GENERAL MOTORS

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
E G. JACOBS

26 pdivind marraskuuta 1998 *

1. Yhteisojen tuomioistuinta pyydetddn nyt
esilld olevassa asiassa jilleen kerran tulkit-
semaan yhteison tavaramerkkilainsiadian-
téd, joka on yhi melkoisen tutkimatonta
oikeudenalaa. Belgialaisen Tribunal de
commerce de Tournain (kaupallisia riitoja
ratkaiseva tuomioistuin) esittimi kysymys
koskee sitd, miten on tulkittava jisenval-
tioiden tavaramerkkilainsdiddnnén lihen-
tdmisestd annetun ensimmaéisen neuvoston
direktiivin (jdljempani ’tavaramerkkidi-
rektiivi’ tai  pelkdstddan  ’direktiivi’) !
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja
§ artiklan 2 kohdassa esiintyvid jasenval-
tiossa “laajalti tunnetun” tavaramerkin
kisitetts.

2. Direktiivissd ei milldin tavoin miiritelld
titd kisitettd. Sitd paitsi kun kansainvili-
sesti on yritetty padstd yhteiseen madritel-
méin siitd, mitd Pariisin liittosopimuksessa
(jdljempdnd Pariisin konventio) tarkoite-
taan “yleisesti tunnetulla” tavaramerkilla,
niin direktiivissd nikyy tehtdvin ero ”ylei-
sesti tunnettujen” tavaramerkkien (joihin
viitataan direktiivin 4 artiklan 2 kohdan
d alakohdassa) ja ”laajalti tunnettujen”
tavaramerkkien vilille.

* Alkuperiinen kieli: englanti.

1 —21.12.1988 annettu direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989,
40, s. 1).

Tosiseikat ja asian kisittely kansallisessa
tuomioistuimessa

3. General Motors Corporation (jiljem-
pand General Motors), joka on kantajana
kansallisessa tuomioistuimessa, on yhdys-
valtalainen yhtié. Se omistaa tavaramerkin
”Chevy”, jonka rekisterdimistdi se on
hakenut 18.10.1971 Benelux-maiden tava-
ramerkkivirastossa.  Tavaramerkki on
rekistersity Benelux-maissa rekisterinume-
rolla 702 63 muun muassa autoja varten.
Tilla rekistersinnilld on saatu ne oikeudet,
jotka perustuivat aikaisempaan 1.9.1961
Belgiassa tehtyyn rekisterdintihakemukseen
ja aikaisempaan kayttéon Alankomaissa
vuodesta 1961 ja Luxemburgissa vuodesta
1962. Nykyisin tavaramerkkii kiytetidin
varsinkin Belgiassa van-tyyppisid ja muita
niiden kaltaisia autoja varten.

4. Pidasian vastaajan Yplon SA:n (jiljem-
pand Yplon) kotipaikka on Bailleul Bel-
giassa. Myos se kidyttid tavaramerkkii
”Chevy”, vaikkakaan el autoja varten.
Yplon kiyttdi sitd pesuaineita, deodorant-
teja ja muita puhdistustuotteita varten.
Ennakkoratkaisupyynnossi todetaan, ettid
Yplon on vuonna 1988 rekistersinyt tava-
ramerkin ja kiyttinyt sitd siitd ldhtien
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normaalisti, jopa laajasti, tillaisia tuotteita
varten Benelux-maissa ja useissa muissa
maissa, joiden joukossa on useita muita
jdsenvaltioita ja useita yhteison ulkopuoli-
sla maita.

5. Yplonista tuli useiden siirtojen perus-
teella rekisteriin merkitty haltija kahdelle
Benelux-maissa rekistersidylle ”Chevy”-
tavaramerkille, jotka koskevat a) luokkaan
3 kuuluvia tuotteita eli ”valkaisutuotteita
ja muita vaatteiden pesussa kiytettdvid
aineita; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto-
ja hiontavalmisteita; saippuoita, hajuvesii,
eteerisid  Oljyjd, kosmeettisia tuotteita,
hiusvesid ja hampaidenpuhdistusaineita”
(rekisterdity 30.3.1988 numerolla 443 389)
ja b) luokkiin 1, 3 ja § kuuluvia pesuaineita
ja puhdistustuotteita (rekisterdity
10.7.1991 numerolla 506 286).

6. Belgialaiseen tuomioistuimeen jittimais-
_ sddn haastehakemuksessa General Motors
vaati Benelux-maiden yhteniisen tavara-
merkkilain aiemman 13 §:n A momentin 2
kohdan nojalla, ettdi Yplonia kiellettdisiin
kadyttdmastd tavaramerkkid “Chevy”.

