BORIE MANOUX

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
24 pidiviand lokakuuta 2002 *

Asiassa C-81/01,

jonka Cour de cassation (Ranska) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisojen
tuomioistuimen kisiteltaviksi saadakseen tdssi kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevassa asiassa

Borie Manoux SARL

vastaan

Directeur de PInstitut national de la propriété industriclle (INPI)

ennakkoratkaisun viinien ja rypileen puristemehun kuvausta ja esittelyd koske-
vista yleisistd sddnndistd 24 pdivinid heindkuuta 1989 annetun neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 2392/89 (EYVL L 232, s. 13), sellaisena kuin se on 16.12.1991
annetulla neuvoston asetuksella N:o 3897/91 muutettuna (EYVL L 368, s. 5)
40 artiklan tulkinnasta,

* Oikeudenkiyatikicli: ranska.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. Schintgen
tuomarit V. Skouris ja N. Colneric (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: L. A. Geelhoed,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Ranskan tasavalta, asiamiehindin G. de Bergues ja L. Bernheim,

seki

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamiehinddn A. M. Alves Vieira ja

G. Berscheid,

ottaen huomioon esittelevin tuomarin kertomuksen,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.3.2002 pidetyssd istunnossa esittimédn ratkaisu-

ehdotuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Cour de cassation on esittidnyt yhteisdjen tuomioistuimelle 13.2.2001 tekemiil-
ladn paitokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 16.2.2001,
ennakkoratkaisukysymyksen viinin ja rypileen puristemehun kuvausta ja esitte-
lyd koskevista yleisistd sddnndistd 24 piivind heindkuuta 1989 annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 2392/89 (EYVL L 232, s. 13), sellaisena kuin se on
16.12.1991 annetulla neuvoston asetuksella N:o 3897/91 muutettuna (EYVL
L 368, s. 5; jdljempind asetus N:o 2392/89), 40 artiklan tulkinnasta.

Kysymys on esitetty asiassa Borie Manoux SARL (jiljempini Borie Manoux),
kotipaikka Bordeaux (Ranska), vastaan Directeur de PlInstitut national de la
propriété industrielle (kansallinen teollisoikeuksia kisittelevi virasto; jiljempin
INPI), joka koskee Bergeracoisin alueelta periisin olevien alkuperanimitykselli
varustettujen viinien kaupassa kiytettiviksi tarkoitetun tavaramerkin Les
Cadets d’Aquitaine” rekisterdintia.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteison oikeus

Asetuksen N:o 2392/89 kolmannen perustelukappaleen mukaan tillid asetuksella
kdyttdon otettujen viinin kuvausta ja esittelyd koskevien yleisten siéntdjen tar-
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koituksena on niin tdsmallisen ja riittivin tiedon esittiminen kuin on tarpeen

mahdolliselle ostajalle ja niiden tuotteiden kaupan jirjestimisestd ja valvonnasta
vastaaville julkisille toimielimille kyseisten tuotteiden arvioimiseksi.

Asetuksella N:o 2392/89 siinnelliin muun muassa erityisesti médritetyilld
alueilla tuotettuja laatuviinejd koskevista erityissdinnoksisti 16 pdivdnd maa-
liskuuta 1987 annetussa asetuksessa (ETY) N:o 823/87 (EYVL L 84, s. 59),
sellaisena kuin se on muutettuna 19.6.1989 annetulla neuvoston asetuksella
N:o 2043/89 (EYVL L 202, s. 1), tarkoitettujen méadaritetyilld alueilla tuotettujen
laatuviinien (jdljempdnd tma-laatuviinit) kuvausta ja esittelya.

