CAMPINA MELKUNIE

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
31 pdivdnd tammikuuta 2002

1. Nyt esilld olevalla ennakkoratkaisuky-
symykselld, joka on ensimmainen Benelux-
Gerechtshofin esittdmi ennakkoratkaisuky-
symys, pyritddn arvioimaan osista koostu-
vien sanamerkkien erottamiskykyd. Tamai
kysymys on esitetty vastaavassa yhteydessa
muun muassa asiassa C-363/99, Konink-
lijke KPN Nederland NV vastaan Benelux-
tavaramerkkivirasto, jossa ennakkoratkai-
sua on pyytinyt Gerechtshof te ’s-Graven-
hage eli Haagin muutoksenhakutuomiois-
tuin.

Pidasian tosiseikat

2. Campina teki 18.3.1996 Benelux-tava-
ramerkkivirastolle (Benelux-Merkenbu-
reau, jdljempdnad tavaramerkkivirasto)
hakemuksen tavaramerkisti BIOMILD
luokkiin 29, 30 ja 32 (elintarvikkeet ja
juomat) kuunluville tavaroille.

1 — Alkuperiinen kicli: espanja.

3. Tavaramerkkivirasto lihetti 3.9.1996
Campinalle Benelux-maiden yhteniisen
tavaramerkkilain (Eenvormige Beneluxwet,
jaljempdnd Benelux-tavaramerkkilaki)
6 bis §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen. Campina ei hyviksynyt tissd ilmoi-
tuksessa esitettyjd viitteitd, mutta tavara-
merkkivirasto ilmoitti Campinalle
7.3.1997, ettei rekisteroitivaksi haettua
tavaramerkkid rekisteroitdisi. Campina
nosti Gerechtshof te ’s-Gravenhagessa eli
Haagin muutoksenhakutuomioistuimessa
kanteen Benelux-tavaramerkkilain 6 ter
§:n nojalla, mutta kanne hylittiin.

4. "Bio”-etuliitettd kédytetddn usein kuvaa-
maan elintarvikkeiden tietynlaista aitoutta,
kun taas “mild” tarkoittaa hollannin kie-
lelld ”mietoa”. ”Biomild” on uusi sana
siten, ettei se ennen hakemuksen tekemisti
ollut hollannin kielen sana. Sekd sanalle
BIO ettd sanalle MILD on synonyymeja,
joita voidaan kiyttdd perustellusti osoitta-
maan yleisélle, ettd kyseiselld tavaralla on
sellaiset ominaisuudet, joita niilld sanoilla
kuvataan.

5. Campina on vuoden 1996 syyskuusta
alkaen kayttinyt tavaramerkkiia BIOMILD
laajamittaisesti ja mainostanut voimallisesti
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tavaroita, jotka se on varustanut kyseiselld
tavaramerkilld, joten silloin, kun tavara-
merkkivirasto pditti eviti tavaramerkin
rekisterdinnin (7.3.1997), olisi pitdnyt kat-
soa, ettd merkin erottamiskyky olisi lisddn-
tynyt huomattavasti, tai ainakin todeta, ettd
se oli tullut kdytdssi erottamiskykyiseksi.

6. Hoge Raad, jonka ratkaistavaksi pii-
asia siirrettiin kassaatiomenettelyssd, esitti
Benelux-Gerechtshofille yhdeksidn ennak-
koratkaisukysymysti.

7. Benelux-Gerechtshof katsoi, etti kol-
meen edelld mainituista kysymyksistd vas-
taaminen edellytrda jisenvaltioiden tavara-
merkkilainsiddinnén lihentimisesta
21 pdiviand joulukuuta 1988 annetun
ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/
ETY (jdljempdnd direktiivi) 2 artiklan ja
3 artiklan 1 kohdan tulkintaa, silli Bene-
lux-tavaramerkkilaissa oleva kisite “erot-
tamiskyky” vastaa direktiivissi olevaa kisi-
tettd “erottamiskyky” (ja Pariisin yleissopi-
muksessa olevaa vastaavaa kasitettd).