7. Benelux-maiden yhtendisen tavaramerk-
kilain 13 §:n A momentin 2 kohta kuiten-
kin kumottiin 1.1.1996 alkaen 13 §:n A
momentin 1 kohdan ¢ alakohdalla timin
lain muuttamisesta 2.12.1992 tehdyn péy-
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tikirjan mukaisesti. Timin vuoksi General
Motors vaatii nyt kansallista tuomio-
istuinta vahvistamaan, ettd Yplon on kiyt-
tiessdin merkkid Chevy” rikkonut Bene-
lux-maiden yhtendisen tavaramerkkilain
aiempaa 13 §:n A momentin 2 kohtaa
31.12.1995 saakka kidyton tapahtuessa
tind aikana ja ettd 1.1.1996 alkaen tapah-
tuneella kiytolld Yplon on rikkonut lain
muutetun version 13 §:n A momentin 1
kohdan ¢ alakohtaa. General Motors vaatii
kansallista  tuomioistuinta  kieltimain
Yplonia  kidyttimistd  tavaramerkkid
?Chevy” sakon uhalla.

8. Benelux-maiden yhteniisen tavaramerk-
kilain aiemmassa versiossa (13 §:n A
momentti) sdddettiin, ettd yksinoikeus
tavaramerkkiin tuotti tavaramerkin halti-
jalle oikeuden kieltda

1) kdyttimistd tavaramerkkid tai sitd
muistuctavaa merkkid sellaisia tava-
roita varten, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, tai niiden kanssa
samankaltaisia tavaroita varten;

2) kdyrtamistd tavaramerkkid tai sitd
muistuttavaa merkkid muulla tavoin
elinkeinotoiminnassa ilman hyviksyt-
tdvad syytd siten, ettd tavaramerkin
haltijalle voi aiheutua siitd haittaa.

9. Tdti lakia muutettiin tavaramerkkidi-
rektiivin saattamiseksi osaksi Benelux-
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lainsdddintod, vaikkakin myéhassi: direk-
tiivi oli médidrd panna tdytint66n jisenval-
tioissa 31.12.1992 mennessd, mutta Bene-
lux-lain  muutos tuli voimaan vasta
1.1.1996.2 Benelux-lain muutetun version
13 §:n A momentin 1 kohdan c¢ alakoh-
dassa sdddetddn, ettd tavaramerkin halti-
jalla on oikeus kieltdd elinkeinoeldmissa
kiyttimistd ilman hyviaksyttivdd syytd
tavaramerkkid, joka on laajalti tunnettu
Benelux-maissa, tai tillaista tavaramerkkii
muistuttavaa merkkid sellaisia tavaroita
varten, jotka eividt ole samankaltaisia nii-
den kanssa, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity, mikili merkin kiytté merkit-
see tavaramerkin erottamiskyvyn tai mai-
neen epidoikeudenmukaista hyviksi kiyt-
timisti taikka on haitaksi tavaramerkin
erottamiskyvylle tai maineelle. Tilld sdin-
nékselld on tarkoitettu panna tiytintdon
direktiivin 5 artiklan 2 kohta, jonka sisiltod
on esitetty jdljempani 20 kohdassa.

10. Yplon on kidyttinyt tavaramerkkiiin
vuodesta 1988, mutta sai vasta 12.10.1995
ensimmaistd kertaa General Motorsin
lakimieheltd virallisen kirjeen, jossa sitd
vaadittiin  vapaaehtoisesti peruuttamaan
”Chevy”-tavaramerkkinsi Benelux-maiden
ja kansainviliset rekisterinnit ja antamaan
virallinen sitoumus olla kiyttimittd mil-
liin tavalla merkkid ”Chevy”. General
Motors katsoo sen, ettd Yplon kiyttii
merkkid ”Chevy”, heikentdvin sen omaa

2 — Direktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jisenvaltioiden oli
antava direktiivi tdytintdon viimeistidin 28.12.1991.
euvosto kiytti kuitenkin 16 artiklan 2 kohdassa sille
annettua valtaa ja lykkdsi padtokselliin  92/10/ETY
(EYVL 1992, L6, s. 35) tdytintdonpanon miirdajan
pairttymisen 31.12.1992 saakka.

tavaramerkkid ja vahingoittavan titen sen
mainosarvoa.

11. Yplon sitd vastoin viittdd, ettd General
Motorsin tavaramerkki ”Chevy” ei ole
laajalti tunnettu Benelux-maissa, joten se ei
voi saada hyvikseen kyseisissd sdinnék-
sissd sdddettyd suojaa. Koska kummankin
tavaramerkin rekisterdinnit koskevat tiysin
eri tavaroita, Yplon katsoo tistikin syysti,
etti sen oman tavaramerkin “Chevy”
kdytts ei voi olla haitaksi General Motor-
sin tavaramerkin erottamiskyvylle.

12. Yplon toteaa, ettd General Motors on
vuodesta 1994 riitauttanut useita kertoja
Yplonin tavaramerkin ”Chevy” rekisterdin-
nin useissa Euroopan maissa, kuten Sak-
sassa, Espanjassa ja Tanskassa, mutta on
joka kerran hdvinnyt juttunsa. Lisiksi
Yplon viittds, ettd kolmansilla on nimis-
sddn useita tavaramerkin ”Chevy” rekiste-
rdintejd, joihin kuuluu myds monia homo-
nyymejd tai lihes homonyymejd, kuten
?Chevi”, ”Chewy”, ”Chevys”, “Chevu
Chase”, ”Chevi-Perform”, *Chavy” ja
?Cherry”.