Asetuksen N:o 2392/89 11 artiklassa sdddetidn seuraavaa:

?1. Tma-laatuviinien kuvaukseen on piillysmerkinnoissi merkittiva:

a) alueen nimi, jolta viini on perdisin;

2. Tma-laatuviinien piillysmerkintdjen kuvaukseen voidaan lisdksi merkiti:
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c) merkki 40 artiklassa sdddettyjen edellytysten mukaisesti;

1) mddritettyd aluetta pienemmin maantieteellisen yksikon nimi 13 artiklassa
sdddetyin edellytyksin;

Asetuksen N:o 2392/89 12 artiklan 1 kohdassa sididetiin lisiksi seuraavaa:

”1. Edelld 11 artiklassa tarkoitetut merkinnit ovat ainoat tma-laatuviinien
paillysmerkintdjen kuvauksessa hyviksytyt.

Kuitenkin:
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— jidsenvaltiot voivat sallia [ettd] 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoi-
tetun méidritetyn alueen [nimen merkintiddn liitetdsin] sellaisen isomman
maantieteellisen yksikon nim[i], jonka osa kyseinen miiritetty alue on, sen
sijainnin tarkentamiseksi, jos sekid edelld mainitun miéritetyn alueen nimen
ettd mainitun maantieteellisen yksikén nimen kiyttdd koskevia edellytyksii
noudatetaan.”

Asetuksen N:o 2392/89 13 artiklan, johon sen 11 artiklan 2 kohdan | alakohdassa
viitataan, 2 kohdassa siddetidin, ettid tuottajajisenvaltiot voivat myontdi tma-
laatuviineille kyseistd mddaritettyd aluetta pienemmin maantieteellisen yksikén
nimen, jos timi maantieteellinen yksikko on hyvin rajattu ja jos kaikki rypileet,
joista ndmad viinit on saatu, ovat liht6isin tdstd yksikosta.

Asetuksen N:o 2392/89 40 artiklan 1 ja 2 kohdassa siidetiin seuraavaa:

?1. Téssd asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden esittely ja kuvaus sekd mainit-
tuihin tuotteisiin liittyvd mainonta ei saa olla virheellisti eikd aiheuttaa sekaan-
nusta tai johtaa harhaan henkilsitd, joille se on kohdistettu, erityisesti kun
kyseessd ovat:

— — — 11 — — artiklassa sdddetyt merkinnit — —
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— tuotteiden ominaisuudet, erityisesti — — alkuperi tai lihtoisyys, — —

Mairitettyd aluetta kuvaavan maantieteellisen nimen on oltava riittivin tarkka
ja liityttdvd tunnetusti tuotantoalueeseen, jotta olemassa olevat tilanteet huo-
mioon ottaen sekaannukset voitaisiin vilttda.

2. Kun tidssd asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden kuvausta, esittelyd ja mai-
nontaa tdydennetdin merkeilld, eivit nimi voi sisiltiid sellaisia sanoja, sanan
osia, tunnuksia tai kuvia:

a) jotka saattaisivat aiheuttaa sekaannusta tai johtaa harhaan henkilsit4, joille
ne on osoitettu 1 kohdan mukaisesti;

tai

b) jotka:

—-aiheuttaisivat henkiléille, joille ne on tarkoitettu, osittaisen tai taydellisen
sekaannuksen sellaisen péytiviinin, tma-laatuviinin tai tuontiviinin
kuvauksen kanssa, jonka kuvauksesta on siddetty yhteisén sddnnoksissi,
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taikka 1 artiklan 1 kohdan ensimmiisessi alakohdassa ja 36 artiklan
1 kohdan ensimmaéisessi alakohdassa tarkoitetun muun tuotteen ku-
vauksen kanssa,

tal

— ovat samanmuotoisia tillaisen tuotteen kuvauksen kanssa, elleivit edelld
mainittujen lopullisten tuotteiden valmistukseen kiytettidvit tuotteet ole
oikeutettuja tillaiseen kuvaukseen tai esittelyyn.

