GENERAL MOTORS

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
14 pdivina syyskuuta 1999 *

Asiassa C-375/97,

jonka Tribunal de commerce de Tournai (Belgia) on saattanut EY:n perustamis-
soplmuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhtenso;en tuo-
mioistuimen kisiteltaviksi saadakseen tdssi kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevassa asiassa

General Motors Corporation

vastaan

Yplon SA

ennakkoratkaisun jidsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentdamisestd
21 pidivini joulukuuta 1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/
ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkiyntikieli: ranska.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: kolmannen ja viidennen jaoston puheenjohtaja
J.-P. Puissochet, joka hoitaa presidentin tehtivid, jaoston puheenjohtaja P. Jann
sekd tuomarit J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (esittelevd tuomari),
J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet ja R. Schintgen,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,

kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittidneet

— General Motors Corporation, edustajinaan asianajajat A. Braun ja E. Cornu,
Bryssel,

— Yplon SA, edustajinaan asianajajat E. Felten ja D.-M. Philippe, Bryssel,

— Belgian hallitus, asiamichenididn ulkoasiain-, ulkomaankauppa- ja kehitys-
yhteistyéministerién oikeudellisen osaston pddneuvonantaja J. Devadder,

— Ranskan hallitus, asiamiehiniin ulkoasiainministerién oikeudellisen osaston
kansainvilistd talousoikeutta ja yhteison oikeutta koskevia asioita hoitavan
jaoston jaostopiillikké K. Rispal-Bellanger ja saman osaston ldhetystoneu-
vos A. de Bourgoing,

— Alankomaiden hallitus, asiamieheniin ulkoasiainministerion oikeudellinen
neuvonantaja J. G. Lammers,
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— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamieheniin oikeudellisen yksikén virka-
mies B. J. Drijber,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan General Motors Corporationin, edustajinaan asianajajat A. Braun ja
E. Cornu; Yplon SA:n, edustajanaan asianajaja D.-M. Philippe; Alankomaiden
hallituksen, asiamiehendin oikeudellinen neuvonantaja M. A. Fierstra; Yhdisty-
neen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehendin M. Silverleaf, QC; ja komis-
sion, asiamiehendidn oikeudellisen yksikon virkamies K. Banks, 22.9.1998
pidetyssd istunnossa esittimat suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.11.1998 pidetyssi istunnossa esittimin ratkai-
suehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Tribunal de commerce de Tournai on esittinyt 30.10.1997 tekemailldin padeok-
selld, joka on saapunut yhteiséjen tuomioistuimeen 3.11.1997, EY:n perusta-
missopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla
ennakkoratkaisukysymyksen jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidiannon lihen-
timisestd 21 pdiviand joulukuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direk-
tilvin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jdljempidna direktiivi) 5 artiklan
2 kohdan tulkinnasta.
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Kysymys on esitetty oikeudenkdynnissd, jossa vastakkain ovat General Motors
Corporation (jiljempini General Motors), kotipaikka Detroit (Yhdysvallat), ja
Yplon SA (jiljempand Yplon), kotipaikka Estaimpuis (Belgia), ja jossa on kyse
oikeudesta kiyttdd tavaramerkkiid Chevy.

Yhteison oikeus

Direktiivin 1 artiklassa, jonka otsikko on ”Soveltamisala”, siddetdan seuraavaa:

»Titd direktiivid sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin
tavaramerkkeihin, jotka on rekisterdity jiasenvaltiossa varsinaisiksi tavaramer-
keiksi taikka yhteisomerkeiksi taikka takuu- tai tarkastusmerkeiksi tai joiden
rekisteroimiseksi tillaiseksi merkiksi on tehty hakemus jisenvaltiossa taikka
jotka on rekisterdity tai joiden rekisterdimiseksi on tehty hakemus Beneluxin
tavaramerkkivirastoon tai joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa
jdsenvaltiossa.”

Direktiivin § artiklan, jonka otsikko on »Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1
. > ) ’
ja 2 kohdassa siidetiin seuraavaa:

”1. Rekister6idyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tava-
ramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen suostumustaan kaytti-
maisti elinkeinotoiminnassa:

a) merkkii, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity;
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b) merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltid myos vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaista.