13. Yplon on esittinyt kansallisessa tuo-
mioistuimessa vastavaatimuksen, jossa se
vaatii, ettd itse asiassa General Motorsin
tavaramerkki pitdisi vahvistaa menetetyksi
kiyttimittomyyden perusteella ja ettd
General Motors olisi velvoitettava maksa-
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maan sille vahingonkorvausta haitallisen ja
tarpeettoman kanteensa vuoksi. Yplonin
mukaan General Motors ei ole kiyttinyt
tavaramerkkididn Benelux-maissa rekiste-
rointihakemustaan seuranneina kolmena
vuotena tai sen jilkeen keskeytyksittd vii-
den vuoden ajan. General Motors on kui-
tenkin esittdnyt asiakirjoja todisteeksi siitd,
ettd se on kiyttinyt tavaramerkkidin.

14, Tribunal de commerce de Tournai
toteaa tdssd asiassa relevantista Benelux-
maiden lain siidnnoksestd, ettd sen sovel-
taminen edellyttid “laajalti tunnetun”
tavaramerkin kisitteen tulkintaa. Koska
kisitteen sisdllostd ei ole olemassa oikeus-
kiytintdd ja koska se katsoo tarpeelliseksi
saada siitd ratkaisun, jota tuomioistuimet
voivat soveltaa, se on esittinyt yhteiséjen
tuomioistuimelle seuraavan kysymyksen:

”Tulkittaessa Benelux-maiden yhteniisen
tavaramerkkilain 13 §:n A momentin
1 kohdan ¢ alakohtaa, joka tihin lakiin on
lisatty 1.1.1996 voimaan tulleen muutos-
poytikirjan mukaisesti, miti kasite "laajalti
tunnettu tavaramerkki’ tismaillisesti ottaen
merkitsee ja onko timin ’tunnettuuden’
edellytettdvd ulottuvan koko Benelux-
alueelle vaiko vain timin alueen johonkin
osaan?”

15. Yhteisdjen tuomioistuimessa kayta-
vissi oikeudenkidynnissi kirjallisia huo-
mautuksia ovat esittineet General Motors
ja Yplon, Belgian, Ranskan ja Alankomai-
den hallitukset sekd komissio. Istunnossa
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ldsnd olivat General Motors, Yplon, Alan-
komaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitukset sekd komissio.

Tutkittavakst ottaminen

16. Vaikka kysymys on esitetty siind muo-
dossa, ettd siind pyydetddn tulkitsemaan
kansallista lakia, mihin yhteis6jen tuomio-
istuimella ei 177 artiklan nojalla ei ole
toimivaltaa, katson pyynnén kuitenkin
olevan tutkimiskelpoinen, koska 13 §:n
A momentin 1 kohdan ¢ alakohdalla on
tarkoitettu panna tdytintéon direktiivin
5 artiklan 2 kohta. Kuten komissiokin
toteaa, yhteisdjen tuomioistuin voi timin
vuoksi auttaa kansallista tuomioistuinta
vastaamalla kysymykseen tulkiten direktii-
vin sanamuotoa.

17. Kysymys voidaan niin ollen muotoilla
uudelleen seuraavasti:

”1) Miten on tulkittava  direktiivin
5 artiklan 2 kohdassa kiytettyd kasi-
tettd ’laajalti tunnettu’ tavaramerkki?

2) Onko tavaramerkin oltava laajalti
tunnettu kaikissa kolmessa Benelux-
maassa vai riittdiko se, ettd se on laa-
jalti tunnettu yhdessd niistd tai yhden
niist3 jossakin osassa?”
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Direktiivi

18. Tavaramerkkidirektiivi on  annettu
EY:n perustamissopimuksen 100 a artiklan
nojalla. Sen tarkoituksena ei ollut ”lihen-
tdd jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdd-
dintod tdydellisesti”, vaan lihentdd “niitd
kansallisia sdinnéksid, jotka vilittémim-
min vaikuttavat sisimarkkinoiden toimin-
taan” (direktiivin johdanto-osan kolmas
perustelukappale).

19. Johdanto-osan yhdeksidnnen perustelu-
kappaleen mukaan direktiivin lihentimis-
tarkoituksesta huolimartta jidsenvaltioita ei
esteti “halutessaan myontimdsti laajem-
paa suojaa laajalti tunnetuille tavaramer-
keille”.3  Johdanto-osan  kuudennessa
perustelukappaleessa todetaan vield, ettd
direktiivi “ei estd jisenvaltioita sovelta-
masta tavaramerkkeihin muita kuin tava-
ramerkkilainsdddianténsid sddnnoksid, esi-
merkiksi niiden vilpillistd kilpailua, yksi-
tyisoikeudellista vastuuta tai kuluttajan-
suojaa koskevia sdannoksii”.