Poytiviinin, tma-laatuviinin tai tuontiviinin piillysmerkintdjen kuvauksessa ei
voida myoskidn kiyttdd sellaisia sanoja, sanan osia, tunnuksia tai kuvia sisdl-
tavid merkkejd, jotka:

b) kun kyseessd ovat asetuksen (ETY) N:o 822/87 72 artiklan 2 ja 3 kohdan
mukaisesti kuvatut péytiviinit, tma-laatuviinit tai tuontiviinit, sisdltdvit
erityisesti maantieteellistd alkuperdd, viinikbynnoslajiketta, satovuotta tai
ensiluokkaista laatua koskevia vdidrid merkint6jé;
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Kansalliset oikeussddannot

Ranskan code de la propriété intellectuellin (JORF 3.7.1992, s. 8801) L.

p p . . . . . . .
711-3 §:n ¢ kohdan mukaan tavaramerkiksi tai tavaramerkin osaksi ei voida
hyviksyd tunnusta, — — joka voi johtaa yleis6d harhaan erityisesti tavaran tai
y y s ] J y y
palvelun luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperin osalta”. Tamin lain
711-4 §:n h kohdan mukaan tavaramerkiksi ei voida hyviksyi merkkii, joka
Y Y s )
loukkaa aikaisemmin suojattuja oikeuksia, kuten tietyn maantieteellisen yksikon
) } > y y
nimed, imagoa tai mainetta”.

Pidasia

Borie Manoux teki 6.1.1997 INPIlle hakemuksen Bergeracoisin alueelta, joka on
Akvitanian (Ranska) hallintoalue, periisin olevien alkuperinimitykselld varus-
tettujen viinien myynnissd kaytettdviksi tarkoitetun tavaramerkin ”Les Cadets
d’Aquitaine” rekisterdimiseksi.

INPIn johtaja hylkasi 8.7.1997 tekemillisin padtokselld timin hakemuksen
perustaen padtoksensi sekd code de la propriété intellectuellin L. 711-3 §:diin etti
asetuksen N:o 2392/89 11 ja 40 §:idn.

Borie Manoux valitti tdstd pddtdksesti cour d’appel de Bordeauxiin (Ranska).
Tdmd tuomioistuin vahvisti 26.10.1998 antamallaan tuomiolla valituksen koh-
teena olleen pddtoksen.
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Borie Manoux valitti tistd tuomiosta Cour de cassationiin vedoten siihen, ettd
cour d’appel de Bordeaux oli sen mukaan rikkonut erityisesti asetuksen
N:o 2392/89 11 ja 40 artiklaa, kun se oli todennut, etti sanan ”Aquitaine”
(Akvitania) kédytto tavaramerkissid ”Les Cadets d’Aquitaine” oli lihtokohtaisesti
lainvastainen, koska tillainen maininta ei ole sellainen viittaus maantieteelliseen
alueeseen, jonka kiytostd on siddetty kansallisella lailla tai yhteison sdddokselld,
ilman ettd on tarpeen tutkia tai tismentdd, milld tavoin maininta saattaisi ai-
heuttaa vidrinkdsityksen tuotteen alkuperisti, laadusta tai ominaisuuksista tai
sekaannusvaaran yhteisdn kuvauksen tai kansallisen kuvauksen kanssa.

Ennakkoratkaisupyynnéssiin Cour de cassation toteaa, ettd asetuksen
N:o 2392/89 11 artiklan 1 kohdan mukaan piillysmerkintéjen kuvaukseen
voidaan lisiksi merkiti tiettyjd tietoja, joihin kuuluu muun muassa tavaramerkki
tdmidn asetuksen 40 artiklassa sdddettyjen edellytysten mukaisesti. Se toteaa
lisdksi, ettd asetuksen 40 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd kun tissd asetuk-
sessa tarkoitettujen tuotteiden kuvausta, esittelyd ja mainontaa tiydennetdin
tavaramerkeilld, ndma eivit voi sisiltii sellaisia sanoja, sanan osia, tunnuksia tai
kuvia, jotka saattaisivat aiheuttaa sekaannusta tai johtaa harhaan henkil®its,
joille ne on osoitettu, timin sidnndksen 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, eli kun
on kyse 11 artiklassa tarkoitetuista tiedoista ja tuotteiden ominaisuuksista, kuten
luonteesta, alkuperisti tai lihtoisyydesta.