2. Jdsenvaltio voi myos sddtid, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kiyttimistd merkkid, joka on sama tai
samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten
merkki on, eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on
rekistersity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tissi
jdsenvaltiossa ja merkin aiheeton kiytté merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai
maineen epidoikeutettua hyviksi kdyttamistd taikka on haitaksi tavaramerkin
erottuvuudelle tai maineelle.”

Benelux-maiden lainsaidianto

Benelux-maiden yhtendisen tavaramerkkilain (jaljempidnd yhtendinen Benelux-
laki) 13 §:n A momentin 1 kohdan c¢ alakohdassa, jolla direktiivin 5 artiklan
2 kohta on saatettu osaksi Benelux-maiden lainsdadintoi, siidetdin seuraavaa:

”Tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden nojalla tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita
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c) kiyttamaisti elinkeinotoiminnassa ilman hyviksyttivia syytd tavaramerkkia,
joka on laajalti tunnettu Benelux-alueella, tai tillaista tavaramerkkid muis-
tuttavaa merkkii sellaisia tavaroita varten, jotka eivit ole samankaltaisia
niiden tavaroiden kanssa, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, mikali
merkin kdytté merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epioi-
keudenmukaista hyviksi kdyttdmistd taikka on haitaksi tavaramerkin erot-
tamiskyvylle tai maineelle;

sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisten vahingonkorvausoikeudellisten sidn-
nosten soveltamista.”

Talld sdannokselld, joka on tullut voimaan 1.1.1996, on tuosta piivisti lihtien
korvattu yhtenidisen Benelux-lain aiempi 13 §:n A momentin 2 kohta, jonka
mukaan tavaramerkin haltijalla oli tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden
nojalla oikeus kieltdd "kayttimastd muulla tavoin [kuin 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla eli kdyttdo samoja tai samankaltaisia tavaroita varten] elinkeinotoimin-
nassa ilman hyviksyttivdd syytid tavaramerkkii tai siti muistuttavaa merkkii
siten, ettid tavaramerkin haltijalle voi aiheutua siitd haittaa”.

Kansallisessa tuomioistuimessa vireilld oleva oikeudenkiynti

General Motors omistaa Benelux-tavaramerkin Chevy, jonka rekister6imiseksi
luokkiin 4, 7, 9, 11 ja 12 kuuluvia tavaroita, erityisesti autoja, varten on jitetty
hakemus Benelux-maiden tavaramerkkivirastoon 18.10.1971. Till4 rekisterdin-
nilld on saatu oikeudet, jotka perustuvat Belgiassa 1.9.1961 jitettyyn ensim-
mdiseen rekisterdintihakemukseen ja ensikidyttoon Alankomaissa vuonna 1961 ja
Luxemburgissa vuonna 1962. Nykyisin tavaramerkkid Chevy kaytetaan Bel-
giassa nimenomaan van-tyyppisia autoja varten.

Myos Yplon omistaa Benelux-tavaramerkin Chevy, joka on rekisterdity luok-
kaan 3 kuuluvia tavaroita varten Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa
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30.3.1988 ja sittemmin 10.7.1991 luokkiin 1, 3 ja § kuuluvia tavaroita varten.
Yplon kidyttdd nditd tavaramerkkejd pesuaineita ja erilaisia puhdistustuotteita
varten. Yplon on tavaramerkin Chevy haltija my6s erdissi muissa maissa, joiden
joukossa on useita yhteison jasenvaltioita.

General Motors on vaatinut 28.12.1995 Tribunal de commerce de Tournaissa,
ettid timi kieltdisi Yplonia kidyttimistd merkkid Chevy pesuaineita ja puhdis-
tustuotteita varten, koska tillainen kaytto heikentid General Motorsin tavara-
merkkiid ja vahingoittaa titen sen mainosarvoa. General Motors on perustanut
vaatimuksensa pdivimairdd 1.1.1996 edeltineen ajanjakson osalta yhteniisen
Benelux-lain aiempaan 13 §:n A momentin 2 kohtaan ja 1.1.1996 alkaneen
ajanjakson osalta timin lain uuteen 13 §:n A momentin 1 kohdan ¢ alakohtaan.
Se vaittdad tiltd osin, ettd sen tavaramerkki Chevy on tissd alakohdassa tarkoi-
tetulla tavalla ”laajalti tunnettu tavaramerkki”.

