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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
19 piivind tammikuuta 2006 *

1 Johdanto

1. Tavaramerkit muodostavat ulkoasultaan
vaihtelevan tiivistetyn tiedon kokonaisuuden,
mutta niiden on taytettdva perusvaatimukset
eli ne on voitava rekisteréidd ja niilldi on
pystyttava riittavasti erottamaan tavaramer-
kin haltijan tavarat tai palvelut kilpailijoiden
tavaroista tai palveluista. Erisnimilld katso-
taan olevan ndmé ominaisuudet, ja niisti on
markkinoilla lukuisia esimerkkeja.

2. Kun nimen ja tuolla nimelli palveluja
suorittavan tai tavaroita valmistavan yrityk-
sen vilinen side katkeaa, on kuitenkin
pohdittava, voiko oikeuden nimeensid luo-
vuttanut henkilé vedota merkkiin sisaltyvin
sanoman virheellisyyteen ja riitauttaa sen
pitevyyden.

3. Lord Chancellorin Trade Marks Actin
76 §:n mukaisesti madradma ratkaisija
(appointed person) esittida High Court of
Justicen ndmid kysymykset asiassa, joka —

1 — Alkuperidinen kieli: espanja.
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erikoista kylldi — juontaa juurensa erdista
hyvin kuuluisasta seurapiiritapahtumasta:
Walesin prinssin ja Lady Diana Spencerin
haist. >

4. Vihkidisten loistokkuus ja ylellisyys jatti-
vit lahtemittomén jaljen kollektiiviseen
muistiin, silld ihmiset lumoutuivat morsia-
men kauneudesta, ja mittasuhteiltaan ® hui-
kean morsiuspuvun piirtdnyt vaatesuunnitte-
lijla Emanuel kohosi urallaan maineeseen
timén toimeksiannon ansiosta. Suosionsa
perusteella timd muodinluoja vastustaa nyt
hénestd erillisen yrityksen pyrkimysti rekis-
ter6idd hdnen luomansa tavaramerkin Eliza-
beth Emanuel kuvion muutos ja hakee
tunnusmerkkida koskevien teollisoikeuksien
julistamista menetetyiksi véittamalld, ettd

2 — Walesin prinssi Charles Philip Arthur George Mountbatten-
Windsor solmi 29.7.1981 avioliiton Diana Frances Spencerin
kanssa Saint Paulin katedraalissa, Lontoossa, Canterburyn
arkkipiispan toimittamassa seremoniassa.

3 — Jo laahus oli kahdeksan metrin pituinen; timén ainutlaatuisen
vaatekappaleen ompeluun kéytettiin 25 metria silkkii ja taftia,
91 metrid tyllid, 137 metrid huntutyllis sekd 10 000 helmidis-
paljettia ja helmed (http://noticias.ya.com).
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merkin hiéneen yhdistineiden siteiden kat-
kettua merkki ei endd vastaa todellisuutta,
vaan se johtaa harhaan.

II Asiaa koskevat oikeussdannot

5. Méératyn ratkaisijan esittdmit ennakko-
ratkaisukysymykset koskevat nimenomaisesti
kahta tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY *
konkreettista sddnndstd, mutta niin yhteisén
oikeudessa kuin kansainvilisessikin oikeu-
dessa on lisiksi muita kiinnostavia saéntojd,
joten niitdkin kisitelldsn tuonnempana.

A Yhteisén oikeus

6. Tité teollisoikeuden lajia koskeva siéntely
yhteisén oikeudessa sisiltyy yhtddlta edella
mainittuun direktiiviin ja toisaalta yhteison
tavaramerkkid koskevaan asetukseen
N:o 40/94.°

4 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiadannén lahentimisesta 21
péivind joulukuuta 1988 annettu ensimméiinen neuvoston
direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1).

5 — 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL
L 11, s. 1), jota on muutettu Uruguayn kierroksella neuvo-
teltujen sopimusten taytdnto6n panemiseksi 22.12.1994 anne-
tulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349,
s. 83) ja 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY)
N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1).

1. Direktiivi

7. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakoh-
dassa siddetidn seuraavaa:

"Rekisterdinnin esteet ja mitittomyysperus-
teet

1. Seuraavia merkkejé ei saa rekisterdida tai,
jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitattomiksi:

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johta-
maan yleis6d harhaan esimerkiksi tava-
roiden tai palvelujen luonteen, laadun
tai maantieteellisen alkuperin suhteen;

8. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b ala-
kohdassa todetaan seuraavaa:

"Menettamisperusteet

2. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi
myds, jos sen rekisterdintipdivin jilkeen:
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b) se on kiytdn seurauksena, kun tavara-
merkin haltija tai hdnen suostumuksel]-
laan joku muu on kayttinyt tavaramerk-
kid, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti
tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai
maantieteellisen alkuperéin osalta, niissd
tavaroissa tai palveluissa, joita varten se
on rekisterdity.”

2. Asetus N:o 40/94

9. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta
kuuluu seuraavasti:

"Ehdottomat hylkéysperusteet

1. Seuraavia merkkeji ei rekisterdida:

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johta-
maan yleis6d harhaan esimerkiksi tava-
roiden tai palvelujen luonteen, laadun
tai maantieteellisen alkuperidn suhteen;

10. Asetuksen 50 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdan sanamuoto on seuraava:

"Menettimisperusteet

1. Yhteison tavaramerkin haltijan julistetaan
menettineen oikeutensa virastolle tehdylld
vaatimuksella tai loukkauskanteeseen koh-
distuvalla vastakanteella, jos:

¢) se on kiytén seurauksena, kun tavara-
merkin haltija tai hinen suostumuksel-
laan joku muu on kayttinyt tavaramerk-
kid, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti
tavaroiden tai palvelujen luonteen, laa-
dun tai maantieteellisen alkuperin
osalta, niille tavaroille tai palveluille,
joita varten se on rekisterdity;

11. Asetuksessa N:o 40/94 on sdénnés, jota
ei 16ydy direktiivistd ja joka on syytd mainita
tissd, koska se on merkityksellinen padasian
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tosiseikkojen kannalta; kyseessi on 17 artikla,
jonka sisdlté on seuraava:

"Luovuttaminen

1. Oikeus yhteison tavaramerkkiin voidaan
yrityksen luovuttamisesta erillddn luovuttaa
kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelu-
jen osalta, joita varten se on rekisterdity.