Cour de cassation jatkaa todeten, etti asetuksen N:o 2392/89 12 artiklan
1 kohdassa sididetiin, etti ainoastaan asetuksen 11 artiklassa tarkoitetut tiedot
ovat sallittuja tma-laatuviinien paillysmerkinnéissd kiytettidvissd kuvauksissa, ja
ettd cour d’appel de Bordeaux oli katsonut, ettd tavaramerkki, jonka rekiste-
rOimistd Akvitanian alueen viineille haettiin, sisiltii sellaisen maininnan maan-
tieteellisestd nimestd ” Aquitaine”, jonka kiytosti ei ole siddetty edelld mainitun
asetuksen 11 artiklan mukaisesti.
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Cour de cassation paatti timan vuoksi lykatd asian kiisittelya ja pyytad yhteisojen
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraavaan kysymykseen:

”Onko asetuksen N:o 2392/89 40 artiklaa tulkittava siten, ettd asetuksessa tar-
koitettujen tuotteiden tavaramerkkind ei voida rekistersidd sellaista maantie-
teellistd mainintaa, jonka kaytosti ei ole sdddetty 11 artiklassa, vaikka tillaisen
tavaramerkin rekisterdiminen ei johtaisi kuluttajaa harhaan viinin alkuperiin
osalta eikd aiheuttaisi sekaannusta rekisterdidyn maantieteellisen nimityksen
kanssa, jos tillaisen rekisterdimisen perusteella voitaisiin olettaa, etti kyseinen
maantieteellinen maininta, joka liittyy alueeseen, jossa viini on tosiasiallisesti
tuotettu mutta joka kattaa muitakin alkuperimerkintdji, olisi suojattu?”

Ennakkoratkaisukysymys

Kansallisen tuomioistuimen ainoa kysymys koskee sitd, estdikd asetuksen
N:o 2392/89 40 artikla sellaisen tavaramerkin rekisteréinnin, joka on tarkoitettu
kiytettiviksi viinin kaupassa ja jossa on sellainen maantieteellinen maininta,
jonka kaytostd ei ole sidddetty asetuksen 11 artiklassa, jos rekisterdinnin perus-
teella voitaisiin virheellisesti olettaa — vaikka maininta ei johtaisi kuluttajaa
harhaan viinin alkuperin suhteen eikd aiheuttaisi sekaannusta rekisterdityjen
maantieteellisen nimityksen kanssa — ettd kyseinen maantieteellinen maininta
olisi suojattu.

Todettakoon aluksi, ettd asetuksen N:o 2392/89 11 ja 12 artiklasta kiy ilmi
yhteisén lainsdétdjén tahto antaa tilld asetuksella yksityiskohtaiset ja tiydelliset
viinien kuvausta ja esittelyd koskevat sddinnékset (ks. asia C-46/94, Voisine,
tuomio 5.7.1995, Kok. 1995, s. 1-1859, 22 kohta). Maantieteellisen maininnan
kdyttiminen péillysmerkinnissi on siis lainmukaista ainoastaan, jos se on ase-
tuksen N:o 2392/89 mukaan sallittua.

I-9291



19

20

21

22

23

TUOMIO 24.10.2002 — ASIA C-81/01

Asetuksen N:o 2392/89 12 artiklan sddnnoksid lukuunottamatta ainoastaan
11 artiklassa tarkoitetut maininnat hyviksytdin tma-laatuviinien péiillysmer-
kinnoissd kdytettdvissd kuvauksissa.

