavaramerkkioikeutta.

29. Edelld on jo todettu, ettd direktiivissa
89/104 ei lahennetd jasenvaltioiden lainsia-
dant6d menettelyllisissi kysymyksissé, joiden
osalta vallitsee jasenvaltioiden menettelylli-
sen itsemidrddmisoikeuden periaate, jonka
nojalla ne nauttivat vapaudesta saitdd tar-
peellisiksi katsomistaan mekanismeista
yhteison lainsadtijian aineellisten saédnnosten
taytantéonpanemiseksi.
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30. Jasenvaltioiden on kuitenkin pannessaan
direktiivejd taytantoon kansallisessa oikeus-
jarjestelmissd noudatettava lojaalin yhteis-
tyon periaatetta, joka vahvistetaan EY
10 artiklassa. Tdmén perusperiaatteen liséksi,
kuten komissio on todennut, niiden on
noudatettava yhteisdjen tuomioistuimen tuo-
mioissaan vahvistamaa oikeuskéytintod, '
jossa kansalliset tuomioistuimet ja niiden
tuomarit velvoitetaan tulkitsemaan ja sovel-
tamaan direktiivin tiytint66n panevaa kan-
sallista sdadnnostd yhteisén oikeudessa ase-
tettujen vaatimusten mukaisesti niin, ettd
niiden antamilla paatoksilla kyetddn takaa-
maan yhteison oikeussddntoihin perustuvien
oikeuksien suoja.

31. Mitd tulee tavaramerkkisddntelyn yhden-
mukaistamiseen, direktiivissa 89/104 viita-
taan vilillisesti menettelyllisiin kysymyksiin
joiltakin osin, vaikka siiné ei olekaan nimen-
omaisesti siddetty niistd, '®

32. Direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdassa
madritellddn tavaramerkkioikeuden haltijan
kielto-oikeudet mainitsemalla soveltuvimmat
keinot siind vahvistettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Tdmédn kohdan a—d alakoh-
dassa méiriys lopettaa tavaramerkkioikeutta
loukkaavan merkin kiytté on katsottu tehok-

17 — Asia 14/83, von Colson ja Kamann, tuomio 10.4.1984
(Kok. 1984, s. 1891, Kok. Ep. VII, s. 557, 23, 26 ja 28 kohta)
ja asia C-352/95, Phyteron International, tuomio 20.3.1997
(Kok. 1997, s. 1-1729, 18 kohta).

18 — Immateriaalioikeuksien menettelyllistd yhdenmukaistamista
on lahestytty muun muassa immateriaalioikeuksien suojasta
29 piivina huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivissa 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45),
jota sovelletaan tavaramerkkeihin sen 1 artiklan nojalla.

kaaksi keinoksi, minki lisiksi on luultavaa,
ettd kansallisissa jirjestelmissd on kiytettd-
vissa vastaavanlaisia vilineiti.

33. Kansallisen tuomioistuimen tehtivina
on kuitenkin paattdd asiassa sitd ratkaistaessa
vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen siit4,
onko timin sisdltéinen madrdys asianmukai-
nen keino taata direktiivissd 89/104 saddet-
tyjen oikeuksien suoja.

C Neljds ennakkoratkaisukysymys

34. Belgian Cour de cassation on tilla
kysymyksellddn halunnut selvittdd perustetta
tavaramerkkid loukkaavan merkin kiellolle
silloin, kun tavaramerkki on osittain tai
kokonaan menettinyt erottamiskykynsi hal-
tijansa toiminnan tai laiminlyontien joh-
dosta. Itse asiassa kyse on edellisen kysy-
myksen toisesta versiosta.