20. Direktiivin 5§ artiklassa on lueteltu
tavaramerkin tuottamat oikeudet seuraa-
vasti:

”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla
on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-

3 — (Tami alaviite koskee vain rimin ratkaisuehdotuksen
alkukielistd versiota.)

merkin haltijalla on oikeus kieltid muita
ilman hinen suostumustaan kayttimaisti
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkii, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palve-
luja varten kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten tavaramerkki on rekiste-
roity;

b) merkkii, joka sen vuoksi, etti se on
sama tai samankaltainen kuin samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja  varten oleva tavaramerkki,
aiheuttaa yleison keskuudessa sekaan-
nusvaaran, joka sisdltid myos vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd miel-
leyhtymasta.

2. Jdsenvaltio voi myos sddtdd, ettd halti-
jalla on oikeus kieltdid muita ilman hidnen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kayt-
timistd merkkii, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tava-
rat tai palvelut, joita varten merkki on,
eiviit ole samankaltaisia kuin ne, joita var-
ten tavaramerkki on rekisteréity, milloin
viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti
tunnettu tidssi jisenvaltiossa ja merkin
aiheeton kiytté merkitsee tavaramerkin
erottuvuuden tai maineen epioikeutettua
hyviaksi kdyttimisti taikka on haitaksi
tavaramerkin erottuvuudelle tai mai-
neelle.”

21. Direktiivin § artiklan 1 kohdan a ala-
kohtaa, 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja
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5 artiklan 2 kohtaa vastaavia sdinnéksid
on 4 artiklassa tavaramerkin rekisterdinnin
esteiden ja  mitittomyyden  osalta
(ks. 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,
4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 artik-
lan 4 kohdan a alakohta — 4 artiklan
4 kohdan a alakohta wvastaa 5 artiklan
2 kohtaa).*

22. Direktiivin sdinndsten kanssa saman-
kaltaisia sidnnoksid on yhteisén tavara-
merkistdi 20 pdivind joulukuuta 1993
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
40/94.5 Asetuksessa puhutaan seki kan-
sallisista tavaramerkeistd, jotka ovat
“kyseisessd jdsenvaltiossa laajalti tunnet-
tufja]”, ettd yhteisbn tavaramerkeistd,
jotka ovat ”laajalti tunnettu(ja] yhteistssa”
(8 artiklan 5 kohta ja 9 artiklan 1 kohdan
c alakohta).

Direktiivin systematiikka

23. Direktiivi tarjoaa siis kolmentasoista
suojaa. Tavaramerkin haltijalla on ensin-
nikin aina oikeus kieltid muita kaytta-
maisti samaa tavaramerkkid tavaroita tai

4 — 4 artiklan 3 kohdassa on 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa
vastaavat sidnnokset yhteisén tavaramerkin osalta, ja siind
viitataan yhteisossd laajalti tunnettuun yhteisén tavara-
merkkiin. Tillaisten yhteisén tavaramerkkien sucja on
kuitenkin pakollista eikd valinnanvaraista.

5 —EYVL 1994, L 11,s. 1.
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palveluja varten, jotka ovat samoja kuin
ne, joita varten tavaramerkki on rekiste-
roity (5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

24. Toiseksi tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltds sellaisen merkin kiytts, joka
on sama tai samankaltainen kuin hinen
rekisteréiminsd tavaramerkki, jos myos
tavarat tai palvelut ovat samoja tai
samankaltaisia, mutta ainoastaan jos ylei-
son keskuudessa aiheutuu sekaannusvaaraa
(5 artiklan 1 kohdan b alakohta).

25. Kolmanneksi jasenvaltioille on annettu
mahdollisuus sddtdd laajalti tunnetuille
tavaramerkeille annettavaksi lisisuojaa
sellaisten samojen tai samankaltaisten
merkkien kiyttéd vastaan, joita kiytetdin
sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka
eivit ole samankaltaisia niiden tavaroiden
ja palvelujen kanssa, joita varten tavara-
merkki on rekisterdity, mikili tillaisen
merkin aiheeton kiyttd merkitsee tavara-
merkin erottuvuuden tai maineen epioi-
keutettua hyviksi kiyttimisti taikka on
haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai
maineelle. Jdsenvaltiot voivat 35 artiklan
2 kohdan nojalla sditdd, ettd tillaisessa
tilanteessa tavaramerkin haltijalla  on
oikeus kieltid kolmansia kayttimaisti
merkkid elinkeinotoiminnassa ilman tava-
ramerkin haltijan suostumusta. Nyt kasi-
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teltdvini olevassa asiassa on kyse ilmaisun
*laajalti tunnettu tavaramerkki” sisallosti.