Asetuksen N:0 2392/89 11 artiklan 2 kohdan | alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan
mukaan pdéllysmerkintoihin voidaan liittdd médritettyd aluetta pienemmin
maantieteellisen yksikon nimi ja asetuksen 12 artiklan 1 kohdan toisen alakoh-
dan kolmannen luetelmakohdan mukaan isomman maantieteellisen yksikén
nimi.

Kummassakin tapauksessa jisenvaltioiden on kuitenkin pitinyt nimenomaisesti
sddtdd tdllaisten nimien kdyttimisesti. Kuten Ranskan hallituksen huomautuk-
sissa todetaan, eikd Borie Manoux ole kiistinyt tdtd, ndin ei kuitenkaan ole
nimen ”Aquitaine” osalta.

Asetuksen N:o0 2392/89 11 artiklan 2 kohdan ¢ alakohdan mukaan piillysmer-
kintdjen kuvaukseen voidaan lisdksi liittdd merkki asetuksen 40 artiklassa sii-
dettyjen edellytysten mukaisesti. Téllainen edellytys on muun muassa se, etti
merkki ei saa johtaa harhaan kuluttajaa viinin alkuperin osalta eiki siitd saa
aiheutua sekaannusta jonkin suojatun kuvauksen kanssa.

Kansallinen tuomioistuin, jonka tehtdvini on arvioida asiassa vallitsevia olo-
suhteita, ndyttdd ldhtevdn siitd, ettd esilld olevassa padidasiassa kyseessi olevan
tavaramerkin kdytt6 tiyttdd nimi kaksi edelldi mainittua edellytystd. Se pohtii
kuitenkin sitd, ettd jos maantieteellisen maininnan sisiltivin tavaramerkin
rekisterdinti voisi antaa aiheen olettaa titi mainintaa suojattavan mairittyni
alueena, voidaanko yksin tdllaisen seikan perusteella pditelld, ettd asetuksen
N:0 2392/89 40 artiklassa kielletddn tillin kyseisen tavaramerkin rekisterointi.
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Téssd yhteydessd on muistettava, ettd asetuksen N:o 2392/89 40 artiklan
tavoitteena on merkkien vilpillisen kiyton kieltiminen (asia C-456/93, Langguth,
tuomio 29.6.1995, Kok. 1998, s. I-1737, 29 kohta). Yhteis6jen tuomioistuin on
todennut viinien ja rypileen puristemehun kuvausta ja esittelyi koskevista ylei-
sistd sddnndistd 5 pdivdand helmikuuta 1979 annettua neuvoston asetusta (ETY)
N:o 355/79 (EVYL L 54, s. 99), joka kumottiin ja korvattiin asetuksella
N:o 2392/89, koskevassa asiassa, ettd viinin kaupasta on poistettava kaikki sel-
laiset menettelytavat, jotka saattavat luoda virheellisid mielikuvia (asia $6/80
Weigand, tuomio 25.2.1981, Kok. 1981, s. 583, 18 kolta).

H

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan tavaramerkin kiytén voidaan katsoa
aiheuttavan sekaannusta tai johtavan harhaan henkilsita, joille se on tarkoitettu,
jos ndytetdidn, ettd kysymyksessd olevien kuluttajien kisityksiin ja tottumuksiin
nihden on olemassa todellinen vaara, etti tavaramerkin kiyttd vaikuttaa heidin
taloudelliseen kiyttiytymiseensd (ks. mm. asia C-303/97, Sektkellerei Kessler,
tuomio 28.1.1999, Kok. 1999, s. 1-513, 33 kohta).

Kuten yhteiséjen tuomioistuin on useaan otteeseen todennut, kansallisten tuo-
mioistuinten tehtdvind on arvioida tavaramerkin mahdollinen harhaanjohtavuus.
Sen on tdssd tapauksessa otettava arvioinnissa huomioon tavanomaisessa masrin
valistuneen, kohtuullisen tarkkaavaisen ja harkitsevan keskivertokuluttajan ole-
tetut odotukset (ks. em. asia Sektkellerei Kessler, tuomion 36 kohta).