2. Yrityksen luovuttaminen kokonaisuudes-
saan sisaltdd yhteisén tavaramerkkid koske-
vien oikeuksien luovuttamisen, jollei luovut-
tamiseen sovellettavan lainsddaddnnén
mukaisesti ole olemassa vastakkaista mai-
raystd tai jollei olosuhteista selvasti kiy
muuta ilmi. Tatd sddnnostd sovelletaan yri-
tyksen luovuttamiseen sopimusvelvollisuu-
den perusteella.

6. Ennen kuin luovutus on merkitty rekiste-
riin, luovutuksensaaja ei voi kayttdd hyodyk-
seen vhteisén tavaramerkin rekisteréinnista
johtuvia oikeuksia.

B Kawnsainvilinen oikeus

12. Tamin ennakkoratkaisuasian yhteydessi
on tarpeen ottaa esille myos TRIPS-sopi-
muksen ® 21 artikla:

“Lisensiointi ja luovuttaminen

Jasenet voivat pédttdd tavaramerkin lisen-
siointia ja siirtdmisti koskevista ehdoista
kuitenkin niin, ettd —— tavaramerkin omis-
tajalla tulee olla oikeus luovuttaa tavara-
merkki joko yhdessi sen liiketoiminnan
kanssa, johon tavaramerkki kuuluu, tai eril-
laén siitd.”

III Tosiseikat, pidasia ja ennakkoratkai-
sukysymykset

13. Témén ratkaisuehdotuksen alussa esite-
tyistd syistd Elizabeth Emanuel kohosi Yhdis-
tyneessd kuningaskunnassa maineeseen
muotisuunnittelijana etenkin morsiuspuku-

6 — Uruguayn kierroksen monenvilisissd kauppaneuvotteluissa
(1986-1994) tehty, WTO:n perustamissopimuksen liitteesss 1
(liite 1 C) oleva sopimus teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan
liittyvists nakokohdista (WTO) (EYVL L 336, 23.12.1994,
s. 214).
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jensa osalta. Hén aloitti vuonna 1990 liike-
toiminnan nimelld ELIZABETH EMANUEL
Brook Streetilli.

14. Hian haki vuonna 1996 rahoitustukea ja
teki Hamlet International Plc:in kanssa sopi-
muksen Elizabeth Emanuel Plc -nimisen
yhteisomistuksessa olevan yhtién perustami-
sesta; hdn luovutti tille yhtidlle muun
muassa vaatteiden suunnittelu- ja myyntiyri-
tyksensi sekd sen koko omaisuuden, mukaan
luettuina sen goodwill-arvo ja sellaista seu-
raavaa yhdistelmimerkkid (sana ja kuvio)
koskeva hakemus, joka sisilsi heraldisen
piirroksen ja sanat ELIZABETH EMANUEL,
ja joka rekisterditiin virallisesti 1997:

k.

HE

EuizarerHEMANUEL |

16. Muodinluoja lopetti kuukautta myohem-
min tybnsd tuossa yrityksessid, jonka johto
kehotti muuta henkilokuntaa vastaamaan
varoen Emanuelia koskeviin mahdollisiin
tiedusteluihin.

17. Oikeus rekisterdityyn tavaramerkkiin
luovutettiin marraskuussa 1997 Qakridge
Trading Limitedille, joka haki maaliskuussa
1998 merkin rekisterdintiid siten, ettd alku-
kirjainta oli muutettu ja heraldinen piirros oli
poistettu.

18. Emanuel teki tammikuussa 1999 viitteen
muutosta vastaan ja vaati syyskuussa 1999

-lsamannimisen rekisteréidyn tavaramerkin

julistamista mitattémiksi.

15. Vakaviin rahoitusvaikeuksiin joudut-
tuaan tavaramerkin luoja teki saman vuoden
syyskuussa uuden sopimuksen Frostprint
Ltd:n kanssa ja luovutti sille liiketoiminnan,
toisin sanoen goodwill-arvon ja rekisterdidyn
merkin. Frostprint muutti nimensé Elizabeth
Emanuel International Limitediksi, ja Ema-
nuel otettiin yrityksen palvelukseen.
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19. Hearing Officer hylkdsi huhtikuussa
2002 Emanuelin tekemin viitteen ja mititts-
myysvaatimuksen ja ratkaisi ndin asian rii-
danalaisen teollisoikeuden haltijan Conti-
nental Shelf 128 Limitedin (jiljempina
CSL) hyviksi. Han katsoi kahdessa erillisessi
paidtoksessd, ettd asiakkaita oli johdettu
harhaan ja ettd sekaannusvaara oli olemassa
mutta ettd tuollainen vairinkasitys oli lailli-
nen ja vaistimatén seuraus tavaramerkin
haltijan omalla nimelld harjoitetun liiketoi-
minnan ja sen goodwill-arvon myynnista.
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20. Emanuel haki kyseisiin paatéksiin muu-
tosta médratylle ratkaisijalle 16.12.2002 teke-
milléén valituksilla, jotka kasiteltiin yhdessa.

21. Asianosaiset vetosivat vaitteidensa tueksi
direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g
alakohtaan ja 12 artiklan 2 kohdan b
alakohtaan. Koska méadritty ratkaisija katsoi,
ettd phdasian ratkaisu edellyttdd niiden
sadnnésten tulkintaa, han paitti keskeyttad
asian kisittelyn ja esittdd yhteisGjen tuo-
mioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisuky-

symykset:

”1) Onko tavaramerkki omiaan johtamaan
yleistd harhaan ja onko sen rekisteréinti
kiellettyd direktiivin 89/104 3 artiklan
1 kohdan g alakohdan nojalla seuraa-
vissa olosuhteissa:

a) tavaramerkkiin liittyvd goodwill-
arvo on luovutettu kyseiselld tava-
ramerkilld varustettuja tavaroita val-
mistavan yrityksen kanssa,

b) tavaramerkki ilmaisi ennen luovu-
tusta merkittaville osalle kohdeylei-
sOstd, ettd tietty henkilo osallistui
tavaramerkilld varustettujen tavaroi-
den suunnitteluun tai luomiseen,

2)

3)

¢) luovutuksensaaja haki luovutuksen
jilkeen merkin rekisterdintia ja

d) hakemuksen jittdmisen aikaan mer-
kittdivd osa kohdeyleis6sti uskoi
virheellisesti tavaramerkin kiyton
ilmaisevan, ettd kyseinen henkils
osallistui edelleen tavaramerkilld
varustettujen tavaroiden suunnitte-
luun ja luomiseen, ja tdmd kasitys
todennikoisesti vaikutti kohdeylei-
sOn tamin osan kulutuskayttaytymi-
seen?

