BOVEMIJ] VERZEKERINGEN

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON
30 pdivini maaliskuuta 2006

1. Kisiteltivinid oleva asia koskee hake-
musta, jonka Bovemij Verzekeringen NV
(jaliempand Bovemij) on tehnyt Benelux-
Merkenbureauhon (jiljempéind Benelux-
tavaramerkkivirasto) saadakseen merkin
EUROPOLIS rekisterdidyksi sanamerkiksi
tietyille palveluiden luokille. Asia koskee
erityisesti niitd edellytyksid, joilla tavara-
merkki voi tulla kidytdssi erottamiskykyiseksi
tavaramerkkidirektiivin> 3 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla.

Asiaa koskeva yhteison lainsiidinto

2. Tavaramerkkidirektiivin 1 artiklassa mai-
ritelldéin direktiivin soveltamisala siten, ettd
direktiivii sovelletaan kaikkiin tavaroita tai
palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin, a)
jotka on rekisterdity jisenvaltiossa varsinai-
siksi tavaramerkeiksi tai joiden rekister6imi-
seksi téllaiseksi merkiksi on tehty hakemus
jisenvaltiossa tai b) jotka on rekisterdity
Benelux-tavaramerkkivirastossa tai joiden
rekisteréimiseksi on tehty hakemus sinne

1 - Alkuperiinen kicli: englanti.

2 - Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsadadinnon tihentamisesta 21
piivina joulukuuta 1988 anncttu ensimmiinen neuvoston
dircktiivi 89/104ETY (EYVL 1989, L. 40, 5. 1).

taikka c) joiden kansainvilinen rekisterdinti
on voimassa jisenvaltiossa.

3. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa saide-
tdan seuraavaa:

Seuraavia merkkejd ei saa rekistersidd tai,
jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitdttomiksi:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) vyksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnéisti muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelyjen lajia,
laatua, maidrad, kiytotarkoitusta, arvoa
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tai maantieteellistd alkuperid, tavaroi-
den valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnéistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka ovat tulleet yleisessd kielen-
kidytdssi tai hyviin kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi;

4. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmii-
sessd virkkeessd todetaan seuraavaa:

"Tavaramerkiltd el saa eviitd rekisterdintii tai
sitd julistaa mitdttodmiksi 1 kohdan b, c tai d
alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on
ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivii
kiytossid tullut erottuvaksi.”

5. Kéytannollisyyden nimissé viittaan jiljem-
péni 3 artiklan 3 kohtaan sisiltyviin edelly-
tykseen siten, ettd tavaramerkin on pitinyt
tulla "kéytossi erottamiskykyiseksi”.
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6. Yhteison tavaramerkkid sdgnnelldéin ase-
tuksella N:o 40/94.3

7. Yhteison tavaramerkisti annetun asetuk-
sen 7 artiklan 1 kohdan b-d alakohta ovat
sanamuodoltaan samat kuin tavaramerkkidi-
rektiivin 3 artiklan 1 kohdan b—d alakohta.

8. Yhteisén tavaramerkisti annetun asetuk-
sen 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, etti
7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, wvaikka
rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ai-
noastaan osassa yhteisod. Tavaramerkkidi-
rektiivin 3 artiklassa ei ole kyseistd sddnndstd
vastaavaa sddnndsta.

9. Yhteis6n tavaramerkistd annetun asetuk-
sen 7 artiklan 3 kohdassa, joka on samansi-
sdltdinen kuin tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 3 kohta, sdddetdiin, ettd rekiste-
rointid ei 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti
eviitd, jos tavaramerkki on kiytossd tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai
palvelujen osalta, joille rekisterdintid hae-
taan.

3 — Yhteisén tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetiu
neuvoston asetus (EY) N:io 40/94 (EYVL 1994, L 11, 5. 1;
jaljempénd yhteison tavaramerkistd annettu asetus).
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Asiaa koskeva Beneluxin lainsidididnto

10. Benelux-maiden yhtenidisen tavaramerk-
kilain (jaljemp#nd Benelux-tavaramerkkilaki)
mukaan hakemukset, jotka koskevat tavara-
merkin rekisterdimistd Benelux-maissa, on
tehtivd Benelux-tavaramerkkivirastoon. Jos
tavaramerkin rekisteréimistd koskeva hake-
mus hyviksytddn, tavaramerkki on voimassa
koko Benelux-alueella.

11. Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n 1
momentin a kohdassa * saadetidn, ettd rekis-
terdinti on evittivi, jos rekisterditivi merkki
ei vastaa 1 §:ssi sdddettyd tavaramerkin
kuvausta “erityisesti siltd osin kuin siltd
puuttuu Pariisin yleissopimuksen 6 quin-
quies artiklan B osan 2 kohdassa tarkoitettu
erottamiskyky”.

12. Teollisoikeuksien suojelemista koskevan
Pariisin yleissopimuksen viimeksi mainitussa
artiklassa mddrdtdan késiteltivind olevan
asian kannalta merkityksellisiltd osin seuraa-
vaa:

"B. Tissi artiklassa tarkoitettujen tehtaan- tai
kaupanmerkkien rekisterdintii ei voida eviitd

4 - Ennakkoratkaisupyynnissi todetaan, ettd tavaramerkkidirektii-
vin 3 artiklan 1 kohdan a-d alakohdan sanamuoto on
sisillytetty Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n 1 momenttiin,
joka tuli voimaan vuonna 2004 sen jalkeen, kun lakia
muutettiin yhtendisen tavaramerkkilain muuttamisesta
11.12.2001 tehdylla poytikirjalla (jiliempind vuoden 2001
poytikirja). Kansallinen tuomioistutn kuitenkin katsoo, ettei
cyseisen sddnndksen ja sitd edeltineen sddnniksen vahlli ofe
aineellista croa.

eild julistaa mitdtiomaksi muissa kuin seu-
raavissa tapauksissa:

2) jos niiltd kokonaan puuttuu omintakei-
nen luonne tai ne koostuvat yksinomaan
merkeisti tai nimityksistd, joita liiketoi-
minnassa voidaan kayttdd ilmaisemaan
tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, kiyt-
totarkoitusta, arvoa, alkuperipaikkaa tai
niiden valmistusajankohtaa tai jotka
ovat kiyneet tavallisiksi yleisessd kielen-
kiytdssi tai rehellisessd ja pysyviisessd
kauppatavassa siind maassa, jossa stojaa
haetaan.”

13. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 koh-
taa ei asian kannalta merkitykselliseni ajan-
kohtana ollut pantu tiytinto6n Benelux-
tavaramerkkilaissa, vaikka erottamiskyvyn
saamista kdyton perusteella oli ilmeisesti
sovellettu Benelux-tavaramerkkien arvioin-
nissa.