5 artiklan 2 kohta

26. Huomautettakoon heti aluksi, etti toi-
sin kuin § artiklan 1 kohdan b alakohdassa
5 artiklan 2 kohdassa ei edellytetd yleison
keskuudessa aiheutuvan sekaannusvaaraa.
Jotkut olivat sitd mieltd, ettd $ artiklan
2 kohta edellyttaisi implisiittisesti sekaan-
nusvaaran syntymistd, koska vaikutti
paradoksiselta, ettdi 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa edellytettiisiin sekaannus-
vaaran syntyvin, kun tavarat tai palvelut
ovat samoja tai samankaltaisia, mutta etti
sitd ei edellytettdisi § artiklan 2 kohdassa,
kun tavarat tai palvelut ovat erilaisia. Yh-
teisdjen tuomioistuin on kuitenkin ratkais-
sut tdmin kysymyksen asiassa SABEL
antamassaan tuomiossa, ¢ jossa se teki sel-
viksi 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
koskevassa ratkaisussaan, etti 5 artiklan
2 kohdassa ei edellyteti sekaannusvaaran
syntyvan,

27. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa ei
myoskaidn edellytetd tavaroiden tai palve-
lujen olevan samankaltaisia. Perinteisesti
monissa jasenvaltioissa tavaramerkkeji on
suojattu niin sanotun samalajisuusperiaat-
teen mukaisesti. Timdn  periaatteen
mukaan tavaramerkkejd suojataan vain
sellaisiin tavaroihin tai palveluihin nidhden,
joita varten ne on rekisterdity, tai tillaisten

6 — Asia_C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997,
s. 1-6191).

tavaroiden tai palveluiden kanssa saman-
kaltaisiin tavaroihin tai palveluihin nihden.
Kansallisessa vilpillista kilpailua koske-
vassa ja muussa vastaavassa lainsdddan-
néssd on useammin kuin tavaramerkki-
lainsdddinnéssd annettu suojaa muunlai-
siin tavaroihin tai palveluihin nihden.

28. Komissio huomauttaa, ettd 5 artiklan
2 kohtaa ei ollut komission alkuperiisessi
direktiiviehdotuksessa, silla komissio kat-
sol, ettei ndin laaja suoja kansallisia tava-
ramerkkeji varten ollut perusteltua, vaan
etti se piti rajoittaa harvalukuiseen maia-
rddn yhteis6n tavaramerkkeji eli tavara-
merkkeihin, joiden maine oli hyvin tun-
nettu. 7 Neuvostossa kiydyissd keskuste-
luissa ”laajalti tunnettuja” tavaramerkkeji
suojaava sdinnods kuitenkin  otettiin
mukaan Benelux-maiden pyynnostd, ja siitd
tuli direktiivin § artiklan 2 kohta.

29. Vaikka 3 artiklan 2 kohta selvisti
perustuu aiemman Benelux-maiden yhte-
ndisen tavaramerkkilain 13 §:n A momen-
tin 2 kohtaan, niissi on kuitenkin monia
merkittdvid eroja. Suojaa annetaan ensin-
nikin ainoastaan “laajalti tunnetuille”
tavaramerkeille. Toiseksi on niin, etti suo-
jaa annetaan vain sellaisia tavaroita tai
palveluja kohtaan, jotka eivit ole saman-
kaltaisia. Kolmanneksi direktiivissd sadde-

7 — Ks. komission ehdotus (EYVL 1980, C 351, s. 1 ja EY:n
tiedote, lisdosa 5/80).
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tiin, minkityyppistid haittaa vastaan suo-
jaa annetaan. Nimi ovat § artiklan
2 kohdan tirkeimmdt piirteet.

Laajalti tunnetut tavaramerkit ja yleisesti
tunnetut tavaramerkit 3

30. Sekd yhteisdjen tuomioistuimessa kay-
tivissd oikeudenkdynnissid ettd yleisessd
keskustelussa tistd aiheesta huomiota on
kiinnitetty = sithen, miten direktiivin
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ”laajalti
tunnetut” tavaramerkit ja teollisoikeuden
suojelemisesta tehdyn Pariisin liittosopi-
muksen (jdljempédnd Pariisin konventio)
6 bis artiklassa tarkoitetut yleisesti tunne-
tut tavaramerkit suhtautuvat toisiinsa.
Tillaisiin  yleisesti tunnettuihin tavara-
merkkeihin viitataan direktiivin 4 artiklan

2 kohdan d alakohdassa.

31. General Motors, Belgian hallitus ja
Alankomaiden hallitus sekd komissio viit-
tivit, ettd direktiivissd asetettu edellytys,
ettd tavaramerkin on oltava “laajalti tun-
nettu”, ei ole niin vaativa kuin vaatimus,
ettd sen on oltava yleisesti tunnettu. Myés
WIPOn vuoden 1995 raportissa yleisesti

8 — Asiasta on olemassa paljon oikeuskirjallisuutta; ks. erityi-
sesti Mostert, Frederick W., Famous and Well-Known
Marks, An International Analysis, Butterworths, 1997.
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tunnetuista tavaramerkeistd ? nikyy otetun
timi kanta.