Jos ensimmaéiseen kysymykseen ei vas-
tata varauksetta myoOntiviasti, mita
muita seikkoja on otettava huomioon
arvioitaessa, onko tavaramerkki omiaan
johtamaan yleis6d harhaan ja onko sen
rekisterdinti kiellettyd 3 artiklan 1 koh-
dan g alakohdan nojalla, ja erityisesti
kysytddn, onko silld merkitystd, ettd
harhaanjohtavuuden vaara todennikéi-
sesti vihenee ajan myota?

Onko rekisterdity tavaramerkki kéyton
seurauksena, kun tavaramerkin haltija
tai hinen suostumuksellaan joku muu
on kiyttinyt tavaramerkkid, tullut har-
haanjohtavaksi ja onko se siten julistet-
tava menetetyksi direktiivin 12 artiklan

[ -3097
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2 kohdan b alakohdan nojalla seuraa-
vissa olosuhteissa:

a) rekisterdity tavaramerkki ja siihen
liittyvd goodwill-arvo on luovutettu
kyseiselld tavaramerkilld varustet-
tuja tavaroita valmistavan yrityksen
kanssa,

b) merkki ilmaisi ennen luovutusta
merkittiville osalle kohdeyleisosti,
ettd tietty henkil6 osallistui tavara-
merkilld varustettujen tavaroiden
suunnitteluun tai luomiseen,

¢) luovutuksen jilkeen vaadittiin tava-
ramerkin menetetyksi julistamista ja

d) hakemuksen jattimisen aikaan mer-
kittavd osa kohdeyleisostd uskoi
virheellisesti tavaramerkin kayton
ilmaisevan, ettd kyseinen henkil6
osallistui edelleen tavaramerkilld
varustettujen tavaroiden suunnitte-
luun tai luomiseen, ja tdméa kasitys
todennikoisesti vaikutti kohdeylei-
sOn tdman osan kulutuskayttiaytymi-
seen?

I-3098

4)

Jos kolmanteen kysymykseen ei vastata
varauksetta myontivasti, mitd muita
seikkoja on otettava huomioon arvioi-
taessa, onko rekisterdity tavaramerkki
kiyton seurauksena, kun tavaramerkin
haltija tai hdnen suostumuksellaan joku
muu on kdyttinyt tavaramerkkid, tullut
harhaanjohtavaksi ja onko se siten
julistettava menetetyksi 12 artiklan
2 kohdan b alakohdan nojalla, ja erityi-
sesti kysytadn, onko silld merkitysti, etta
harhaanjohtavuuden vaara todennikoi-
sesti vihenee ajan my6ta?”

IV Asian kisittelyn vaiheet yhteisjen
tuomioistuimessa

22. Ennakkoratkaisupyyntod koskeva piitds
saapui vhteisGjen tuomioistuimen kirjaa-
moon 16.6.2004.

23. Emanuel, CSL, komissio ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitus ovat esittidneet kir-
jallisia huomautuksia yhteis6jen tuomioistui-
men perussddnnon 20 artiklan mukaisessa
madriajassa, ja kolme ensiksi mainittua ovat
esittdneet suullisia huomautuksia 1.12.2005
pidetyssé istunnossa.
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V Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

A Ensin ratkaistava seikka: tutkittavaksi
ottaminen

24. Aivan ensiksi on syyti korostaa, ettei
kirjallisissa huomautuksissa ole esitetty min-
kidnlaisia varauksia siitd, voidaanko méara-
tyn ratkaisijan esittaimit kysymykset ottaa
tutkittaviksi. Koska kyseessi on kuitenkin
ensimmiinen kerta, kun timi elin” esittia
kysymyksid yhteisGjen tuomioistuimen rat-
kaistaviksi, on pohdittava viran puolesta,
voiko se vedota EY 234 artiklaan.

25. Olen korostanut aiemmassa ratkaisueh-
dotuksessa, 8 ettei EY 234 artiklassa tarkoi-
tettu tuomioistuimen Kkisite ole riittivan
tasmaillinen yhteiséjen tuomioistuimen tuo-
mioissa, joten olen ehdottanut, ettd tima
mairitelmi kattaisi kaikki kansalliseen tuo-
mioistuinlaitokseen kuuluvat elimet samoin
kuin ne tillaiseen tuomioistuinlaitokseen
kuulumattomat elimet, joiden paatoksiin ei
ole mahdollista hakea muutosta. ®

7 — Ennakkotapauksia kuitenkin loytyy, silld asiassa C-416/96,
Nour Edline El-Yassini, 2.3.1999 antamassaan tuomiossa
(Kok. 1999, s. I-1209) yhteiséjen tuomioistuin otti késiteltiviksi
Immigration Adjudicatorin, maéréttyd ratkaisijaa ominaisuuk-
siltaan muistuttavan tahon, esittimit ennakkoratkaisukysy-
mykset.

8 — 28.62001 esittiméni ratkaisuehdotus asiassa C-17/00, De
Coster, tuomio 29.11.2001 (Kok. 2001, s. [-9445).

9 — Edellisessi alaviitteessi mainitun asiakirjan 83 kohta ja sitd
seuraavat kohdat.

26. Viimeaikaisessa oikeuskidytannossa on
havaittavissa tietynlainen suuntaus, jossa
pyritddn eritteleméan entista tdsmillisemmin
niiden elinten kuvaavat piirteet '* varsinkin
riippumattomuusedellytyksen osalta,'" mika
vastaa hyvin omaa ndkemystdni, ja tdmén
kehityksen on jatkuttava myds muiden omi-
naispiirteiden kohdalla.

27. Lord Chancellorin méiéradmi ratkaisija
néyttdd kuuluvan Ison-Britannian oikeuslai-
tokseen. Lisdksi tdm# viranomainen on
lakisdiditeinen, koska se mainitaan vuoden
1994 Trade Marks Actin (tavaramerkkilaki)
76 §:ssd ja sen toimintaa sddnnellddn 77 §:ssé;
kumpikin néistd sdédnnéksistd sisdltyy
lukuun, jonka otsikko on ”"Menettelyt ja
muutoksenhaku”.

28. Elimen pysyvyys voidaan paitelld 76 §:n 2
momentin sanamuodosta, jonka mukaan se,
jota tavaramerkkien rekisterdintia koskeva
paatos koskee, voi valittaa paatoksestd tuo-
mioistuimeen tai méératylle ratkaisijalle,
miké edellyttdd pysyvyytti.