5 - Benelux-tavaramerkkilakiin sisdliytettiin tamin jilkeen vuoden
2001 poytakirjalla ausi 14 ter §, jossa saddetdan scuraavaa:
“Tuomioistuimet voivat padttad, ettd rekisteroity tavaramerkki
on tullut kiytdssa erottamiskykyiseksi”. Kyseinen 14 ter § tul
voimaan 1.1.200}.
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14. Oikeudenkéynnin kuluessa on kéynyt
ilmi, ettd asian kannalta on merkitystd myos
Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C momen-
tin 1 kohdalla (vaikkei siti mainita ennakko-
ratkaisupyynnéossi). Kyseisessd sidnnoksessi
todetaan seuraavaa:

"Yksinoikeus tavaramerkkiin, joka on
ilmaistu yhdelld Benelux-alueeseen kuuluvan
valtion kansallisella tai alueellisella kielell,
koskee lain mukaan myds ilmaisun kignnsk-

sia niille muille kielille”, ®

Piiasia ja ennakkoratkaisukysymykset

15. Bovemij haki vuoden 1997 toukokuussa
merkin EUROPOLIS rekisterdimistid sana-
merkiksi seuraavia palvelujen luokkia varten:
vakuutustoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat,
kiinteistdasiat, kuljetus, tavaroiden pakkaus
ja varastointi ja matkojen jirjestdminen,

16. Benelux-tavaramerkkivirasto ilmoitti
vuoden 1997 lokakuussa Bovemijlle epi-
dvinsd valiaikaisesti tavaramerkin rekisterd-
innin silld perusteella, ettd merkiltd EURO-
POLIS puuttui sellaisenaan erottamiskyky.

6 — Ks. asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV (nk.
Postkantoor-tapaus), tuomio 12.2,2004 (Kok. 2004, s. 1-1619,
13 kohta, jossa kyseinen siinnés myds mainitaan).

I-7610

17. Bovemij esitti vuoden 1998 huhtikuussa
kyseistd viliaikaista epdéimistd koskevan
oikaisuvaatimuksen silld perusteella, ettd
Europolis BV, joka oli Bovemij'n tytiryhtio,
oli kiyttinyt kyseisti merkkid laillisesti
tavaramerkking elinkeinotoiminnassa vuo-
desta 1988 alkaen.

18. Benelux-tavaramerkkivirasto totesi vuo-
den 1998 toukokuussa, ettei se Bovemij'n
oikaisuvaatimuksen huomioon ottaenkaan
nahnyt mitdén syytd olla pitimittd kiinni
viliaikaisesta epifimisestéén, ja ilmoitti Bove-
mij’lle paitoksestidn "evitd lopullisesti”
kyseisen merkin rekisterointi.

19. Bovemij valitti asiassa Gerechtshof te s-
Gravenhageen (Haagin alueellinen muutok-
senhakutuomioistuin, Alankomaat) ja vaati
kyseistd tuomioistuinta midrdimain, ettd
Benelux-tavaramerkkiviraston on rekistersi-
tivdi EUROPOLIS tavaramerkiksi ensisijai-
sesti silld perusteells, ettd se on sellaisenaan
erottamiskykyinen, tai vaihtoehtoisesti silld
perusteella, etti se oli tullut hyvdksytyksi
tavaramerkkingd ennen hakemuksen tekemi-
sen ajankohtaa.

20. Gerechtshof katsoo, etti merkki EURO-
POLIS koostuu yksinomaan sellaisista mer-
keistd ja merkinnéistd, joilla voidaan elinkei-
notoiminnassa osoittaa palvelujen ominai-
suuksia ja ettd siltd puuttuu sellaisenaan
erottamiskyky.
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21. Saadun erottamiskyvyn osalta Gerecht-
shof toteaa, ettd asianosaiset ovat erimielisia
niistd edellytyksistd, joilla merkki voi tulla
kiytossd erottamiskykyiseksi. Benelux-tava-
ramerkkivirasto viittii, ettd edellytykseni on
se, ettd kohdeyleis6 koko Beneluxin alueella,
eli kaikissa kolmessa Benelux-maassa, pitaa
merkkid sen kayton perusteella tavaramerk-
kind. Bovemij vaittdad, ettd mikdli muut
edellytykset tayttyvit, on riittavad, ettd koh-
deyleis6 huomattavassa osassa Beneluxin
aluetta, tissi tapauksessa yksinomaan Alan-
- komaissa, pitdd merkkid tavaramerkkini.

22. Gerechtshof on nidin ollen paattinyt
esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset: 7

”1) Onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan
3 kohtaa tulkittava siten, ettd se, ettd
merkki (nyt kéasiteltivind olevassa
asiassa Benelux-merkki) tulee kyseisessi
sadnnoksessa tarkoitetulla tavalla kiy-
tossda erottuvaksi, edellyttdd sitd, ettd
merkki ennen rekisterintihakemuksen
tekemisajankohtaa mielletidn kohde-

7 - Varsinaisessa ennakkoratkaisupyynndssi “kysymykseksi 17
nimetty kysymys on erillinen kysymys, jonka kansallinen
tuomioistuin on esittinyt Benelux-tuomioistuimelle. Olen niin
ollen numeroinut ennakkoratkaisupyynnén kysymykset 2-4
tassd yhteydessd ensimmiiseksi, toiseksi ja kolmanneksi
kysymykseisi, ja viittaan niihin t3lld tavoin jiljempéani
ratkaisuehdotuksessani.

yleison keskuudessa tavaramerkiksi
koko Benelux-alueella, eli Belgiassa,
Alankomaissa ja Luxemburgissa?

Jos ensimmiiseen kysymykseen vastataan
kieltavasti:

2) Tayttyykoé tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 3 kohdassa sdddetty rekiste-
rointid koskeva edellytys, sellaisena kuin
sitd tarkoitetaan kyseisessd sddnnok-
sessd, jos merkki sen kdyton perusteella
mielletddn tavaramerkiksi kohdeyleisén
keskuudessa Benelux-alueen huomatta-
vassa 0sassa, ja voiko tdmd huomattava
osa muodostua esimerkiksi yksinomaan
Alankomaista?

3 a) Onko arvioitaessa merkin — joka
koostuu jasenvaltion (tai, kuten
kisiteltdvani olevassa asiassa, Bene-
lux-alueen) virallisen kielen yhdestd
tai useammasta sanasta — kaytossa
saamaa tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
erottamiskykyi, otettava huomioon
kyseisen alueen eri kielialueet?

b) Lisdksi siind tapauksessa, ettd muut
rekisterdintia koskevat edellytykset
tayttyvit, riittdakoé siihen, etti
merkki rekister6idiin tavaramer-
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kiksi, tai edellytetdinké merkin
rekisteroimiseksi tavaramerkiksi,
ettd merkki mielletddn kohdeyleisén
keskuudessa tavaramerkiksi huo-
mattavassa osassa sen jdsenvaltion
(tai, kuten kisiteltivinid olevassa
asiassa, Benelux-alueen) kielialuetta,
jossa kyseinen kieli on virallinen
kieli?”