Yplon on kiistinyt vaatimuksen etenkin silld perusteella, ettd General Motors ei
ole ndyttinyt, ettd sen tavaramerkki Chevy olisi yhtendisen Benelux-lain 13 §:n
A momentin 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla *laajalti tunnettu”
Benelux-alueella.

Tribunal de commerce de Tournai on katsonut, etti siellid vireilld olevan riidan
ratkaiseminen edellyttid laajalti tunnetun tavaramerkin® kisitteen tismenti-
mistd ja sen selvittimistd, oliko tavaramerkin oltava laajalti tunnettu koko
Benelux-alueella vai riittddko se, ettd se oli tilli tavoin tunnettu osassa titd
aluetta, minkd vuoksi se lykkisi asian ratkaisemista ja esitti yhteisdjen tuo-
mioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Tulkittaessa Benelux-maiden yhteniisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin
1 kohdan ¢ alakohtaa, joka tihin lakiin on lisdtty 1.1.1996 voimaan tulleen
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muutospdytikirjan mukaisesti, mitd kisite ’laajalti tunnettu tavaramerkki’ tis-
millisesti ottaen merkitsee ja onko timin ’tunnettuuden’ edellytettiva ulottuvan
koko Benelux-alueelle vaiko vain timin alueen johonkin osaan?”

Ennakkoratkaisukysymys

Kansallinen tuomioistuin pyytdd kysymykselldan yhteiséjen tuomioistuinta
ensinndkin tismentimain, mitd tarkoittaa ilmaisu ”on laajalti tunnettu”, jota
kidyttden direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa on ilmaistu ensimmdinen niista kah-
desta edellytyksesti, jotka rekistersidyn tavaramerkin on tiytettivd saadakseen
suojaa myos sellaisiin tavaroihin tai palveluihin nihden, jotka eivit ole saman-
kaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, ja toiseksi vastaa-
maan, onko timin edellytyksen tiytyttivd koko Benelux-alueella vai riittdiko,
ettd se tayttyy osassa titd aluetta.

General Motors katsoo, ettd kohderyhmin on tunnettava aiempi tavaramerkki,
jotta se olisi direktiivin § artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla laajald tun-
nettu, mutta ettd sen ei kuitenkaan tarvitse olla teollisoikeuden suojelemisesta
20.3.1883 tehdyn Pariisin liittosopimuksen (jdljempidna Pariisin konventio)
6 bis artiklassa tarkoitetulla tavalla ”yleisesti tunnettu”, joka on kisite, johon
direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa muussa yhteydessi nimenomai-
sesti viitataan. General Motorsin mukaan riittd4, ettd tavaramerkki on laajalti
tunnettu jonkin jdsenvaltion olennaisessa osassa, jollainen voi olla jokin timin
valtion hallinnollinen yhteisé tai tietty alue.

Yplon katsoo, ettd tavaramerkki, joka on rekistersity suurelle yleisslle tarkoi-
tettua tavaraa tai palvelua varten, on direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoi-

I-5442



17

GENERAL MOTORS

tetulla tavalla laajalti tunnettu, jos suuri osa tistd yleisostd tuntee sen. Samala-
jisuussddnnostd voidaan poiketa vasta, kun on kyse tavaramerkeisti, jotka
spontaanisti yhdistetdin tiettyyn tavaraan tai palveluun. Tavaramerkin on oltava
tunnettu jisenvaltion koko alueella tai Benelux-alueen osalta yhden Benelux-
maan koko alueella.