32. Niiden kahden kisitteen vilisen suh-
teen selvittimiseksi on hyodyllistd tarkas-
tella sitd, mitd sanamuotoa kidyttien ja
missd tarkoituksessa yleisesti tunnetut
tavaramerkit on suojattu Pariisin konven-
tiossa ja kauppaan liittyvistd teollis- ja
tekijanoikeuksia koskevista nikokohdista
tehdyssd sopimuksessa (TRIPS). Pariisin
konvention 6 bis artiklassa on sovittu, ettid
yleisesti tunnetut tavaramerkit on suojat-
tava sellaisen merkin rekisterdinniltd tai
kiytolti, “joka on sekaannusvaaraa
aiheuttava toisinto, jiljitelma tai kdinnés”
toisesta merkistd, silloin kun on kyse
samoista tai samankaltaisista tavaroista.
TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 3 kohdassa
suoja ulotetaan koskemaan tavaroita tai
palveluja, jotka eivit ole samankaltaisia
niiden tavaroiden tai palveluiden kanssa,
joita varten tavaramerkki on rekistersity,
jos tavaramerkin kiytt6 ”loisi vaikutelman
yhteydestd noiden tavaroiden tai palvelujen
ja tavaramerkin omistajan vililld, ja edel-
lyttien, ettd rekisterdidyn tavaramerkin
omistajan etu todennikoisesti kirsisi sel-
laisesta kidytosta”. Niilldi sopimusmii-
rayksilld yleisesti tunnetuille tavaramer-
keille annetun suojan tarkoitus nadyttdd
olleen antaa niille erityistid suojaa sitd vas-
taan, ettd niitd kiytettdisiin hyviksi maissa,
joissa niitd ei ole vield rekisteroity.

33. Pariisin konventiossa ja TRIPS-sopi-
muksessa yleisesti tunnetuille tavaramer-
keille annettu suoja on ndin ollen poik-
keuksellista suojaa, jota annetaan myds

9 — Raportti, jonka kansainvilinen toimisto on laatinut yleisesti
tunnetun tavaramerkin méirittelemiseksi marraskuussa
1995 kiydyista keskusteluista, WKM/CE/1/2, 35 kohta.
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rekisterdimittomille tavaramerkeille. Niin
ollen ei olisi yllattdavad, jos vaatimus, ettd
tavaramerkin pitdd olla yleisesti tunnettu,
asettaisi melkoisen tiukan vaatimuksen
tavaramerkille, jotta se saa tillaista poik-
keuksellista suojaa. Laajalti tunnettujen
tavaramerkkien osalta niin ei ole. Kuten
jiljempand tulenkin ehdottamaan, niin
tiukkaa vaatimusta ei tarvitse asettaa tiy-
tettiviksi, jotta kyse olisi direktiivin
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta laajalti
tunnetusta tavaramerkista.

34. Titd kantaa tukee ainakin osa direk-
tiivin eri kielitoisinnoista. Esimerkiksi sak-
sankielisessd toisinnossa tavaramerkkejd,
joita Pariisin konvention 6 bis artiklassa
tarkoitetaan, kuvataan sanoilla notorisch
bekannt”, kun taas 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja § artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuja  tavaramerkkejia  kuvataan
pelkilld sanalla ”bekannt”. Vastaavat hol-
lanninkieliset ilmaisut ovat samoin “alge-
meen bekend” ja "bekend”.

35. Sen sijaan ranskan-, espanjan- ja ita-
liankieliset toisinnot eivit ole yhta selkeiti,
silld niissd kiytetddn ilmaisuja “notoire-
ment connues”, “notoriamente conocidas”
ja “notoriamente conosciuti”, kun on kyse
Pariisin konvention 6 bis artiklassa tarkoi-
tetuista tavaramerkeistd, ja ilmaisuja ”jouit
d’une renommée”, ”goce de renombre” ja

”gode di notorietd” direktiivin 4 artiklan

4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan
2 kohdassa.

36. Myos englanninkielinen versio on
monitulkintainen.  Pariisin  konvention

6 bis artiklassa kaytetyilld sanoilla "well
known” on miirillinen konnotaatio (The
Concise Oxford Dictionary maiirittelee
ilmaisun  ”"well known” tarkoittavan
known to many”), 19 kun taas 4 artiklan
4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan
2 kohdassa kidytetyn termin “reputation”
voidaan perustellusti viittda sisiltivin
laadullisia kriteereitd. The Concise Oxford
Dictionary madirittelee sanan "reputation”
seuraavasti: ”1) whar is generally said or
believed about a person’s or thing’s cha-
racter or standing — — ; 2} the state of
being well thought of; distinction; respec-
tability; — — 3) credit, fame, or noto-
riety”. Onkin viitetty, ettd saksankielinen
teksti olisi ristiriidassa englanninkielisen ja
ranskankielisen kanssa silld perusteella,
ettd tavaramerkin “reputation” ei ole
miirillinen kisite, vaan tarkoittaa yksin-
kertaisesti tavaramerkin kiehtovuutta, joka
antaa sille sen mainosarvon. 11