35. Levi Strauss vaatii, etti kysymykseen
vastattaisiin myontévésti, koska tdmi lihes-
tymistapa mahdollistaisi sen, ettd seki teol-
lisoikeuden haltijan ettd sen kilpailijoiden
intressit voitaisiin oikeudenmulkaisella tavalla
ottaa huomioon.
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36. Komissio katsoo, ettd kun erottamisky-
vyn arviointi perustetaan objektiivisiin kri-
teerejhin, ei sen menettiminen voi johtua
5 artiklassa tarkoitetun suojan saajan kayt-
taytymisestd. Suojan saajan kéyttidytymiseen
viitataan nimenomaisesti sitd koskevissa
saannoksissd, 9 artiklassa (oikeuden lakkaa-
minen siksi, ettd haltija on sallinut kéyton) ja
12 artiklassa (tavaramerkin menettiminen).
Sadntelyn sisdlté vairistyisi, jos yritys, joka
on myynyt tuotteita tai palveluja loukaten
oikeudellisesti suojatun immateriaalioikeu-
den perusteella syntyneitd oikeuksia, jotka
kuuluvat toiselle elinkeinonharjoittajalle, jol-
lain tavoin hyétyisi lainvastaisesta menette-
lystdén.

37. Ei pidd unohtaa, ettd muodollisesti
rekisterdinnilldi myénnetty omistusoikeus,
joka tavaramerkkiin liittyy ja jonka oikeus-
vaikutus perustuu ajallisesti rajaamattomaan
rekisterdintiin ja joka edellyttid merkin kayt-
tod elinkeinotoiminnassa ja sithen liittyvien
maksujen suorittamista, on luonteeltaan
sellainen, etti rekisterdinti voidaan poistaa
ainoastaan toimivaltaisen tuomioistuimen
padtokselld. Tdlld tavoin myds direktiivissd
89/104 annetaan samanlaisia merkkeja kayt-
tiville kilpailijoille mahdollisuus tietyissa
olosuhteissa vaatia tuomioistuinta toteamaan
merkin mitdttémyys tai sen menettdminen.
Teollisoikeuden kohteista vallitsevat kisityk-
set muodostuvat ennakkoedellytykseksi
timin tyyppisten kanteiden nostamiselle.
Ne eivit kuitenkaan sellaisenaan riitd aikaan-
saamaan rekisterdintiin perustuvan oikeuden
suojan lakkaamista.
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38. Komissio on oikeassa kiinnittiessdan
huomion kilpailijoiden oikeuksiin, joita on
kdytettivi rajoina ja vastapainona tavaramer-
kin haltijan oikeuksille. Sen huomioita pitiisi
kuitenkin lieventdd ja korostaa niitd kahta
erottamiskyvyn menettamistilannetta, jotka
voivat liittyd joko tavaramerkin haltijan
tapaan kéyttad tavaramerkkié tai siihen, ettd
muut yritykset ovat laajalti plagioineet mer-
kin, taikka my6s kuluttajien kayttaytymiseen.

39. Tavallisin esimerkki ensin mainitusta
tilanteesta on se, jossa tavaramerkin kéytts
on kuluttajien keskuudessa laajamittaista,
sitd kiytetddn muissa tuotteissa ja palve-
luissa,” mikd johtaa sen tavanomaistumi-
seen. Tavaramerkin haltijan laiminly6nnit
voivat myo6s olla seurauksiltaan tuhoisia, ellei
timd ryhdy toimenpiteisiin oikeutta rikko-
vien merkkien mitittomyyden toteami-
seksi. >° Tamin lisaksi yleiso tarkoittaessaan
erottelematta kaikkia samankaltaisia tuot-
teita samalla merkilld muuttaa tavaramerkin
yleiseksi, jolloin se menettdd erottamisky-
kynsa.

40. Silloin kun tavaramerkin erottamiskyvyn
menetys on markkinoilla olevien kilpailijoi-
den kanteen perusteena, se, ettd kansallisen
tuomioistuimen ei annettaisi pdattaa sellais-
ten merkkien kiyttimisestd, jotka saattavat
héiritd tavaramerkin haltijan oikeutta, joh-
taisi sithen, ettd tavaramerkkia loukkaavat

19 - Ferndndez-Névoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas,
Marcial Pons, Madrid, 2004, s. 662. Kirjoittaja toteaa myds,
ettd laajalti tunnetut tavaramerkit joutuvat useammin timéan
riskin kohteeksi.