10 - Tamd suuntaus on tuotu esille artikkelissa Cienfuegos Mateo,
M., ”La noci6én comunitaria de érgano jurisdiccional de un
Estado miembro ex articulo 234 del Tratado CE y su necesaria
revisién”, Gaceta Juridica de la Unién Europea y de la
Competencia, nro 238, heindkuu-elokuu 2005, s. 3 ja sitd
seuraavat sivut; siindkin kannatetaan timin kisitteen uudel-
leentarkastelua (s. 26).

11 — Asia C-516/99, Schmid, tuomio 30.5.2002 (Kok. 2002, s. I-
4573) ja julkisasiamies Tizzanon siind esittdma ratkaisuehdo-
tus sekd asia C-53/03, Syfait ym., tuomio 31.5.2005 (Kok.
2005, s. 1-4609); viimeksi mainitussa tuomiossa todettiin, ettei
Epitropi Antagonismoun (Kreikan kilpailuneuvosto) esittimaa
ennakkoratkaisupyynt6a voida ottaa tutkittavaksi, koska
kyseinen kilpailuneuvosto ei ole riippumaton vaan Kreikan
kehitysministerion valvoma viranomainen. Julkisasiamies
Jacobs oli puolestaan paitynyt siihen, ettd kyseessi on
tuomioistuin.
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29. Tuomiovallan pakollisuutta koskevat
epdilyt, joita tdmé vaihtoehto herittdd, hal-
venevit todettaessa, ettd madrityn ratkaisijan
puoleen kadntyminen ei ole pelkkd mahdol-
lisuus, kuten asian saattaminen vilimiesoi-
keuden kisiteltaviksi,'? vaan toinen niisti
ainoastaan kahdesta lakisditeisestd vaihto-
ehdosta, joilla haetaan muutosta Ison-Bri-
tannian tavaramerkkiviraston péaiatokseen.

30. Myoskadn elimen rijppumattomuudesta
ei ole epiilysti, silld edelld mainitun 77 §:n 3
momentissa vahvistetaan tarkasti ne &irita-
pauksiin viittaavat syyt, joiden vuoksi asia on
annettava madrityn ratkaisijan kasiteltdviksi,
kuten konkurssi tai fyysinen tai henkinen
vajaavaltaisuus. Lord Chancellorin on arvioi-
tava, estddko mikddn madrattyd ratkaisijaa
hoitamasta tille kuuluvia tehtdvii, mutta
toimenpiteen poikkeuksellinen luonne, jota
on tarpeen tulkita suppeasti, poistaa kaikki
epailyt. '?

31. Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden
1994 Trade Marks Actin 76 §n 3 ja 4
momentista kiy selvisti ilmi, ettd riidan-
alainen elin yhtdaltd soveltaa oikeussdidntojd

12 — Asia 102/81, Nordsee v. Reederei Mond, tuomio 23.3.1982
(Kok. 1982, s. 1095, Kok. Ep. VI, s. 363, 7 kohta ja sitd
seuraavat kohdat).

13 — Mairatyn ratkaisijan 10.6.2002 tekemd péitos asiassa DAA-
WAT (RP.C. 2003: 11), s. 197.

I-3100

ja toisaalta ratkaisee asian kontradiktorisessa
menettelyssd, silli sen on kuultava asianosai-

. YUY P . . o . 14
sia sen kisiteltiviksi annetuissa asioissa.

32. Lopuksi elimen pddtds on tuomioistui-
men picdtos, sellaisena kuin yhteiséjen tuo-
mioistuin on titi ilmausta tulkinnut, ™ ja
silld on toisinaan ylimmin oikeusasteen
tehtdvid edelld mainitun lain 76 §:n 4
momentin mukaisesti, '°

33. Niin ollen médritty ratkaisija téyttaa
yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskéytin-
néssd EY 234 artiklassa tarkoitetun ennak-
koratkaisumenettelyn soveltamiseksi kansal-
liselle tuomioistuimelle asetetut edellytyk-
set,'” eiki maarityn ratkaisijan yhteissjen
tuomioistuimelle esittdmien kysymysten
kisittelylle ole mitdén estetti.

14 — Maératyn ratkaisijan soveltamasta menettelysts, ks. Kitchin,
D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R, Moody-Stuart, T. &
Keeling, D., Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, 14.
painos, Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 88-90.

15 — Taman kisitteen ulkopuolelle jatetian hakemuslainkéyttome-
nettely asiassa C-111/94, Job Centre, 19.10.1995 annetussa
tuomiossa (Kok. 1995, s. 1-3361, 9 kohta); saksalaisten
tuomioistuinten toimiminen kaupparekisterin pitdjand asiassa
C-182/00, Lutz ym., 15.1.2002 annetussa tuomiossa
(Kok. 2002, s. I-547, 15 ja 16 kohta) ja tiettyjen itivaltalaisten
tuomioistuinten kiinteistorekisterid koskevat tehtivit asiassa
C-178/99, Doris Salzmann, 14.6.2001 annetussa tuomiossa
(Kok. 2001, s. 1-4421).

16 — On hyvd huomata, miten tima tieto saisi EY 234 artiklan
soveltamista koskevan tulkintani mukaan olennaisen merki-
tyksen, ellei madrityn ratkaisijan katsottaisi kuuluvan Yhdis-
tyneen kuningaskunnan tuomioistuinlaitokseen, silld esitta-
missini mallissa hin saisi ndin valtuudet esittda ennakkorat-
kaisupyynnon kyseisen masrayksen nojalla.

17 — Asia C-54/96, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft, tuomio
17.9.1997 (Kok. 1997, s. 1-4961, 23 kohta) oikeuskaytinto-
viittauksineen seka asia C-516/99, Schmid, tuomio 30.5.2002
(Kok. 2002, s. 1-4573, 34 kohta).
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B Seikat, jotka on syytd késitelli yhdessi

34. Koska yhtiiltd ne siddnnodkset, joista
pyydetddn tulkintaa, ja toisaalta esitetyt
kysymykset ovat sanamuodoltaan samankal-
taisia, on perusteltua esittid muutamia yleisia
huomioita, jotka helpottavat vastaamista
pédasian tosiseikkojen kannalta.