Belgian hallitus katsoo, ettd kisitettd laajalti tunnettu tavaramerkki” on tul-
kittava joustavasti ja ettd laajalti tunnetun ja yleisesti tunnetun tavaramerkin
tunnettuusasteessa on eroja. Kisitettid el voida arvioida abstraktisti, esimerkiksi
vahvistamalla tunnettuuden edellytykseksi tietty prosentuaalinen osuus. Tunnet-
tuus yhdessd ainoassa kolmesta Benelux-maasta pitee koko Benelux-alueeseen
nihden.

Ranskan hallitus esittdd yhteiséjen tuomioistuimen antavan vastaukseksi, ettd
direktiivin § artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin laajaa tunnettuutta ei
voida méiritelld tarkasti. Kdytinnossd on arvioitava tapauskohtaisesti, tunteeko
suuri osa kyseisten kahden tavaramerkin kattamien tavaroiden kohderyhmisti
alemman tavaramerkin ja onko se niin tunnettu, etti kohderyhma yhdistdi sen ja
riidanalaisen myohemmin tavaramerkin toisiinsa. Kun tavaramerkin on todettu
olevan laajalti tunnettu, tunnettuusaste ratkaisee sitten sen, kuinka laajalle di-
rektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukainen suoja ulottuu. Maantieteellisessd mie-
lessd tunnettuus yhdessi ainoassa Benelux-maassa riittda.

Alankomaiden hallitus katsoo riittdviksi sen, ettd tavaramerkki on laajalti tun-
nettu siind kohderyhmaissi, jota varten se on erityisesti tarkoitettu. Tunnettuu-
delta edellytettyd astetta ei voida méiritelld abstraktisti. Kdytinndssa on tirkeda
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selvittdd, onko kunkin tapauksen kaikki olosuhteet huomioon ottaen aiemmalla
tavaramerkilli sellainen maine, jota tavaramerkin kiyttiminen my6s muita kuin
samankaltaisia tavaroita varten voisi haitata. Ei ole vilttimit6nti, ettd tavara-
merkki tunnetaan jisenvaltion koko alueella tai Benelux-tavaramerkkien osalta
koko Benelux-alueella.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa ratkaisevaa olevan se, onko myo-
hempii tavaramerkkii kiytetty aiheettomasti ja kidytetiinko myohemmailld
tavaramerkilld epdoikeutetusti hyviksi aiemman tavaramerkin erottamiskykya
tai mainetta tai onko kiytto haitaksi alemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle. Tahidn kysymykseen on vastattava arvioimalla kokonaisuutena kaikkia
merkityksellisid tekijoitd, joita ovat muun muassa tavaramerkin erottamiskyky,
silli olevan maineen laajuus, kyseessd olevien kahden tavaramerkin samankal-
taisuuden aste sekd niiden tavaroiden tai palvelujen erilaisuus, joiden tunnus-
merkkeind  nditdi  tavaramerkkejia  kiyterdin. Kaikkia  maineikkaita
tavaramerkkeji on lihtokohtaisesti suojattava, minki jilkeen suoja on rajattava
laadullisten kriteerien perusteella sellaisiin tavaramerkkeihin, joiden maine sitd
edellyttdi, silld suojaa pitdd antaa vain, jos esitetddn selvii todisteita siitd, ettd
haittaa on todella aiheutunut. Oikeudelliseksi edellytykseksi ei ole tarpeen asettaa
sitd, ettd tavaramerkki olisi laajalti tunnettu jiasenvaltion koko alueella. Kiy-
tdnndssd ndyttdd siitd, ettd haittaa on todella aiheutunut, ei kyetd kuitenkaan
esittimidn siind tapauksessa, ettd tavaramerkki on maineikas vain osassa
jdsenvaltion aluetta.

Komissio ehdottaa, ettd kisite ”laajalti tunnettu tavaramerkki” olisi ymmarret-
tiva siten, ettd silld tarkoitetaan tavaramerkkii, joka on laajalti tunnettu koh-
deryhminsi keskuudessa. Kisite on selvisti suppeampi kuin Pariisin konvention
6 bis artiklassa tarkoitettu “yleisesti tunnetun” tavaramerkin kisite. Riittdvia
on, etti tavaramerkki on laajalti tunnettu olennaisessa osassa Benelux-aluetta,
silli my&s jollakin seudulla laajalti tunnetut tavaramerkit ansaitsevat tulla suo-
jatuiksi samalla tavoin kuin ne, jotka ovat laajalti tunnettuja koko tilla alueella.