37. Siitd riippumatta, onko laajalti tun-
nettu tavaramerkki midrillinen vai laa-

10 — Tai "known thoroughly”, mutta tima merkitys ei selvis-
tikiidn tule kyseeseen tavaramerkeisti puheen ollen.
11 — Kur, Annette, ”Well-known marks, highly renowned

marks and marks having a (bigh) reputation — what’s it
all about?”, 23 1C 218 (1992).
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dullinen kisite vai molempia, on mielestdni
mahdollista pddtyd sithen, ettd vaikka
yleisesti tunnetun tavaramerkinkiin kisite
ei ole selkedsti madritelty, niin “laajalti
tunnetun” tavaramerkin ei tarvitse olla niin
hyvin tunnettu kuin yleisesti tunnetun
tavaramerkin.

38. Seuraavaksi nousee esiin kysymys siita,
voidaanko laatia kriteerejd sille, mitd tar-
koittaa laajalti tunnettu tavaramerkki.
Ranskan hallitus esittid, ettd koska
§ artiklan 2 kohta merkitsee poikkeusta
yhdestd tavaramerkkioikeuden perusperi-
aatteesta eli samalajisuussddnnostd, silld
siind annetaan suojaa muunlaisia tavaroita
ja palveluja vastaan, sitd on tulkittava
suppeasti. Se viittii, ettd vaikka 5 artiklan
2 kohta ei koske pelkistiin kuuluisia
tavaramerkkejd, kuten Yplon ehdottaa,
tavaramerkin on kuitenkin 5 artiklan
2 kohdan mukaista suojaa saadakseen
tiaytettivd kaksi edellytystd: ensinnikin
suuren osan kyseessi olevien kahden tava-
ran (tdssd tapauksessa puhdistusaineet ja
autot) kohderyhmistid on tunnettava se ja
toiseksi aiemman tavaramerkin maineen on
oltava sellainen, ettd kun kuluttaja nikee
riidanalaisen tavaramerkin hinelle tulee
mieleen aiempi tavaramerkki ja hidn yhdis-
tdd tavaramerkit toisiinsa.

39. Kisittddkseni on selvii, ettd on niy-
tettivd merkittivin osan kohderyhmisti
tuntevan tavaramerkin, jotta laajalti tun-
netun tavaramerkin kisitteelld olisi merki-
tyssisiltd. Ei vaikuta kuitenkaan tarpeelli-
selta madritelld yksityiskohtaisesti, mitkd
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vaatimukset laajalti tunnetun tavaramerkin
on taytettava.

40. Ensinnikin on todettava, ettd kuten
Ranskan hallitus ja monet muutkin tissd
oikeudenkiynnissi ovat korostaneet, on
vaikeaa antaa yleispitevdd madiritelmai ja
on tirkedd, ettd kansalliset tuomioistuimet
tutkivat asiat tapauskohtaisesti kayttd-
mittd etukidteen vahvistettuja Kkriteereitd,
jotka saattavat osoittautua sattumanvarai-
siksi konkreettisissa tapauksissa. Esimerk-
kind voidaan mainita, ettd kohderyhmii
koskevien etukiteen vahvistettujen prosen-
tuaalisten osuuksien kiyttimistd arvostel-
laan nykyisin laajalti, ja niiden kayttami-
nen saattaakin olla yksindin riitctimiténti.

41. Toiseksi olen sitd mieltd, etti tuo-
mioistuinten olisi kiytettivd useita kritee-
reitd pdistikseen realistiseen arvioon siiti,
onko tavaramerkki laajalti tunnettu; kri-
teereiti ovat esimerkiksi se, miten hyvin
kohderyhmi tuntee tai tunnistaa tavara-
merkin, miten kauan ja miten laajalti ja
milli maantieteelliselld alueella tavara-
merkkid on kiytetty ja miten paljon yritys
on kiyttinyt varoja tavaramerkin tunne-
tuksi tekemiseen. 12

12 — Vertaa “yleisesti tunnetusta” tavaramerkisti Maailman
henkisen omaisuuden jirjestdssd (WIPO) Genevessd kiy-
dyt keskustelut. Ks. erityisesti seuraavat asiakirjat, jotka
tavaramerkkien, mallioikeuksien ja maantieteellisten
alkuperimerkintdjen pysyvd komitea on laatinut kesi-
kuussa 1998 pidetyn koﬁlouksensa yhteydessi: SCT/1/3,
SCT/1/S ja SCT/1/6.
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42. Tirkeintd on antaa tdysi merkitys
§ artiklan 2 kohdan sisillolle kokonaisuu-
tena. Niin ollen kansallisen tuomio-
istuimen on oltava kussakin tapauksessa
vakuuttunut siitd, ettd riidanalaista merk-
kid on kiytetty aiheettomasti ja ettd timi
kiyttd merkitsee tavaramerkin erottuvuu-
den tai maineen epioikeutettua hyviksi
kayttdmistd taikka on haitaksi tavaramer-
kin erottuvuudelle tai maineelle. Oikein
sovellettuina ndmi vaatimukset takaavat
sen, ettd laajalti tunnetut tavaramerkit —
oli niiden maine sitten huomattava tai ei —
eivit saa perusteettoman laajaa suojaa.