23. Kirjallisia huomautuksia ovat asiassa
esittineet Bovemij, Benelux-tavaramerkkivi-
rasto, komissio ja Alankomaat. Asianosaiset
ja komissio olivat edustettuina istunnossa,
Yhdistynyt kuningaskunta esitti huomautuk-
sia ainoastaan istunnossa.

Asian arviointi

24. Esitetyt kysymykset jakautuvat kahteen
ryhméén. Kansallinen tuomioistuin haluaa
ensinndkin selvittdd, onko arvioitaessa sitd,
onko tavaramerkki tullut tavaramerkkidirek-
tiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla kiytossd erottamiskykyiseksi, otettava
huomioon kohdeyleisén nikemys koko
Benelux-alueella (ensimmiinen kysymys)
vai ainoastaan huomattavassa osassa Bene-
lux-aluetta (toinen kysymys). Toiseksi kan-
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sallinen tuomioistuin on nostanut esille kaksi
seikkaa, jotka koskevat erityisesti sanamerk-
keji.® Niihin littyvit kysymykset koskevat
kieliyhteiséjen merkitystd arvioitaessa siti,
onko tavaramerkki tullut tavaramerkkidirek-
tiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla kiytdssi erottamiskykyiseksi. Kun
otetaan huomioon kansallisessa tuomioistui-
messa kiytivin oikeudenkdynnin aineellinen
sisdltd, pidin tarkoituksenmukaisena vastata
kaikkiin esitettyithin kysymyksiin sanamerk-
keihin keskittyen.

Alustavat huomautukset

25. On tarkoituksenmubkaista aloittaa arvi-
ointi tarkastelemalla kolmea seikkaa. Ensiksi
on tarkasteltava sitd, kuinka sanamerkit
asettuvat direktiivin jérjestelmédn ja kuinka
yhteisdjen tuomioistuin on ottanut kantaa
nithin. Toiseksi on tutkittava, milld perus-
teilla yhteisdjen tuomioistuin on arvioinut,
puuttuuko tavaramerkilté (ja erityisesti sana-
merkilt) erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan
b alakohta) ja/tai onko se kuvaileva (3 artiklan
1 kohdan c¢ alakohta). Kolmanneksi on
tarkasteltava sitd, miten yhteistjen tuomiois-
tuin on tarkastellut 3 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua erottamiskyvyn saamista kiy-
tossd. Esitettyjd kysymyksid voidaan titd
taustaa vasten kisitelld timén jilkeen suh-
teellisen lyhyesti.

8 ~ Kolmannessa ennakkoratkaisukysymyksessi.
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Sanamerkit

26. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa kielletdin rekisteréimasti
"tavaramerkkeji, joilta puuttuu erottuvuus”.

27. Kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa kielletidn rekister6imaisti
"yksinomaan sellaisista merkeistd tai mer-
kinnoistd muodostuvia tavaramerkkejd, jotka
voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroi-
den tai palvelujen lajia, laatua, médrda,
kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperdd — - taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia”.

28. Tavaramerkkidirektiivin asiayhteydessi
sanoja voidaan kiyttdd kahdella tavalla.
Ensinndkin sanaa tai sanojen yhdistelmai
voidaan kéyttda tuotteen tietyn ominaisuu-
den tai ominaisuuksien osoittamiseen. Tahéin
tarkoitukseen kéytetyt sanat eivit 3 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan mukaan ole rekiste-
rointikelpoisia. Kuten yhteiséjen tuomiois-
tuin on jo todennut, niiltd puuttuu viista-
mitti myos 3 artiklan 1 kohdan b alakoh-

dassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky
kyseisen tuotteen osalta.” Toiseksi sanalla
tai sanayhdistelmélld voidaan yksilgiddi tuote
(tdlldin ne saattavat mahdollisesti myos
kuvailla tuotetta). Tillainen sanamerkki on
rekistersitdvissid tavaramerkiksi, koska
3 artiklan 1 kohdan b tai c¢ alakohta eivit
talléin sovellu.

29. Oikeuskiytinnossd on todettu, ettd
3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritain
sithen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen,
ettd merkkeji tai merkintéj4, joilla kuvaillaan
niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuk-
sia, joita varten rekistersintia haetaan, on
jokaisen saatava vapaasti kiyttad. '© Yleinen
etu, joka liittyy siihen, ettei kuvailevaa
sanayhdistelméd voida rekisterdidia tavara-
merkiksi ja suojata sellaisena, on ilmeinen.
Tallainen rekisterdinti estdd muita yrityksia
(ja ndin ollen mahdollisia kilpailijoita) kiyt-
tamistd itsestiidn selvii sanamuotoja silloin,
kun ne kuvailevat tuotteitaan kuluttajille,
mikd saattaa ne kilpailullisesti epédedulliseen
asemaan. '' Tidmi olisi suorassa ristiriidassa
tavaramerkkidirektiivin tavoitteen kanssa,

9 - Ks. esim. edelld alaviitteessi 6 mainittu asia Postkantoor,
tuomion 86 kohta ja asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomo
12.2.2004 (Kok. 2004, s. 1- 1699, 19 kohta).

10 - Em. asia Campina Melkunie, tuomion 35 hohta. Ks. myos
yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-1109/97, Windsurfing Chiem-
see, luomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. [-2779. 25 kohta) ja asia
C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. [-3793,
52 kohta).

11 - Ks. yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde, tuomio 8.4.2003
(Kok. 2003, s. 1-31061, 73 ja 74 kohta) ja em. asia Campina
Melkunie, tuomion 36 kohta.
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koska kyseiselld direktiivilld pyritian toteut-
tamaan lains3iddnndn osittainen ldhentimi-
nen, jotta voidaan poistaa "eroja, jotka voivat
rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja
palvelujen tarjoamisen vapautta sekd viris-
td4 kilpailua yhteismarkkinoilla”, *

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
ja/tai 3 artiklan 1 kohdan c¢ alakohtaan
perustuva arviointi

30. Arvioitaessa 3 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan
perusteella sitd, puuttuuko tavaramerkiltd
erottamiskyky tai kuvaillaanko silli niitd
tavaroita tai palveluja, joita varten sen

rekisterdintid haetaan, ratkaisevana seikkana
on pidettdvi sitd, miten kohdeyleist mieltdd
kyseisen tavaramerkin.'® Kohdeyleisén on
puolestaan mééritelty muodostuvan kyseis-

12 - Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan ensimmiinen perus-
telukappale.