1. Rekisteroity tavaramerkki kaupankéynnin
kohteena

35. Tavaramerkeilli on erityisoikeuksina '®
aineettomuudestaan huolimatta ominaisuuk-
sia, joiden vuoksi ne voivat olla kaupankiyn-
nin kohteena. Niitd koskevassa jirjestelmassi
vallitsee siviilioikeudelle luonteenomainen
tahdonautonomian periaate; niiden rekiste-
rointi asettaa sille vélttdmattomia rajoituksia,
joilla on suuri merkitys oikeusvarmuuden
kannalta ja etenkin siksi, ettd rekisterdinnilla
on oikeusvaikutuksia suhteessa kolman-
siin. ' Niami rajoitukset eivit kuitenkaan
yleensi esté rekisterdityja merkkeja koskevia
mitd moninaisimpia oikeustoimia, kuten
niitd koskevien sopimusten kirjo osoittaa.

18 — Tam4 ilmaus on peraisin Espanjan C6digo Civilista (siviililaki),
jonka II kirjan IV osaston otsikko on "Tietyt erityisoikeudet”;
sen III luku on omistettu henkiselle omaisuudelle kasitteen
suppeassa merkityksessd, mutta se voidaan varauksetta ulottaa
teollis- ja tekijinoikeuksiin ja etenkin tavaramerkkeihin.

19 — Direktiivissa ei sdddeta tastd seikasta; ndin voidaan kuitenkin
padtelld asetuksen N:o 40/94 17 artiklan 6 kohdasta ja
23 artiklasta; von Kapff, P., "Rechtsiibergang — Artikel 177,
teoksessa Ekey, F./Klippel, D., Markenrecht, Heidelberg, 2003,
s. 967.

36. Siten elinkeinoeldmiéssd on kehitetty
erilaisia sopimuksia, jotka liittyvit johonkin
tavaramerkkia koskevaan oikeuteen, kuten
kiyttoikeuden luovuttamiseen (esimerkiksi
tavaramerkin kayttslupa *® ja franchise-sopi-
mus) tai elivien kesken (inter vivos) tai
kuoleman varalta (mortis causa) > vastik-
keettomasti ** tai vastikkeellisesti tapahtu-
vaan tavaramerkin luovutukseen; viimeksi
mainitussa tapauksessa erityisen kiistanalai-
nen oli ehto, joka koski aineettoman oikeu-
den ja siihen liittyvén yrityksen luovutuksen
villistd yhteytt, sillé tietyissd oikeusjarjestyk-
sissd edellytettiin tillaista yhteyttd sekd
kiellettiin tavaramerkin ja siihen kuuluvan
liiketoiminnan erillinen myynti. Tavaramer-
kin luovutus on kuitenkin jésenvaltioiden
oikeusjirjestelmissd nykyisin erotettu yrityk-
sen muun varallisuuden luovutuksesta. **

37. Direktiivissid 89/104 ei kisitelld yleisesti
sovellettavaa oikeutta koskevia seikkoja,
mikd on ymmaérrettivd suhteessa EY
295 artiklassa tarkoitettuun omistusoikeuden
sadntelyd koskevan jdsenvaltioiden toimival-
lan kunnioittamiseen ja kyseisen direktiivin
johdanto-osan kuudenteen perustelukappa-
leeseen, jonka mukaan direktiivi ei estd
soveltamasta tavaramerkkeihin muilla aloilla
annettua lainsdddidntod. Sen sijaan asetuksen
N:o 40/94 17 artiklassa todetaan nimenomai-
sesti, ettd yhteison merkki on erillinen siitd
taloudellisesta kokonaisuudesta, jonka tava-
roita silld varustetaan.

20 — Tastd sdddetdan direktiivin 8 artiklassa, jonka 2 kohdassa
viitataan tavaramerkin haltijan oikeuksiin suhteessa kiyttolu-
vanhaltijaan.

21 - Esimerkkind mainittakoon testamenttiperints, jossa testa-
mentti on yksipuolinen oikeustoimi.

22 — Tamé on kaupan alalla teoreettinen muttei mahdoton
hypoteesi.

23 — Em. Von Kapff, P., s. 964.
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38. Edelleen siind yleisessa siviilioikeudelli-
sessa rakennelmassa, johon aineettomat
oikeudet kuuluvat, piddasian tosiseikkojen
vuoksi on sovellettava tilla alalla yleisesti
vallitsevia periaatteita, silld méérdysvallan
luovutusta koskevan liiketoimen mitatt6-
myys- tai kumoamisperusteen (petos, pakot-
taminen tai lain kiertiminen) puuttuessa
noudatetaan vilpittéman mielen periaatetta,
jonka mukaan sopimukset on pidettivi
(pacta sunt servanda) ja joka koskee kaikkia
sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi
toteutettuja toimenpiteita.

39. Tiltd osin henkilo toimii vilpittémin
mielen olettaman (bona fides semper prae-
sumitur) ** periaatteen vastaisesti, jos hin
myy kolmannelle oikeutensa, olivatpa ne
sitten millaisia tahansa, ja vaatii niitd sittem-
min kolmannelta takaisin mihin tahansa
perusteeseen vedoten; tillainen toiminta
muistuttaa oman ajiemman menettelynsa
vastaista toimintaa (venire contra factum
proprium non valet) ja on tyypillinen osoitus
hyvin tahdon puuttumisesta. On johdonmu-
kaista kantaa vapaaehtoisen teon seuraukset
silloin, kun luovutuksen kohteen palauttami-
seen ei ole perusteltua syyti.

40. Mikaidn ei siten estd luovuttamasta
oikeuksia tavaramerkkeihin; tosiasiallisesti
niitd luovutetaan usein liiketoimissa, mika
on kaikkien tiedossa ja niin yleisti liikemaail-
massa, ettd se on epdilemittd asetuksen
N:o 40/94 17 artiklan ja TRIPS-sopimuksen
21 artiklan taustalla.

24 — Kansallisessa oikeudessa tima periaate mainitaan nimenomai-
sesti Espanjan Cédigo Civilin 434 §:ssi ja Ranskan Code
civilin 2268 §:ssd.
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2. Tavaramerkin tehtivat

41. Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan b
alakohdassa viitataan tavaramerkkioikeuden
menettimiseen silloin, kun tavaramerkki
johtaa kuluttajaa harhaan tavaramerkin kes-
keisen tehtivin vahingoksi; on siis syytd
palauttaa lyhyesti mieliin tuo tehtdvd, ennen
kuin tarkastelen kumpaankin siinnékseen
liittyvad kayttdjan kasitettd.

42. Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan
merkkien pditarkoituksena on ilmoittaa lop-
pukéyttijille se, ettd tavaralla tai palvelulla
on tietty alkuperd, jolloin loppukiyttija voi
erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tava-
ran tai palvelun muista tavaroista ja palve-
luista, joilla on toinen alkuperd; merkit ovat
takeena siitd, ettd tavarat tai palvelut on
tuottanut tai jaellut yksi ja sama, niiden
laadusta vastaava yritys. 2

43. Olen jo useaan otteeseen todennut, mika
on tavaramerkkioikeuden nimenomainen
tavoite: suojata sen tiedon paikkansapiti-
vyyttd, jonka rekistersity merkki ilmaisee

25 — Asia C-206/01, Arsenal, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-
10273, 48 kohta); asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio
23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta) ja
asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475,
30 kohta).
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tiettyjen tuotteiden alkuperastd,*® sanotun
kuitenkaan rajoittamatta muita tehtavia. >’

44. Yhteisojen tuomioistuin on korostanut
myds tdmin aineettoman oikeuden lajin
oheistehtdvien merkitystd ja etenkin sen
osoittamaa laatua katsoessaan, ettd sithen
voidaan perustaa asiakassuhde, 28

45. Yhteisojen tuomioistuin on niin ikddn
katsonut, ettd tavaramerkki kiteyttida * sen
haltijan yleis6lle tarjoamien tavaroiden mai-
neen, kun se on todennut, ettd merkin maine
ja siten myds merkin haltijan maine voivat
kérsid pakatun tuotteen epdasianmukaisesta
ulkoasusta. *® Oikeuskiytinnossa on lisiksi
korostettu tunnusmerkin merkitystd silld
yksiléidyn tavaran mainostamisen vili-
neeni, >!

26 — Esittaimini ratkaisuehdotus asiassa C-23/01, Robelco, tuomio
21.11.2002 (Kok. 2002, s. 1-10913, ratkaisuehdotuksen
26 kohta).

27 — Kuten tavaramerkin kayttimista myynninedistimisessd tai
liikestrategian vilineend; Grynfogel, C., "Le risque de confu-
sion, une notion a géométrie variable en droit communautaire
des marques”, Revie de Jurisprudence de Droit des Affaires,
nro 6/2000, s. 494 ja sitd seuraavat sivut, erityisesti s. 500. Ks.
myds em. asiassa Arsenal Football Club 13.6.2002 esittiméni
ratkaisuehdotuksen 43 ja 46—49 kohta.

28 — Asia C-10/89, HAG II, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-
3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta).

29 — Témd oivallinen ilmaus on peréisin teoksesta Ferndndez-
Névoa, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons,
Madrid, 2. painos, 2004, s. 76.

30 — Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-
Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. 1-3457,
75 kohta).

31 — Em. Ferndndez-Névoa, C., s. 78 ja 79.

46. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hal-
litus kuitenkin toteaa huomautuksissaan,
direktiivilld ei pyritd julistamaan tavaramerk-
keja mitattomiksi silloin, kun tavara ei vastaa
asiakkaan odotuksia siksi, ettei tietty henkils
ole endd osallistunut sen luomiseen tai
valmistukseen, tai jonkin muun seikan
vuoksi. Tosiasiallisesti yleisé on tietoinen
siité, ettd laatu vaihtelee monenlaisista syista.
Kyseessid olevissa sddnnéissid tarkoitettua
harhaanjohtavuutta on siten tutkittava ai-
noastaan edelld mainitun keskeisen tehtévin
yhteydessa.

47. Sitd paitsi komission ndkemyksen
mukaisesti ndiden séddnnosten taustalla oleva
yleinen etu koskee suojaa sellaisten merkkien
rekisterdintid ja tavaramerkkini kaytt6d vas-
taan, jotka johtavat keskivertokuluttajaa har-
haan ja vaikuttavat hinen ostopaitdkseensd.
On siis syytd tarkastella kuluttajan ominai-
suuksia siten, ettd myds CSL:n ja Emanuelin
huomautukset asiasta otetaan huomioon.

3. Viitekuluttaja

48. "Keskivertokuluttajan” késitettd on kiy-
tetty jatkuvasti aina asiassa Gut Springen-
heide ja Tusky 16.7.1998 annetusta tuo-
miosta, ** jossa vahvistettiin yhdenmukainen,
yleisesti sovellettava peruste sen ratkaisemi-

32 - Asia C-210/96 (Kok. 1998, s. 1-4657).
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seksi, johtavatko nimitykset, tavaramerkit tai
mainokset ostajaa harhaan; asiantuntijalau-
suntoja hankkimatta tai mielipidemittausta
teettdmittd siind otettiin huomioon tavan-
omaisesti valistuneen, kohtuullisen tarkkaa-
vaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
oletetut odotukset. **

49. Tamin oletuksen ulottuvuuden selvitta-
minen kussakin yksittdistapauksessa on tava-
ramerkkiriitaa kisittelevan tutkijan tai tuo-
mioistuimen tehtdvid. Olen todennut toi-
saalla,® etti niiden viranomaisten on kiy-
tettidva keskivertokuluttajamalliin perustuvaa
omaa harkintavaltaansa, siten kuin kyseinen
malli on yhteiséon oikeudessa maadritelty,
eivitkd mahdolliset lisdtutkimukset, analyyt-
tiset selvitykset, lausunnot tai tilastolliset
kyselyt voi vapauttaa niit4 tallaisesta arvioin-
nista.

50. Siten samaa edeltéivissi kohdissa mainit-
tua perustetta on noudatettava kuluttajan
osalta, silld yhtdéltd sen muuttamiseen ei ole
mitddn tarvetta direktiivin 89/104 3 ja
12 artiklan soveltamisalalla, eikd toisaalta
myoskddn timén asian tosiseikastosta voida
paitelld, ettd kohderyhmé koostuisi muodin
tai morsiuspukujen asiantuntijoista.

33 — Idem, 31 kohta.

34 — 16.3.2004 esittimani ratkaisuehdotus asiassa C-136/02 P, Mag
Instrument v. SMHYV, tuomio 7.10.2004 (Kok. 2004, s. 1-9165,
ratkaisuehdotuksen 48 kohta).

I-3104

4. Erisnimet tavaramerkkeini

51. Lopuksi yhteisten piirteiden tarkastelun
yhteydessd on tarpeen kasitelld niitd ongel-
mia, joita henkilénnimistd koostuvat kaupal-
liset merkit — kuten pédasiassa — aiheuttavat.