20 — Ibidem.
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yritykset ryhtyisivit helposti toimimaan
yhdessi hukuttaakseen markkinat samankal-
taisilla merkeilld ja vetoamaan sitten jaljitte-
lyn kohteena olevan tavaramerkin heikkene-
miseen. Taltd osin on yhdyttivd komission
kantaan, jonka mukaan tilla tavoin yrityksille
mydnnettdisiin oikeus, jonka ne olisivat
saavuttaneet omilla lainvastaisilla teoillaan.

41. Sitd vastoin, jos oikeudenhaltijan oman
liiallisen kéyton vuoksi tai kuluttajien omak-
suman, riitauttamattomissa olevan késityk-
sen vuoksi tavaramerkki ei enad taytd tehté-
vadnsa alkuperin ilmaisijana, koska se on
menettinyt erottamiskykynsé, on oikeuden-
haltijan kanssa kilpailevilla yrityksilli mah-
dollisuus vedota 12 artiklaan merkin totea-
miseksi menetetyksi tai 3 artiklan 1 kohdan b

VI Ratkaisuehdotus

alakohtaan sen mitdttdmyyden toteamiseksi.
Muodollinen toteava pditos aiheuttaisi tél-
laisessa tapauksessa oikeuden lakkaamisen,
minké vuoksi samanlaisten merkkien kaytt6a
ei voitaisi kieltda.

42. Kansallinen tuomioistuin voi siis olla
médradmattd tillaisen tavaramerkin vastai-
sen kiytén kieltoa ainoastaan silloin, kun
muut yritykset voivat vedota tavaramerkin
yleistymiseen sellaisista syist4, jotka eivit liity
niiden omien merkkien kéytt66n, edellyt-
tien, ettd tavaramerkin kumoamista vaadi-
taan asianmukaisessa menettelyssd. Muissa
kuin ndissd tilanteissa menettelyllistd passii-
visuutta olisi pidettiva direktiivin 89/104 4 ja
5 artiklassa muotoillun tavaramerkin haltijan
suojan tarkoituksen vastaisena.

43. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteiséjen tuomioistuin vastaa Belgian
Cour de cassationin esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Silloin kun tavaramerkin kanssa samankaltainen merkki loukkaa sité siksi, ettd
se aiheuttaa sekaannusvaaraa merkkien vililld, kansallisen tuomioistuimen on
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sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta arvioidessaan, joka on saatu merkin
erottamiskyvyn perusteella, kuten jisenvaltioiden tavaramerkkilainsidddnnon
lihentdmisestd 21 pdividnd joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdassa sdddetdin, arvioitava asianomaisen
yleison kisitystd silld hetkelld, kun merkin kiytto aloitettiin.

Jos rekisterdidyn tavaramerkin loukkaus on todettu, on kansallisen tuomiois-
tuimen arvioitava kaikki asiassa sitd ratkaistaessa vallitsevat olosuhteet huo-
mioon ottaen sitd, onko tuomioistuimen méirdys lopettaa tavaramerkkid
loukkaavan merkin kiytté asianmukainen keino télld direktiivilld tavaramerkin
haltijalle perustettujen oikeuksien turvaamiseksi.

Kansallinen tuomioistuin voi kuitenkin olla antamatta téllaista maérdystd silloin,
kun tavaramerkki on menettinyt erottamiskykynsd sen haltijan toiminnan tai
laiminlyontien vuoksi, edellyttden, ettd toimivaltainen viranomainen on nimen-
omaisesti piditoksellddn todennut, ettd vastuu tidstdi kuuluu tavaramerkin
haltijalle.
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