13 ~ Kun otetaan huomioon se yleinen etu, joka koskee kuvailevien
sanojen tai sanayhdistelmien kieltimistd, ei kenties ole
yllittivad, ettei yhteisdjen tuomioistuin yleensd vaikuta
pyrkivin tekemiiin erityisti eroa 3 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vililli. Néin
ollen asiassa Postkantoor annetussa tuomiossa erottamiskykya
koskeva arviointi suoritettiin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan
perusteella (ks. esim. tuomion 29-35 kohta), kun taas yleista
etua koskeva tarkastelu perustui 3 artiklan 1 kohdan c
alakohtaan (ks. 53-58 kohta). Yhteistén tavaramerkisti
annetun asetuksen vastaavien s#inndsten osalta tilanne on
vahemmiin yksioikoinen. Ks. tiltd osin julkisasiamies Jacobsin
asiassa C-191/01 P, SMHYV v. Wrigley, esittdmi ratkaisuehdo-
tus, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. 1-12447, 51-53 kohta
oikeuskiytintéviittauksineen),
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ten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti
valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavai-
sista ja huolellisista keskivertokuluttajista, **

31. YhteisGjen tuomioistuin on todennut,
ettd jisenvaltioiden valisten kielellisten, kult-
tuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten erojen
vuoksi tavaramerkki, jolta yhdessi jisenval-
tiossa puuttuu erottamiskyky tai joka sielld
on kyseessd olevia tavaroita tai palveluja
kuvaileva, ei vélttdméttd ole tillainen jossa-
kin toisessa jisenvaltiossa ja voidaan niin
ollen lainmukaisesti rekisterdidd viimeksi
mainitussa jisenvaltiossa. '® Lisiksi yhtei-
sbjen tuomioistuin on jokin aika sitten
katsonut, etti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b ja c alakohta eiviit estd sellaisen merkin
rekisterdintid jdsenvaltiossa kansallisena
tavaramerkking, joka muodostuu toisessa
jdsenvaltiossa puhutusta kielestd lainatusta
sanasta, jolta puuttuu tdlld Lielelld erotta-
miskyky tai joka on tilli kielelld niitd
tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten
rekisterdintid on haettu, paitsi jos kohdey-
leiso siind jdsenvaltiossa, jossa rekisterdintid

14 — Ks. em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 29 kohta ja em.
asia Postkantoor, tuomion 75 kohta.

15 — Asia C-421/04, Matratzen Concord, tuomio 9.3.2006
(Kok. 2006, s. 1-2303, 25 kohta), jossa yhteistjen tuomioistuin
viittasi ex analogia asiassa C-313/94, Graffione, 26,11.1996
annettuun tuomioon (Kok. 1996, s. 1-6039, 22 kohta). Asia
Graffione koski direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua tavaramerkin harhaanjohtavuutta. Jisenvaltioi-
den vilisten kielellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten erojen
vaikutusta tarkastellaan tiltd osin ju{kisasiamies Jacobsin
asiassa Graffione 6.6.1996 esittimin ratkaisuehdotuksen
10 kohd ja julkisasiamies Gul asiassa C-315/92,
Clinique, tuomio 2.2.1994, esittimin ratkaisuehdotuksen
18 kohdassa (Kok. 1994, s. I-317, Kok. Ep. XV, s. I-13).
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on haettu, kykenee ymmairtimidn tdmén
sanan merkityksen. '

32. Sanoja, jotka vilittdvit merkityssisillon
siten, ettd niilld kyetdan kuvailemaan kyseisid
tavaroita tai palveluja, ei toisin sanoen voida
rekisteroidd tavaramerkeiksi, mutta jos ne
eivit kielellisten erojen takia vilitd merkitys-
siséltod, niilld ei voi olla kuvailevaa tehtévia.
Niiden rekisterdinnille ei téill6in ole 3 artiklan
1 kohtaan perustuvaa estettd.

33. Niin ollen 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai ¢
alakohtaan perustuvaa arviointia tehtédessi
on otettava huomioon kohdeyleisén kielelli-
nen valmius ymmirtdd yhdestd tai useam-
masta sanasta muodostuvan tavaramerkin
merkitys.

3 artiklan 3 kohta

34. Toimivaltaisen viranomaisen on arvioi-
dessaan sitd, onko tavaramerkki tullut 3 artik-

16 - Em. asia Matratzen Concord, tuomion 26 kohta. Ks. mydos
julkisasiamies Jacobsin kyscisessd asiassa esittimin ratkai-
suehdotuksen 46, 47 ja 50 kohta.

lan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kiytossa
erottamiskykyiseksi, suoritettava kokonaisar-
viointi sellaisesta naytostd, joka osoittaa
tavaramerkin tulleen sellaiseksi, etti sen
perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa
tietyn yrityksen tavaraksi (tai palveluksi) ja
erottaa ndin muiden yritysten tavaroista (tai
palveluista). 17

35. Asiassa Windsurfing Chiemsee antamas-
saan tuomiossa yhteisdjen tuomioistuin kat-
soi, etti seuraavat tekijit voidaan ottaa
huomioon arvioitaessa tavaramerkin 3 artik-
lan 3 kohdan mukaista erottamiskykyi:
kyseiselld tavaramerkilld markkinoitujen
tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin
kiyttimisen intensiivisyys, maantieteellinen
laajuus ja kesto, se, missi méirin yritys on
kiyttinyt varoja myynninedistimiseen ja
missi laajundessa asianomaisessa kohdeylei-
sOssii tunnistetaan timin merkin perusteella
kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi,
seki kauppakamarien ja muiden ammatillis-
ten yhteenliittymien antamat lausumat. '®
Namad tekijat liittyvit kaikki a) tavaramerkin
kiyttéon ja b) siihen, voivatko asiaankuulu-
vat elinkeinonharjoittajat ja kuluttajat tun-

17 - Ks. edella alaviitteessd 10 mainittu asia Windsurfing Chiem
see, tuomion 49 kohta ja samassa alaviitteessd maimtiu asia
Libertel, tuomion 67 kohta. Asiassa Libertel annetun tuomion
62-67 kohtaan sisdltyy harkittu ja hyadyllinen analyysi
tavaramerkin  tehtivisti, kohdeyleison madrittelystd, sita
miclikuvasta, jonka tavaramerhki kohdeyleisossd herattad,
sckd siitd, kuinka kiyttoon perustuva merkin tunnetuksi
tekeminen johtaa kaytdssi saatuun crottamiskykyyi.

18 - Fm. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta.
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nistaa kyseiset tavarat tai palvelut tietyn
yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi.