52. Yhteisén oikeudessa edelldi mainitun
direktiivin 2 artiklassa®® luetellaan esimerk-
keja *® merkeistd, jotka voivat muodostaa
tavaramerkin, kunhan niilla ilmaistaan tava-
roiden tai palvelujen kaupallinen alkuperi.
Tissi sddnnoksessid mainitaan erikseen “"hen-
kilénnimet”,

53. Téllaisen tunnusmerkin erottamiskykya
arvioitaessa on vyhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskiytinnon mukaan kiytettivid samoja
arviointiperusteita kuin muissa tavaramerk-
kityypeissa.®” Yhteisgjen tuomioistuin on
erityisesti kieltdnyt soveltamasta tiukempia
perusteita, kun mééritetddn henkilénnimen
kykyi erottua kilpailijoista, **

35 — Yhteison  tavaramerkista annetun asetuksen

N:o 40/94 4 artiklan sanamuoto on sama.

36 — Nain todetaan direktiivin 89/104 johdanto-osan seitsemén-
nessi perustelukappaleessa.

37 — Asia C-404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004 (Kok. 2004, s. I-
8499, 25 kohta).

38 — Idem, 26 kohta.
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54, Tavaramerkilli Elizabeth Emanuel ei
suinkaan kiistetd olevan tallaista kykyd,
mutta lienee aiheellista toistaa asiassa
Nichols esitettyyn ratkaisuehdotukseen sisil-
tyva huomio, jonka mukaan mikéén direktii-
vissi ei viittaa siihen, ettd henkilonnimia
voitaisiin kohdella poikkeavalla tavalla, koska
sen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, joka
on ainoa niitd koskeva sidnnos, rajoitetaan
tavaramerkin suojaavia vaikutuksia, *> mutta
se ei liity mitdttomyysperusteisiin eika
menettimisperusteisiin, jotka ovat madratyn
ratkaisijan kasittelemén riidan taustalla.

55. Puollan siis etu- ja sukunimien saman-
laista kohtelua muiden merkkien kanssa, silla
toisenlaisen ratkaisun tueksi ei ole mitdan
oikeusperustaa.

C Riidanalaisten sddnnosten erityispiirteet

56. Kun kyseessd olevien sddnnésten yhtei-
set tulkintaparametrit on nyt madritetty, on
syytd kohdistaa huomio niiden yksil6llisiin
piirteisiin.

39 — Em. asiassa Nichols 15.1.2004 esittdmani ratkaisuehdotuksen
37 kohta.

1. Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa tarkoitettu “harhaanjohtavuu-
den” kisite (ensimmadinen ja toinen kysymys)

57. Sadnnoksen sanamuodosta voidaan paa-
telld, ettd — kuten 3 artiklan muissa osissa —
siind viitataan tavaramerkin ominaispiirtei-
siin, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitus muistuttaa huomautuksissaan. Mer-
kin on siis johdettava yleis6d harhaan omi-
naisuuksiensa vuoksi ja sisillettiva virheel-
listd tietoa, joka voi olla objektiiviselta
kannalta katsottuna harhaanjohtavaa*® eli
joka kaikissa sen kohtuullisesti kuviteltavissa
olevissa kiyttotilanteissa johtaa tilla tavoin
harhaan. *' Siten tavaramerkilli varustettuun
tavaraan sisiltymattémén aineksen maininta
sithen kuuluvana olisi tavaramerkistd suo-
raan johdettu tieto, joka aiheuttaisi sekaan-
nuksen kuluttajien keskuudessa. **

58. On tunnettua, etti Yhdistyneessi kunin-
gaskunnassa evittiin mielikuvituksellisen
sanan “Orlwoola” rekistersinti tekstiilien
osalta, silld sen dadnneasu (sama kuin ilmauk-
sen “all wool” — tayttd villaa) sai yleison
luulemaan, ettd tuotteet oli ommeltu villa-
kankaasta, kun ne tosiasiallisesti sisalsivit
vain puuvillaa, *

40 — Em. Ferndndez-Névoa, C., s. 234.

41 - Bender, A., "Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 77,
em. teoksessa Ekey, F./Klippel, D., s. 912; viittaus koskee
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa.

42 — Gastinel, E., La marque communautaire, L. G. D. J., Paris,
1998, s. 88-89; tissikin teoksessa viitataan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaan, mutta siind
esitettyd hypoteesia voidaan aivan hyvin soveltaa direktiiviin.

43 — Tasta vuoteen 1909 sijoittuvasta tapauksesta kerrotaan
teoksessa Isaacs, N., Law of Trade Marks, Ed. CLT
Professional Publishing, Birmingham, 1996, s. 39.

I -3105



JULKISASIAMIES RUIZ-JARABON RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-259/04

59. Niiden nédkokohtien perusteella on
kysyttavd, johtaako haltijan nimeé vastaavan
tavaramerkin omistusoikeuden muutos har-
haan kaikissa olosuhteissa.

60. Tihan on vastattava kieltavasti useasta
syysta.

61. Ensiksikin lainsddtdja on ainakin
yhteison tavaramerkin osalta nimenomaisesti
sddtdnyt, ettd oikeus merkkeihin voidaan
luovuttaa erillddn sen yrityksen myynnisti,
johon ne liittyvit; direktiivissé on myo6s
tavaramerkin kiyttélupaa koskevia sdéntoja
sellaisia tilanteita varten, joissa yhteys henki-
lénnimen ja rekisterdidyn merkin vililla
katkeaa.

62. Titd mahdollisuutta ei luultavasti olisi
sallittu tai siihen olisi siséllytetty poikkeuksia,
jos olisi katsottu, ettd keskivertokuluttaja,
sellaisena kuin késite on aiemmin méiéritelty,
olisi tiysin tietimitén ja kyvytén ymmarta-
madn yritysten ja erityisesti tavaramerkkien,
kuten minki tahansa muun kaupankidynnin
kohteen, kokemia mullistuksia. Siten ymmiér-
retddn, etteivit kyseiset muutokset vaaranna
eivitkd muuta niiden teollisoikeuksien kes-
keistd tehtivaa.

I-3106

63. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g ala-
kohdan asianmukainen tulkinta edellyttaa,
ettd kiyttdja tiedostaa, ettd tavaramerkkeina
kaytettivit henkilonnimet ja niiden haltijoi-
den osallistuminen tavaramerkilld varustet-
tujen tavaroiden valmistukseen tai palvelujen
tarjoamiseen saattavat olla erillisia. Kuten
CSL korostaa huomautuksissaan, kuluttajat
eivit vilttdmaittd ole tietoisia luovutuksesta,
mutta kaikki he tietdvit, ettd muotisuunnit-
teljjalla on milloin tahansa oikeus luopua
toiminnasta.