7 Jotta asetuksen N:o 2392/89 40 artiklassa sdddetty kieltoa voitaisiin soveltaa, ei

riitd, ettd todetaan, etti maantieteellisen maininnan sisiltivin tavaramerkin
kdyttd voi sellaisenaan antaa aiheen uskoa, etti kyseessd on maantieteellinen
merkintd, joka on suojattu, vaikka suojaa ei todellisuudessa ole. Lisiksi on voi-
tava osoittaa, ettd on olemassa todellinen vaara siité, etti tillaisen tavaramerkin
kdytto vaikuttaa kyseessd olevien kuluttajien taloudelliseen kayttdytymiseen.
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On kuitenkin muistettava, ettd asetuksen N:o 2392/89 40 artiklassa ei sddnnelld
niitd edellytyksid, joita tavaramerkin rekisterdinnille asetetaan kansallisessa
oikeudessa, vaan tidssd asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden kuvausta ja esittelyd
sekd tapaa, jolla tavaramerkkiid voidaan kidyttdd tdllaisen kuvauksen tdyden-
nyksend. Yhteisojen tuomioistuin ei voi ratkaista sitd, voidaanko yhteisén oi-
keuteen perustuvan kiellon kiyttdd tiettyd tavaramerkkii viinien kuvauksessa
katsoa johtavan kieltoon rekister6idd kyseinen tavaramerkki kansallisen oike-
uden nojalla.

Niin ollen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, ettd asetuksen
N:o 2392/89 40 artiklaa on tulkittava siten, ettd se ei esti sellaisen tavaramerkin
kdyttod, joka sisdltdd maantieteellisen maininnan ja joka on tarkoitettu kiytet-
tiviksi viinin kaupassa ja jonka perusteella saatetaan virheellisesti olettaa, ettd
kyseessi oleva maantieteellinen maininta on suojattu, ellei ole olemassa todellista
vaaraa siitd, ettd tdllaisen tavaramerkin kiyttiminen johtaa harhaan kyseessi
olevia kuluttajia ja vaikuttaa tilli tavoin heidin taloudelliseen kayttiytymi-
seensd. Kansallisen tuomioistuimen tehtividni on arvioida, onko niin asianlaita.

Oikeudenkdyntikulut

Yhteistjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Ranskan hallitukselle ja
komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida midritd korvattaviksi.
Piiasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkd
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on piittid oikeudenkidyntikulujen
korvaamisesta.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut Cour de cassationin 13.2.2001 tekemallain paitokselld esittiman
kysymyksen seuraavasti:

Viinien ja rypileen puristemehun kuvausta ja esittelyi koskevista yleisisti sisin-
noistd 24 piivind heindkuuta 1989 annctun neuvoston asctuksen (ETY)
N:o 2392/89, scllaisena kuin se on muutettuna 16.12.1991 annetulla neuvoston
asetuksclla N:o 3897/91, 40 artiklaa on tulkittava siten, etti se ci esti sellaisen
tavaramerkin kiytt6d, joka sisiltdd maanticteellisen maininnan ja joka on tar-
koitettu kiytettiviksi viinin kaupassa ja jonka perusteella saatctaan virheellisesti
olettaa, ettd kyseessd oleva maanticteellinen maininta on suojattu, ellei ole ole-
massa todellista vaaraa siitd, ettd tillaisen tavaramerkin kayttdminen johtaa
harhaan kyseessi olevia kuluttajia ja vaikuttaa tillid tavoin heiddn taloudelliscen
kdyttdytymiscensd. Kansallisen tuomioistuimen tehtivini on arvioida, onko niin
asianlaita,

Schintgen Skouris Colneric

Julistettiin Luxemburgissa 24 piivini lokakuuta 2002.

R. Grass R. Schintgen

kirjaaja toisen jaoston puhcenjohtaja
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