36. Suoritettaessa kokonaisarviointia siit,
onko tavaramerkki tullut kiytossi erottamis-
kykyiseksi, on otettava huomioon se, tunnis-
taako asianomainen kohdeyleisé tai ainakin
merkittdvd osa siiti timin tavaramerkin
perusteella kyseisen tavaran (tai palvelun)
tietyn yrityksen tavaraksi (tai palveluksi).
Tilléin olisi otettava huomioon se, miten
kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen
tavanomaisesti valistunut sekid kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokulut-
taja oletettavasti mielti# tavaramerkin, 2°

37. Ndmi 3 artiklan 3 kohdan soveltamis-
edellytykset heijastelevat sité, mitd yhteisojen
tuomioistuin on todennut 3 artiklan 1 koh-
dan b ja/tai c¢ alakohtaan perustuvan ar-
vioinnin osalta. Témi on johdonmukaista. Jos
tavaramerkki on ensi nikemilti sellainen,
ettei sitd voida rekisterdidd sen takia, etti
kohdeyleiso, jolla on kohtuullisen paljon
tietoa ja kohtuullinen havaintokyky, katsoisi,
ettd merkiltd sellaisenaan puuttuu erottamis-

19 — Em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 52 kohta. Tatd
arviointiperustetta on timin jilkeen sidnnénmukaisesti
sovellettu. Ks. esim. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002
(Kok. 2002, s, I-5475, 61 kohta ja sitd seuraavat kohdat). Itse
ymmirrin sanan "merkittévi” tissd yhteydessi siten, ettei silli
valttimittd tarkoiteta kohdeyleisdn enemmistdd mutta kui-
tenkin huomattavaa osaa siitd.

20 ~ Em., asia Philips, tuomion 63 kohta.
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kyky ja/tai ettd se on kuvaileva, on kysyttiv,
onko kyseinen saman kohdeyleisén nikemys
viistynyt sen takia, ettd tavaramerkki on
tullut kiytossa erottamiskykyiseksi. !

38. Ovatko kohdeyleisén kielelliset valmia-
det (jotka, toisin kuin asiassa Windsurfing
Chiemsee annetussa tuomiossa, eivit liity
sanamerkin varsinaiseen kiyttoon tai sen
perusteella tapahtuvaan tuotteen tunnista-
miseen) merkityksellinen tekiji arvioitaessa
sitd, onko tavaramerkki tullut kiytossd erot-
tamiskykyiseksi? Tdma4 riippuu siitd, ymmér-
rettiinké sanat ylipddtdin kuvaileviksi. Jos
kohdeyleis6 ei ymmirrd sanojen merkitysts,
rekisterdinti ei 3 artiklan 1 kohdan nojalla ole
kielletty. Télldin ei ndin ollen ole tarpeen
arvioida sitd, onko tavaramerkki tullut
3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla
kdytossd erottamiskykyiseksi. Tilanteissa,
joissa rekisterdinnin lihtokohtaisena esteeni
on se, ettd kyseisistd sanoista tavanomaisesti
vilittyy kohdeyleisolle kuvaileva merkitys, on
timin jilkeen asianmukaista tutkia, onko

21 - Taltd osin voidaan oikeutetusti tehdd rinnastus yhtadltd
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 ja 3 kohdan rakenteen ja
toisaalta yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen 7 artiklan
1ja3 Kohdan rakenteen vililli. Koska johdonmukainen
rakenne on sama, tiltd osin voidaan myds soveltaa ensimmi-
sen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-91/99, Ford
Motor Company v. SMHV (OPTIONS), 30.3.2000 antamaa
tuomiota (Kok. 2000, s. 11-1925, 27 kohta). Timi ei
kuitenkaan nihdikseni merkitse sitd, ettd yhteisén tavara-
merkistd annetun asetuksen alueellisia perusteita, sellaisina
kuin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on selvittinyt
niitd_asiassa Ford antamassaan tuomiossa, olisi vastaavasti
sovellettava tavaramerkkidirektiivin asiayhteydessd (ks. jil-
jempind 44 kohta).
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tavaramerkistd tullut tista huolimatta kyseis-
ten henkiléiden kannalta kéytossa erottamis-
kykyinen ja ndin ollen 3 artiklan 3 kohdan
mukaan rekisterdintikelpoinen.

39. Mainittu lihestymistapa seuraa nihdék-
seni direktiivin 3 artiklan rakenteesta. Mai-
nitun 3 artiklan 3 kohdassa asetetaan ehtoja
niille perusteille, jotka 3 artiklan 1 kohdan b-
d alakohdassa siéddetiédn rekisterdinnin epé-
dmiselle. Kyseistd 3 artiklan 3 kohtaa on
sovellettava ainoastaan niissd tapauksissa,
joissa on todettu 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu erottamiskyvyn puuttuminen.
Niin ollen silloin, kun sitd on sovellettava,
siti on tarkoituksenmukaista soveltaa kiyt-
tden samoja arviointiperusteita kuin ne, joita
kiytettiin silloin, kun erottamiskyvyn puut-
tuminen alun perin todettiin.

40. T#ta taustaa vasten siirryn nyt kisittele-
madn kansallisen tuomioistuimen esittdmia
kysymyksii.

Ensimmdinen ja toinen kysymys: arvioinnin
alueellinen laajuus

41. Kyseisilli kahdella kysymykselld halu-
taan selvittii, onko asianmukaista vedota

kohdeyleis66n osassa Benelux-aluetta vai
koko Benelux-alueella.

42. Yhteisdjen tuomioistuin on jo asiassa
General Motors antamassaan tuomiossa 22
todennut, ettd sovellettaessa tavaramerkkidi-
rektiivin 5 artiklan 2 kohtaa?® Benelux-alue
on rinnastettava jasenvaltion alueeseen.
Yhteistjen tuomioistuin totesi timén jéilkeen,
ettd 5 artiklan 2 kohdan kannalta oli riittivia,
ettd tavaramerkki on laajalti tunnettu timin
alueen olennaisessa osassa, joksi voidaan
katsoa myos osa yhdesti Benelux-maasta. **

43. Sen, miti on lausuttu direktiivin sovelta-
misalasta 5 artiklan 2 kohdan osalta, tiytyy
pited myo6s direktiivin 3 artiklan osalta. Olisi
jarjenvastaista esittid, ettd sen kannalta, ettd
tavaramerkin haltija voi vedota 5 artiklan
2 kohtaan, on riittivii, etti tavaramerkki on
laajalti tunnettu Benelux-alueen olennaisessa

22 - Asia C-375/97, tuomio 14.9.1999 (Kok. 1999, s. [-5421,
29 kolwta).