On todettava, ettd direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun laajennetun
suojan saamisen ensimmiinen edellytys on tidssi kohdassa ilmaistu direktiivin
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tanskankielisessd toisinnossa “er renommeret” saksankielisesséi toisinnossa
”bekannt ist , kreikankielisessd toisinnossa “xaipeL @iunc”, espanjankielisessa
toisinnossa goce de renombre”, ranskankielisessi t01smnossa ”jouit d’une
renommée”, italiankielisessd toisinnossa “gode di notorietd”, hollanninkielisessd
toisinnossa “bekend is”, portugalinkielisessd toisinnossa “goze de prestigio”,
suomenkielisessd toisinnossa “laajalti tunnettu”, ruotsinkielisessé toisinnossa ”ar
kdnt” ja englanninkielisessd toisinnossa ”has a reputation”.

Saksankielisessd, hollanninkielisessd ja ruotsinkielisessd toisinnossa kiytetdin
sanoja, jotka merkitsevit sitd, ettd tavaramerkin on oltava “tunnettu”, mutta ei
tarkemmin maddritelld tunnettuudelta edellytettyd laajuutta, kun taas muissa
kielitoisinnoissa kdytetdin sanaa “maine” tai ilmaisuja, jotka sisiltivit sanan
maine tavoin sen, ettd mddrillisesti tavaramerkin on oltava tietyssi miirin
tunnettu yleisén keskuudessa.

Tamai vivahde-ero, joka ei kuitenkaan merkitse todellista ristiriitaa, johtuu siiti,
ettd saksankielisessd, hollanninkielisessi ja ruotsinkielisessd toisinnossa kaytetyt
sanat ovat neutraalimpia. Tdmin vivahde-eron perusteella ei kuitenkaan voida
kiistdd sitd, etteiko sddnnoksessd olisi asetettu erdidnlaista tunnettuuskynnysti,
joka tulee ilmi, kun direktiivin kaikkia kielitoisintoja vertaillaan yhteison
oikeuden yhteniiseksi tulkitsemiseksi.

Timi edellytys johtuu myos direktiivin systematiikasta ja tarkoituksesta. Koska
direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa — toisin kuin § artiklan 1 kohdassa — suoja-
taan rekisterdityjd tavaramerkkejia myds muihin kuin samankaltaisiin tavaroihin
tai palveluihin nihden, siini on asetettu ensimmadiseksi edellytykseksi, ettd
alemman tavaramerkin tunnettuus yleison keskuudessa on tietynasteista. On
nimittdin niin, ettd ainoastaan silloin, kun tavaramerkin tunnettuusaste on riit-
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tivin suuri, yleisd saattaa joutuessaan kosketuksiin myohemman tavaramerkin
kanssa mahdollisesti yhdistid nimi kaksi tavaramerkkii toisiinsa, vaikka tavarat
tai palvelut, joita varten tavaramerkkeji kiytetddn, eivit ole samankaltaisia,
jolloin aiemmalle tavaramerkille voi aiheutua haittaa.

Yleiso, jonka keskuudessa aiemman tavaramerkin on tidytynyt tulla tunnetuksi,
on se, joka on timin tavaramerkin kohderyhmi, eli kulloinkin markkinoidun
tavaran tai palvelun perusteella joko suuri yleisé tai asiantuntevampi yleiso,
esimerkiksi jotkin ammattipiirit.

Direktiivin § artiklan 2 kohdan sanamuoto tai tarkoitus eividt anna mahdolli-
suutta edellyttad, ettd ndin mdidiritellysti kohderyhmistd jonkin tietyn prosen-
tuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki.

Edellytetty tunnettuusaste on katsottava saavutetuksi, kun merkittivd osa timin
tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmistd tuntee aiem-
man tavaramerkin.