64. Toiseksi on muistettava, ettd yhteistjen
tuomioistuimen oikeuskéytinnéssd on halut-
tu kohdella niitd tunnusmerkkeji aivan
samoin kuin muita rekisterdintikelpoisia
merkkeji. Lisdsuojan antamiseen ei ndytd
olevan mitiin perustetta silloin, kun merkin
omalla nimelldén luonut henkilé katkaisee
kaikki yhteydet taloudelliseen toimijaan, joka
valmistaa titd nimed vastaavalla tavaramer-
killd varustettuja tavaroita.

65. Edeltivien toteamusten perusteella
ensimmiiseen ennakkoratkaisukysymykseen
on vastattava, ettd ainakin osittain erisni-
mestd koostuva tavaramerkki, joka on luo-
vutettu sen goodwill-arvon kanssa, johon se
liittyy, ei johda yleis64 harhaan direktiivin
89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa
tarkoitetulla tavalla edes silloin, kun se antaa
virheellisen kasityksen siitd, ettd kyseinen
henkilé osallistuu tuotteiden suunnitteluun
ja valmistukseen.
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66. Ensimmiiseen kysymykseen ehdotetun
vastauksen perusteella toiseen kysymykseen
ei tarvitse vastata.

2. Direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b
alakohdan erityispiirteet (kolmas ja neljis

kysymys)

67. Timin sddnnoksen ja edeltivissd koh-
dissa tarkastellun sdéinnén vélinen ero piilee
siind, ettd yleison harhaanjohtamisen on
perustuttava tavaramerkin kéytt66n. Kuten
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus aivan
oikein paittelee, kyse on siitd, ettd tavara-
merkin haltijan tai mahdollisen kiyttéluvan
haltijan tapa kiyttad merkkid muuttaa sen
vilittdmad tietoa siind médrin, etti todellinen
sanoma hidmirtyy lopulta kuluttajien kes-
kuudessa. **

68. Teollisoikeuteen sisiltyvien piirteiden
perusteella voidaan siis madrittdd vain muu-
tosten laajuus ja merkittivyys, silld yhteistjen
tuomioistuin on niin sanotussa Gorgonzola-
tapauksessa 4.3,1999 antamassaan tuo-
miossa®® kallistunut menettimisti koskevan

44 — Tami koskee asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c
alakohtaa; von Miihlendahl, A./Ohlgart, D., Die Gemein-
schaftsmarke, Verlag CH. Beck ja Verlag Stimpfli + Cie,
Miinchen, 1998, s. 173.

45 — Asia C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio
Gorgonzola (Kok. 1999, s. I-1301).

suppean tulkinnan kannalle edellyttiessdan,
ettd merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava
tai ettd on olemassa riittdvin vakava kulutta-
jan harhaanjohtamista koskeva vaara, *¢

69. Niin ollen pelkkd tunnusmerkin kaytté-
minen muuttamatta merkittavisti sitd tapaa,
jolla se vilitetddn yleistlle, el vaikuta sen
synnyttimiin mielikuviin *’ silloinkaan, kun
— kuten pédasiassa — tavaramerkille nimensa
antaneella henkil6lld ei ole mitadn yhteytta
tavaramerkkid kayttdvadn yritykseen. Ero
sellaisen asiakkaan odotuksissa, joka uskoo
edelleen tuon henkilén osallistuvan tuotan-
toprosessiin, perustuu vidistimattad tavara-
merkin subjektiiviseen uutuuteen, mutta sitd
ei voida luonnehtia harhaanjohtavaksi direk-
tiivin 12 artiklan nojalla, jolloin ajan my6ta
tapahtuvalla oletetun harhaanjohtavuuden
vihenemiselld, johon ennakkoratkaisua pyy-
tdnyt tuomioistuin viittaa, ei ole merkitysta.

70. Téassi yhteydessd on otettava esille my6s
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa
kisitteleviin kohtiin sisdltyvit huomiot kes-
kivertokuluttajasta, ** jonka oletetaan olevan
tietoinen teollisoikeuden haltijan muutok-
sista. Silloin myoskadn tavaramerkin keskei-
nen tehtdvi ei muutu. Ratkaistakseen, onko

46 — Idem, 41 kohta.

47 — Julkisasiamies Jacobs toteaa saman em. Gorgonzola-tapauk-
sessa esittdimansi ratkaisuehdotuksen 56 kohdassa.

48 — Ks. edelld 60 ja 61 kohta.
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yleis6d mahdollisesti erehdytetty, kansallisen
tuomioistuimen on kuitenkin arvioitava
asian erityisolosuhteet, jotta se voi maarittaa
tavaramerkin kiytén seuraukset.

71. Kun edelld olevat nikokohdat otetaan
huomioon, pelkkd erisnimestd koostuvan
rekisterdidyn tavaramerkin, joka on luovu-
tettu sen goodwill-arvon kanssa, johon se
liittyy, kéytté ei johda harhaan 12 artiklan

VI Ratkaisuehdotus

2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla;
kansallisen tuomioistuimen on punnittava
asian erityispiirteet, jotta se voi arvioida,
miten tdmin tavaramerkin kéyttdé vaikuttaa
yleisossd syntyvain vaikutelmaan.

72. Kolmannen kysymyksen kisittelyn
perusteella neljiattd kysymystd ei ole syytad
tarkastella.

73. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa Lord
Chancellorin médrddman ratkaisijan High Court of Justicen vilitykselld esittdmiin

ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentdmisestd 21 péivdnd joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan

I-3108



EMANUEL

1 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, ettd ainakin osittain erisnimestd
koostuva tavaramerkki, joka on luovutettu sen goodwill-arvon kanssa, johon se
liittyy, ei johda yleis6d harhaan edes silloin, kun se antaa virheellisen ksityksen
siitd, ettd kyseinen henkilé on osallistunut merkilld varustettujen tuotteiden
suunnitteluun ja luomiseen.

Samoissa olosuhteissa pelkkd rekisterdidyn tavaramerkin kéytto ei johda yleis6d
harhaan edelli mainitun direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla. Kansallisen tuomioistuimen on punnittava asian erityis-
piirteet, jotta se voi arvioida, miten timén tavaramerkin kdytté vaikuttaa
yleisdssd syntyvéddn vaikutelmaan.
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