23 - Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa saidelddn seuraavaa:
"Jdsenvaltio voi - - sddtdd, etta haltijalla on oikeus kieltda
muita ilman hinen suostumustaan elinkemotoiminnassa
kiyttamistd mevkkid, joka on sama tai samankaltainen kum
tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki
on, eiviit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on
laajalti tunnettu tEssa jasenvaltiossa ja merkin aiheeton kiytto
merkitsee tavaramerkin erottuvuunden tai maineen epioikeu-
tettua hyviksi kiyttimisti taikka on haitaksi tavaramerkin
erottuvaudelle tai maincelle.”

24 - Sama.
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osassa, joksi voidaan katsoa myds osa
yhdestd Benelux-maasta, ja kuitenkin vaatia,
ettd tavaramerkin on pitinyt tulla kéytdssd
erottamiskykyiseksi koko Benelux-alueella,
jotta se voi ylipaitiiin olla rekisterditivissi.

44, Benelux-tavaramerkkiviraston kanta -
eli se, ettd merkkid on pidettivd tavaramerk-
kind koko Benelux-alueella ennen kuin se
voidaan rekisterdidd — perustuu asiassa Ford
annettuun tuomioon. > Kyseinen asia koski
sitd, oliko tavaramerkisti tullut kiytossd
riittdvin erottamiskykyinen, jotta se voitiin
rekistersidé yhteisdn tavaramerkiksi yhteison
tavaramerkisti annetun asetuksen 7 artiklan
3 kohdan nojalla. Nihdikseni se peruste,
jolla alueellinen arviointi suoritettiin asiassa
Ford, ei ole asianmukainen arvioitaessa siti,
onko kansallisesta tavaramerkistd tullut tava-
ramerkkidirektiivissd tarkoitetulla tavalla
kiytossd erottamiskykyinen.

45, Yhteison tavaramerkki ja kansalliset
tavaramerkit ovat kisitteellisesti erilaisia,
Jos tavaramerkille annetaan yhteisonlaajui-
nen hyviksyntd yhteisén tavaramerkist
annetussa asetuksessa sdddetyin edellytyksin,
on kohtuullista edellytifid tavaramerkin hal-
tijan néyttédvin, ettd tavaramerkistd on tullut

25 — Mainittu edelld alaviitteessi 21,
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kiytdssd erottamiskykyinen suuremmalla
maantieteelliselld alueella. Yhteisén tavara-
merkki on yhtensinen koko yhteisossi. 2
Tavaramerkin kansallinen rekistersinti tekee
tavaramerkisti yhtengisen ainoastaan kysei-
sessd jisenvaltiossa.”” On huomattava, etti
yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen
7 artiklan 2 kohdassa todetaan, ettd 7 artiklan
1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin
esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa
yhteisod. Télle sddnnokselle ei kuitenkaan ole
vastinetta tavaramerkkidirektiivin 3 artik-
lassa. Koska yhteison tavaramerkki on yhte-
ndinen tavaramerkki, joka, jos se rekisterdi-
didn, on voimassa koko yhteison alueells, on
perusteltua asettaa 7 artiklan 2 kohtaan
sisdltyvé edellytys. Tillaista tavaramerkkii el
saada rekisterdidd, jos jossakin osassa
yhteis6d on olemassa rekisterdinnin esteité.
Samat nikékohdat eivit sovellu silloin, kun
kyse on kansallisen tavaramerkin rekiste-
réinnistd, sellaisena kuin se on harmonisoitu
tavaramerkkidirektiivill.

46. Lisdksi on todettava, ettd kyseiset kaksi
sdddostd Lkoskevat eri tilanteita. Vaikka
molempien sdddosten tarkoituksena on edis-
tad sisdmarkkinoiden luomista ja toimin-
taa, 28 tavaramerkkidirektiivilli timi toteute-

26 ~ Ks. yhteison tavaramerkisti annetun asetuksen 1 artiklan
2 kohta.

27 — Tai, jos kyse on Benelux-tavaramerkists, Belgiassa, Luxem-
burgissa ja Alankomaissa.

28 — Ks. molempien sidddsten johdanto-osien ensimmaiset perus-
telukappaleet.
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taan rajallisemmin ottamalla kiytt66n kan-
sallisen tavaramerkkilainsaidinnén osittai-
nen lihentiminen. Yhteison tavaramerkista
annetulla asetuksella sitd vastoin luodaan
uudentyyppinen teollisoikeus, eli yhteisén
tavaramerkki.

47. Lopuksi on mainittava, etti yhteisojen
tuomioistuin tulkitsi asiassa General Motors
antamassaan tuomiossa tavaramerkkidirek-
tiivin 5 artiklan 2 kohtaa tietoisena siitd, ettd
tavaramerkkien rekistersdintia koskevassa
Beneluxin jirjestelmissi rekisterdinti kansal-
lisella (tai koko Beneluxia alemmalla) tasolla
ei ole mahdollista. 2? Yhteisojen tuomioistuin
on ndin ollen implisiittisesti jo tehnyt saman
eron kuin se, jonka tdssi teen kyseisten
kahden sididdoksen vililla.

48. Pidttelen vastaavasti, elli arvioitaessa
sitéi, onko tavaramerkki tullut tavaramerkki-
direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla kiytossi erottamiskykyiseksi, ei ole
tarpeen ottaa huomioon koko Benelux-
aluetta (Belgiaa, Alankomaita ja Luxembur-

29 - Nain ollen se, ettd myds Benelux-tavaramerkki on tietyssi
mielessi "yhtendinen” tavaramerkki Benelux-maiden alucen
osalta, ci estianyt yhteisgjen tuomioistuinia katsomasta, etta se,
ettit tavaramerkki oli tunnettu Benelux- maiden osassa, vaikka
vain yhden Benelux-maan osassa, oli riittavia 5 artiklan
2 kohdan kannalta.

gia), jos 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti
maddritelty kohdeyleisé sijoittuu kielellisistd
syistd ainoastaan osaan kyseisti aluetta.

Kolmannen kysymyksen a ja b osa: kieliyh-
teisdt ja niiden asiaankuuluvat osat

49. Olen Benelux-tavaramerkkiviraston ja
Alankomaiden kanssa yhtd mieltd siitd, ettd
kieliyhteisot jiasenvaltiossa tai Benelux-
alueella on otettava huomioon arvioitaessa
sitd, onko yhdestd tai useammasta sanasta
muodostuvasta tavaramerkistd tullut kiy-
tossi erottamiskykyinen.