43. Erityisesti on huomattava, etti toisin
kuin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
niin § artiklan 2 kohdassa ei viitata pelk-
kddn vaaraan rai todennikoisyyteen siiti,
ettd siind asetetut edellytykset tayttyvit.
Sanamuoto on ehdottomampi: “merkitsee
— — hyviksi kiyttimistid taikka o hai-
taksi” (kursivointi tissd). Epdoikeutettu
hyvaksi kdyttiminen tai haitan kirsiminen
on sitd paitsi ndytettidvi asianmukaisesti eli
kansallista tuomioistuinta tyydyttavilla
tavalla toteen. Kansallisen tuomioistuimen
on oltava vakuuttunut niytén perusteella
siitd, ettd haittaa on todella aiheutunut tai
ettd epdoikeutettu  hyviksikdytté on
tapahtunut. Tillaisen ndyton esittimisessd
noudatettava menettelytapa on mielestini
kansallisissa ndytt6- ja menettelytapasddn-
noissd ratkaistava asia, kuten on sekaan-
tumnisvaaran syntymisen arviointikin (ks.

johdanto-osan kymmenes perustelukap-
pale).
44, Ndin ollen ehdotan ensimmiiseen

kysymykseen vastattavaksi, ettd direktiivin
5 artiklan 2 kohdan mukaista laajalti tun-
netun tavaramerkin kisitettd on tulkittava
siten, ettd silld tarkoitetaan tavaramerkkia,

jonka merkittivd osa kohderyhmistd tun-
tee, mutta jonka ei tarvitse olla yhtd hyvin
tunnettu kuin Pariisin konventiossa tar-
koitetun yleisesti tunnetun tavaramerkin.

Toinen kysymys

45. Seuraavaksi kisittelen kysymysti siiti,
onko — kun otetaan huomioon se, etti
Benelux-maiden  tavaramerkkijarjestelma
on yhtendistetty — tavaramerkin oltava
tunnettu kaikissa kolmessa Benelux-maassa
vai onko riittivii, ettd se tunnetaan jossa-
kin niistd tai yhden niistd jossakin osassa.
Benelux-maiden  tavaramerkkijarjestelma
on nimenomaisesti tunnustettu direktiivin
1 artiklassa ja 4 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdassa. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa
puhutaan kuitenkin tavaramerkisti, joka
on laajalti tunnettu tissi “jdsenvaltiossa”.

46. Benelux-maiden jirjestelmidn mukaan
on niin, ettd pelkdstddn tavaramerkin
kdyttimistd koskevan kieltokanteen joh-
dosta kielto kiytedd tavaramerkkid voidaan
tuomiossa rajata yhteen maahan, mutta
ettd tavaramerkin rekisterdinti pysytetddn
voimassa tai kumotaan koko Benelux-
alueeseen nihden. 13 Komission tavoin olen
sitd mieltd, ettd koska Benelux-maat ovat
yhteniistineet  tavaramerkkilainsidddin-

13 — Van Innis, Thierry, Les signes distinctifs, Bruxelles, 1997,
s. 467—469.
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tonsd, Benelux-alue tulee rinnastaa yhden
jasenvaltion alueeseen direktiivin 5 artiklan
2 kohtaa sovellettaessa.

47. llmaisulle laajalti tunnettu jisenval-
tiossa annettavan merkityksen osalta kat-
son, ettd on riittdvii, ectd tavaramerkki on
laajalti tunnettu olennaisessa osassa jisen-

Ratkaisuehdotus

valtiota. Niin ollen on riittivii, etti tava-
ramerkki on laajalti tunnettu Benelux-
alueen olennaisessa osassa, joka voi olla
osa pelkistidn yhtd Benelux-maata. Timad
on ainoa tapa, jolla voidaan ottaa huo-
mioon jisenvaltiossa mahdollisesti vallit-
sevat kulttuuri- ja kielierot. Tavaramerkki
voi siis olla laajalti tunnettu jollakin seu-
dulla, esimerkiksi Belgian hollanninkieli-
sessd osassa.

48. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd Tribunal de commerce de Tournain

kysymyksiin olisi vastattava seuraavasti:

1) Jotta tavaramerkin on katsottava olevan 21.12.1988 annetun direktiivin
89/104/ETY § artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ”laajalti tunnettu”,
on niytettivi, ettd merkittivd osa kohderyhmisti tuntee sen.

2) Riittdd, ettd tavaramerkki on tilli tavoin tunnettu Benelux-alueen olennai-
sessa osassa, joka voi olla osa pelkistidn yhtd Benelux-maata.
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