Tutkittaessa timidn edellytyksen tdyttymisti kansallisen tuomioistuimen on
otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa
tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin kiyttimisen intensiivisyys, maan-
tieteellinen laajuus ja kesto sekid se, missi madrin yritys on kiyttinyt varoja
tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen.

Maantieteellisessi mielessi edellytys tayttyy direktiivin § artiklan 2 kohdan
sanamuodon mukaan silloin, kun tavaramerkki on laajalti tunnettu “tissi
jdsenvaltiossa”. Ei voida edellyttis, ettd tavaramerkin olisi oltava laajalti tun-
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‘nettu jisenvaltion “koko” alueella, koska edelli mainitussa yhteison sdannok-

sessd ei ole tillaista tismennystd. Riittdd, ettd tavaramerkki on laajalti tunnetcu
olennaisessa osassa jisenvaltiota.

Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa rekisterdityjen tavaramerkkien osalta
Benelux-alue on rinnastettava jisenvaltion alueeseen, silld direktiivin 1 artiklassa
tillaiset tavaramerkit rinnastetaan jisenvaltiossa rekisterdityihin tavaramerk-
keihin. Direktiivin § artiklan 2 kohta on ymmadrrettdva siis niin, ettd siind tar-
koitetaan Benelux-"alueella” hankittua tunnettuutta. Niistd samoista syista,
jotka koskevat tunnettuuden edellytyksen tiyttymisti jisenvaltiossa, ei voida
ndin ollen myoskdin Benelux-tavaramerkiltd edellyttdd, ettd sen olisi oltava
laajalti tunnettu koko Benelux-alueella. Riittdid, ettd tavaramerkki on laajalti
tunnettu timin alueen olennaisessa osassa, joksi voidaan katsoa myds osa
yhdesti Benelux-maasta.

Jos kansallinen tuomioistuin paityy asiaa tutkittuaan siihen, ettd tunnettuutta
koskeva edellytys tiyttyy sekd kohderyhmin ettd alueen osalta, sen on tutkittava
seuraavaksi, tayttyyko direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sididdetty toinen edellytys
eli se, ettd aiemmalle tavaramerkille aiheutuu aiheettomasti haittaa. Tiltid osin on
kiinnitettavd huomiota sithen, ettd mitid erottamiskykyisempi ja maineikkaampi
aiempi tavaramerkki on, sitd helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa.

Ennakkoratkaisukysymykseen on siis vastattava, ettd direktiivin 5 artiklan
2 kohtaa on tulkittava siten, ettd merkittdvin osan niiden tavaroiden tai palve-
lujen kohderyhmaisti, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, on tunnettava se,
jotta tavaramerkki saisi suojaa myds sellaisiin tavaroihin tai palveluihin nihden,
jotka eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity.
Benelux-alueella riittidi, ectd merkittdva osa kohderyhmasti tuntee tavaramerkin
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timin alueen olennaisessa osassa, joksi voidaan katsoa my6s osa yhdestd Bene-
lux-maasta.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Belgian, Ranskan,
Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille sekd komissiolle
aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida mairdtd korvattaviksi. Pddasian
asianosaisten osalta asian kisittely yhteiséjen tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minkd vuoksi

kansallisen tuomioistuimen asiana on paittdd oikeudenkiyntikulujen korvaami-
sesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Tribunal de commerce de Tournain 30.10.1997 tekemaillddn pai-
tokselld esittimin kysymyksen seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisestd 21 pdivdnd joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan
2 kohtaa on tulkittava siten, ettd merkittivin osan niiden tavaroiden tai palve-
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lujen kohderyhmisti, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, on tunnettava se,
jotta tavaramerkki saisi suojaa myos sellaisiin tavaroihin tai palveluihin nihden,
jotka eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity.
Benelux-alueella riitt4da, ettd merkittiva osa kohderyhmisti tuntee tavaramerkin
timan alueen olennaisessa osassa, joksi voidaan katsoa myos osa yhdestd Bene-
lux-maasta.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida
Gulmann Murray Edward
Ragnemalm Wathelet Schintgen

Julistettiin Luxemburgissa 14 piiviana syyskuuta 1999.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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