50. Jo esittimistini syistd 3 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitetun kohdeyleison on tissi
tilanteessa oltava se yleisd, joka muodostaa
perustan 3 artiklan 1 kohdan mukaiselle
rekisterdinnin esteelle. Kisiteltivini olevassa
asiassa kyseinen yleisé on se joukko (hollan-
ninkielisid) ihmisid, jonka suhteen kansalli-
nen tuomioistuin on katsonut, etti merkilta
EUROPOLIS puuttuu erottamiskyky. Kiy-
tossi saadun erottamiskyvyn ennakko-ole-
tuksena on se, ettd erottamiskyky on aiem-
min puuttunut. Kisiteltivind olevan asian
kaltaisessa asiassa alkuperiisen erottamisky-
kyi koskevan puutteen oletetaan rajoittuvan
tiettyyn kieliyhteisoon. Néin ollen erottamis-
kyky on kiytossd saatava ainoastaan kysei-

1-7619



JULKISASIAMIES SHARPSTONIN RATKAISUEHDOTUS ~ ASIA C-108/05

sessd kieliyhteisossd, jotta tavaramerkki voi-
daan rekistersida. *°

51. Viimeinen avoin kysymys koskee siti,
kuinka suuren osan kohdeyleisdstd on tava-
ramerkin perusteella tunnistettava kyseiset
tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi
tai palveluiksi (jotta kyseisen tavaramerkin
voidaan katsoa tulleen 3 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla kilytossd erottamiskykyi-
seksi)?

52. Arviointiin, joka koskee sitd, puuttuuko
ehdotetulta tavaramerkiltd erottamiskyky
(3 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja/tai onko
se kuvaileva (3 artiklan 1 kohdan c alakohta),
liittyy ndhddkseni erottamattomasti ajatus
siitd, ettd huomattavan osan kohdeyleisgstd
on miellettivd tavaramerkki tilli tavoin.
Suhteellisen suuressa yleis6ssid on kuitenkin
tilastollisesti todennikoistd loytdds normista
poikkeavia vastauksia. 3 Tehtsessi johtopiii-
tos siitd, mikd on kyseisen yleisén "tyypilli-
nen” nikemys, on otettava huomioon vas-
tausten antama kokonaiskuva, Koska sana-
merkin rekisteréimisen salliminen vie muilta
yrityksiltd mahdollisuuden kiyttdd kyseisid
sanoja kuvailevassa tarkoituksessa, milli voi

30 — Muistutan tissd yhteydessd, ettd asiassa Libertel antamansa
tuomion 76 kohdassa yhteisjen tuomioistuin korosti, ettd
toimivaltainen viranomainen "ei voi suorittaa abstraktia
tutkimusta vaan tutkimus on vilttdmittd suoritettava konk-
reettisesti, Tutkimuksessa on otettava huomioon kaikki
kyseiseen tapaukseen liittyvit seikat ~ -”. Jos, kuten kisi-
teltiviind olevassa asiassa, “konkreettinen” tutkimus sisileid
vilttdmitti sellaisen arvion, jossa otetaan huomioon kielelliset
erot, kieleen liittyviin tekijin on oltava johdonmukaisesti fsni
arvioinnin kaikissa vaihelssa.

31 ~ Tdssa tapauksessa ainoastaan kaksi vastausta ovat mahdollisia,
eli tavaramerkki joko on tai se ei ole erottamiskykyinen.
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olla kielteinen vaikutus markkinoilla kiyti-
vidn kilpailuun, on vastaavasti tirkeit, ettei
tavaramerkkid 3 artiklan 3 kohdan nojalla
sallita rekisterditiiviin, ellei huomattava osa
kohdeyleisostd todellakin mielld tavaramerk-
kid siten, ettd se tunnistaa erottavalla tavalla
kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden
tai palvelujen alkuperin.

53. Niin ollen on todettava, ettid jos huo-
mattavan osan henkildiden muodostamasta
kohdeyleisostd voidaan kohtuudella olettaa
ymmartivin sellaisen tavaramerkin merki-
tyksen, jonka rekisterointid on haettu, (jol-
loin siltd lahtékohtaisesti puuttuu erottamis-
kyky 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla ja/tai se on kuvaileva
3 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa tarkoite-
tulla tavalla), esille nousee kysymys siitd,
mieltddkd huomattava osa siitd henkildiden
muodostamasta kohdeyleisostd, joka ymmér-
tdd tavaramerkilld olevan merkityksen, tava-
ramerkin kuitenkin sellaiseksi, ettd se tun-
nistaa sen perusteella tavaramerkin katta-
mien tavaroiden tai palvelujen olevan perii-
sin tietysta yrityksestd (jolloin sen voidaan
todeta tulleen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla kiytossd erottamiskykyiseksi).
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Vastaavasti tavaramerkin rekisteréimista
3 artiklan 3 kohdan nojalla ei tulisi sallia,
jos tavaramerkki ei ole tullut erottamisky-
kyiseksi huomattavalle vaan ainoastaan pie-
nelle osalle kohdeyleisostd Benelux-alueella.

54. Vastakkainen ldhestymistapa, eli se, ettd
rekisterdinti sallittaisiin, jos voidaan néyttad,
ettd pienikin osa kyseisen alueen kohdeylei-
sostd katsoo, ettd tavaramerkistd on tullut
erottamiskykyinen, sisiltid useita epikohtia.
Timai johtaisi ensinnékin tilanteeseen, jossa
tavaramerkki siilyisi tavaroita tai palveluja
kuvailevana muun kohdeyleisén ** kannalta
mutta muut yritykset eivit voisi kiyttaa sitd,
koska se on rekisterdity 3 artiklan 3 kohdan
nojalta. Tami olisi ristiriidassa sellaisen
yleisen edun mukaisen tavoitteen kanssa,
johon 3 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdalla
pyritéin ja jonka mukaan merkkeji tai
merkintojd, joilla kuvaillaan niiden tavaroi-
den tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten
rekisterdintida haetaan, on jokaisen saatava
vapaasti kiyttad, >

55. Toiseksi timi merkitsisi sitéd, ettd 3 artik-
lan 3 kohtaa voitaisiin soveltaa irrallisena

32 - Oletusarvoisesti suurenyman osan.
33 Ks. edelld 29 kohta oikeuskiytintviittauksmeen.

3 artiklan 1 kohtaan ndhden. Tdmid olisi
paitsi ristiriidassa 3 artiklan 3 kohdan sana-
muodon kanssa, joka osoittaa, ettd 3 artiklan
3 kohdassa asetetaan ehtoja 3 artiklan 1 koh-
dassa s#iddetylle, mutta se johtaisi myds
siihen ristiriitaiseen tulokseen, etti molem-
pien sdannosten - joilla on vastakkaiset
vaikutukset — edellytykset voitaisiin tiyttdd
samanaikaisesti samalla alueella. Tama3 tekisi
epijohdonmukaisiksi kaikki yritykset ar-
vioida sellaisen tavaramerkin rekisteréinti-
kelpoisuutta, jonka voitaisiin osoittaa olevan
samanaikaisesti kuvaileva ja erottamiskykyi-
nen samalla alueella.