Esitetyt ennakkoratkaisukysymykset

8. Benelux Gerechtshof padtti 20.6.2000
tekemilldan vilipddtokselld lykdcd asian
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kisittelyd ja esittid Euroopan yhteiséjen
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkai-
sukysymykset:

”A) Onko direktiivin 2 artiklaa ja 3 artiklan
1 kohtaa tulkittava siten, ettd arvioi-
taessa, onko merkki, joka muodostuu
eri osista koostuvasta uudissanasta,
riittdvdn erottamiskykyinen toimiak-
seen asianomaisten tavaroiden tavara-
merkkind, on lihdettdvd siitd
ajatuksesta, ettd kysymykseen on lih-
tokohtaisesti vastattava myontivisti,
vaikka kultakin osalta sellaisenaan
puuttuu tdysin erottamiskyky asian-
omaisten tavaroiden osalta, ja ettd asia
voi olla toisin ainoastaan, jos on
olemassa tdydentivid tekij6itd, esimer-
kiksi silloin, kun uudissana on jokai-
selle itsestddn selvd ja heti
ymmirrettivissd oleva kuvaus ominai-
suuksien kaupallisesti olennaisesta
yhdistelmastd, jota ei voitaisi kuvata
muuten kuin tilli uudissanalla?

B) Jos kysymykseen A vastataan kielti-
visti, onko katsottava, ettd uudissa-
nasta muodostuvalta merkilti, joka
koostuu sellaisista eri osista, joilta
kultakin sellaisenaan puuttuu direktii-
vin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
erottamiskyky asianomaisten tavaroi-
den osalta, puuttuu myds tiysin erot-



CAMPINA MELKUNIE

tamiskyky ja ettd asia voi olla toisin
ainoastaan, jos on olemassa tdydenté-
vii tekij6itd, jotka aiheuttavat sen, ettd
merkin osien yhdistelmd on enemmin
kuin osiensa summa esimerkiksi sen
takia, ettd uudissana on jossain mdarin
mielikuvituksellinen?

C) Onko toiseen kysymykseen annettava
erilainen vastaus silloin, kun kullekin
merkin muodostavista osista on ole-
massa synonyymi siten, ettd hakemuk-
sen tekijan sellaiset kilpailijat, jotka
haluavat tehdd yleisolle selvdksi, ettd
myos niiden tavaroilla on samat omi-
naisuudet kuin ne, joita uudissanalla
kuvataan, voivat kohtuullisesti katsoen
tehdd tdmidn turvautumalla kyseisten
synonyymien kidytté6n?”

Ratkaisuehdotus

Ennakkoratkaisukysymysten arviointi

9. Kuten olen jo maininnut, Benelux-
Gerechtshofin esittimat ennakkoratkaisu-
kysymykset ovat samoja kuin Gerechtshof
te ’s-Gravenhagen asiassa C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland NV vastaan
Benelux-tavaramerkkivirasto, merkin
”Postkantoor” rekisterdimisestd esittAmat
ennakkoratkaisukysymykset.

10. Téstd syystd tyydyn viittaamaan kysei-
sessd asiassa tdnd samana pdivind esittd-
médni ratkaisuehdotukseen ja erityisesti sen
35—48 ja 65—76 kohtaan.

11. Ehdotan, etti yhteisdjen tuomioistuin vastaa Benelux-Gerechtshofin esittd-
méédn ennakkoratkaisupyyntoon seuraavasti:

1) Toimivaltaisen viranomaisen on arvioidessaan, voidaanko merkki rekiste-
roidd tavaramerkiksi, otettava huomioon jisenvaltioiden tavaramerkkilain-
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sdddidnnon lihentimisestd 21 pdivana joulukuuta 1988 annetun ensimméisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY mukaisesti paitsi merkki sellaisena kuin se
on esitetty rekisterditiviksi my6s muut seikat, kuten mahdollinen kédytossd
erottamiskykyiseksi tuleminen tai harhaanjohtamis- tai sekaannusvaara
keskivertokuluttajien keskuudessa, suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joista
merkkid kdytetdan.

Kun kyse on tavaramerkeisti, jotka muodostuvat sanoista, on merkin
mahdollista kuvailevuutta arvioitava tarkastelemalla paitsi kutakin sanaa
erikseen myos niiden muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki havaittavat erot
rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja sen terminologian
vililld, jota kyseessi olevat kuluttajat yleisesti kiyttdvit kuvaillessaan
tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan
aiheuttamaan sen, etti timi sanamerkki on katsottava erottamiskykyiseksi.
Tiltd osin ero katsotaan havaittavaksi silloin, kun se vaikuttaa joko merkin
muodon tai sen merkityksen merkittdviin osiin.
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