56. Palautan myds mieliin, ettd Benelux-
tavaramerkkilain 13 §:n C momentin 1 koh-
dan nojatla yksinoikeus tavaramerkkiin, joka
on ilmaistu yhdelld Benelux-alueeseen kuu-
luvan valtion kansallisella tai alueellisella
kielelld, koskee lain mukaan myds ilmaisun
kadnnoksid ndille muille kielille. Vaikka
kyseessi ei olekaan ennalkoratkaisupyyn-
nossd mainittu seikka, myds kyseisen sddn-
néksen olemassaolo vaikuttaa minusta esti-
vian sanamerkin rekisterdimisen silld perus-
teella, etti siitd on tullut kiytossi erottamis-
kykyinen, silloin kuin ainoastaan pieni osa
kyseisen alueen kohdeyleisdsta pitada sita
erottamiskykyisenid. Tillainen siddnnos voi-
mistaa tavaramerkin rekisteréinnin rajoitta-
vaa vaikutusta. Silla korostetaan niin ollen
tarvetta olla syrjiyttdmdittd 3 artiklan 1 koh-
dan b ja ¢ alakohdan mukaisia yleisen edun
mukaisia tavoitteita muuten kuin silloin, kun
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erottamiskyvyn saaminen kiytdssid kyetddn
vahvasti néyttiméén, >

57. Esitetyistd syistd en voi hyvaksyd Bove-
mij’n ja Alankomaiden véitett, joka perus-
tuu asiassa General Motors annettuun tuo-
mioon sisiltyvien perustelujen soveltamiseen
ex analogia ja jonka mukaan on riittivii,
ettd kohdeyleisé pitdd kyseisti merkkid
tavaramerkkind olennaisessa osassa asiaan-
kuuluvaa kieliyhteiséd (siind jisenvaltiossa
tai) siind osassa Benelux-aluetta, jossa kysei-
nen kieli on virallinen kieli. Ei ole vaikeata
kuvitella tilanteita, joissa merkki tai merkinti
on Benelux-maissa voinut tulla kiytossd
eroftamiskykyiseksi ainoastaan huomatta-
vassa osassa tietyn kieliyhteison pienempdi
osaa.>® Tillainen pienempi osa saattaa nih-
dakseni kattaa ainoastaan vihiisen osan
kohdeyleisosti. >® Esittamistini syisti tami
ei ole riittdvd peruste sille, ettd tavaramerkki
tulee kiytossi erottamiskykyiseksi. Pikem-
minkin on kyettivi toteamaan, ettd ainakin
huomattava osa kohdeyleiséstd tunnistaa
kyseiset tavarat ja palvelut tietystd yrityksesti
perdisin oleviksi tavaroiksi ja palveluiksi.
Kohdeyleisén on muodostuttava kieliyhtei-

34 — Tits seikkaa ei juuri ole kiisitelty tissi oikeudenkdynnissi.
Minusta vaikuttaa siltd, ettd ellei kdsnnosti (sanasta Europolis
esimerkiksi ranskan kielelle muotoon Europolice) ollut
olemassa ennen rekisterdintihakemuksen tekemistd, ki#nnos-
vastine ei (midritelmallisestikizin) ole voinut tulla 3 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kiiytossd erottamiskykyiseksi.
Koska kidnnds heijastelee alkuperiisen termin erottamisky-
kyd, on kuitenkin vastaavasti epitodennikéisempas, ettd
sithen olisi sovellettava 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c
alakohtaa.

35 — Esim, Flanderissa.

36 — Asiaankuuluvan kieliyhteisén muodostaisivat sitd vastoin

tissd il aikki hollanninkieliset ihmiset Benelux-
maiden alueella, siis ei ainoastaan Flanderissa vaan myés
(vililhintéiinkin) Alankomaissa ja Brysselin kaksikieliselld alu-
eella.
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sostd koko jdsenvaltiossa (tai, kuten tissd
tapauksessa, koko Benelux-alueella).

58. Olen niin ollen komission kanssa yhtd
mieltd siitd, ettd jos sanamerkiltd evittdisiin
rekisterdinti silld perusteella, ettd siltd puut-
tau erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan b
alakohta) ja/tai etté se on kuvaileva (3 artiklan
1 kohdan c alakohta) tietyssd kielessd,
kyseinen tavaramerkki voidaan 3 artiklan
3 kohdan mukaisesti rekisteréidd vain, jos
voidaan osoittaa, etti siitd on tullut kiytossi
erottamiskykyinen asiaankuuluvassa kieli-
yhteis6ssd.

59. Niin todetessani haluan korostaa, etten
hyviksy komission nikemystd siitd, ettd
tavaramerkkidirektiivin asiayhteydessd olisi
sellaisenaan sovellettava yhteison tavaramer-
kistd annetun asetuksen 7 artiklan 1-3 kohtaa
koskevaa sellaista arviointia, jonka ensim-
maisen oikeusasteen tuomioistuin on esitté-
nyt asiassa Ford antamassaan tuomiossa.>’
Kuten olen jo todennut, kyseisten kahden
sdddoksen vililli on sellaisia huomattavia
eroja, jotka tekevdt tillaisen soveltamisen
mahdottomaksi.

37 - Mainittu edelld alaviitteessi 21, ks. tuomion 25-27 kohta.



BOVENMI] VERZEKERINGEN

Ratkaisuehdotus

60. Edelld esitetyistéd syistd ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa Gerechts-
hofin esittamiin kysymyksiin seuraavasti:

Ensimmdinen ja toinen kysymys

Arvioitaessa sitd, onko tavaramerkistd tullut tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kiytossd erottamiskykyinen, ei ole tarpeen ottaa
huomioon koko Benelux-aluetta (Belgia, Alankomaat ja Luxemburg), jos 3 artiklan
1 kohdan mukaisesti midritelty kohdeyleiso sijoittuu kielellisista syistd ainoastaan
osiin kyseistd aluetta.

Kolmas kysymys

Kieliyhteisot jdsenvaltiossa tai Benelux-alueella on otettava huomioon arvioitaessa
sitd, onko yhdest tai useammasta sanasta muodostuva tavaramerkki tullut kiytossa
erottamiskykyiseksi.

Jos sanamerkilti evittdisiin rekisterdinti silli perusteella, ettd siltd puuttuu
erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja/tai ettd se on kuvaileva (3 artiklan
1 kohdan c¢ alakohta) tietyssd kieless#, kyseinen tavaramerkki voidaan 3 artiklan
3 kohdan mukaisesti rekisteroidd vain, jos voidaan osoittaa, ettd siitd on tullut
kiytossd erottamiskykyinen koko asiaankuuluvassa (jasenvaltion tai koko Benelux-
alueen) kieliyhteistssi.
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