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F. G. JACOBS
24 piivina marraskuuta 2005 *

1. Milld edellytyksilli tavaramerkki voidaan
rekisterdidd jisenvaltiossa, kun se ei ole
toisen jisenvaltion kielelld erottamiskykyinen
vaan ainoastaan tarkoittaa asianomaista tuo-
tetta tai kuvaa sitd?

2. Tdmi on Barcelonan Audiencia Provin-
cialin (maakunnan tuomioistuin) esittimin
ennakkoratkaisukysymyksen olennainen
sisiltd. Toinen esiin tuleva kysymys koskee
sité, voiko tavaramerkin haltija kiyttad tava-
ramerkkia estdikseen asianomaisen tuotteen
maahantuonnin, mikili tavaramerkki voi-
daan rekisteroid.

3. Ndmi# kysymykset liittyvit tilanteeseen,
jossa Espanjassa on rekisterdity patjoja ja
niihin liittyvid tuotteita varten tavaramerkki
MATRATZEN, joka tarkoittaa saksan kie-
lells "patjoja”. >

1 - Alkuperiinen kieli: englanti.

2 - Koska pi#iasian oikeudenkédynti koskee pikemminkin tavaroita
kuin palveluja, ennakkoratkaisukysymys on rajattu télli tavoin.
Asianomaista lainséddantdd sovelletaan kuitenkin yhtéldisesti
myds palveluihin,
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Asiaa koskevat yhteison oikeussddnnot

4. EY 28 artiklassa kielletdiin jisenvaltioiden
viliset tuonnin madrilliset rajoitukset ja niitd
vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet. EY
30 artiklassa magritsdsn, ettd mitd 28 artik-
lassa madritddn, "ei esti sellaisia tuontia,
vientid tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja
tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja —-
teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojele-
miseksi. Ndmd kiellot tai rajoitukset eivit
kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen
syrjintdin tai jasenvaltioiden vilisen kaupan
peiteltyyn rajoittamiseen”.

5. Tavaramerkkidirektiivin® johdanto-osan
seitseminnessi perustelukappaleessa tode-
taan seuraavaa:

"niiden pdimidrien saavuttaminen, joihin
tills lainsddddnnon ldhentdmiselld pyritdén,
edellyttid, ettd rekisterdidyn tavaramerkin
saamisen ja siilyttdmisen edeliytykset ovat
kaikissa jisenvaltioissa pddsdantoisesti samat;

3 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdédédnnon lihentamisestd 21
piivind joulukuuta 1988 annettu ensimmdinen neuvoston
direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, 5. 1).



~— perusteet tavaramerkin rekisteréinnin
epddmiselle ja mitattémyydelle — - on

MATRATZEN CONCORD

lueteltava tyhjentivisti.”

6. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa sdide-

tddn seuraavaa:

“Seuraavia merkkeji ei saa rekistercidi tai,
jos ne on rekisterdity, ne on julistettava

mitdttomiksi:

b)

c)

tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

yksinomaan sellaisista merkeisti tai
merkinndisti muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, midrdd, kiyttstarkoitusta, arvoa
tai maantieteellistd alkuperiii — - taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominai-
suuksia.”

7. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa siide-
tddn seuraavaa:

"Tavaramerkkia ei saa rekistersidi tai, jos se
on rekisterdity, se on julistettava mititto-
miksi:

b) jos sen vuoksi, etti se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, yleisén kes-
kuudessa on sekaannusvaara — -."

8. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus
kieltdd toista kiyttimistd elinkeinotoimin-
nassa “merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on
sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison kes-
kuudessa sekaannusvaaran”.
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9. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa sdddetdidn, ettd tavaramerkin haltija ei
saa kieltdd toista kiyttimistd elinkeinotoi-
minnassa

"tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mi-
rdd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteel-
listd alkuperid —— taikka muita tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia mer-
kintoja”.

10. My®s yhteisén tavaramerkistd annetulla
asetuksella® on merkitystd rinnakkaisissa
oikeudenkdynneissd, jotka koskevat samaa
ongelmaa, joka on tullut esiin kahden
sellaisen haetun yhteisén tavaramerkin
yhteydessi, joihin sisiltyy sana Matratzen. >

11. Yhteisén tavaramerkistd annetun asetuk-
sen 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan
sanamuoto on sama kuin tavaramerkkidirek-
tilvin 3 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan
sanamuoto.

12. Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa s#éde-
tddn, ettd 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan,
vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa
ainoastaan osassa yhteisod.

4 - Yhteison tavaramerkisti 20 piiviind joulukuuta 1993 annettu
neuvoston asetus (EY) Nio 40/94 (EYVL 1994, L 11, 5. 1).

5 — Ks. jaljempind 18-32 kohta,
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13. Asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa siddetddn, ettd aikaisemman tavara-
merkin haltijan vastustulsesta merkkid ei
rekisterdidé yhteisén tavaramerkiksi, “jos sen
vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen
kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavara-
merkki, [sen alueen yleis6n, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu,] yleisén keskuu-
dessa on sekaannusvaara, joka sisiltdd vaaran
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymista”.

Piddasian oikeudenkidynti ja esitetty
ennakkoratkaisukysymys

14. Saksan oikeuden mukaan perustettu
Matratzen Concord AG (jiljempénd Matrat-
zen Concord) vaati Espanjan oikeuden
mukaan perustetulle Hukla Germany SA:le
(jaljempéand Hukla) vuonna 1994 Espanjassa
rekisterdidyn tavaramerkin julistamista
mitittomaksi. Kyseinen tavaramerkki on
rekisterdity kaikenlaisille huonekaluille, ja
niitd ovat erityisesti "lepokalusteet, kuten
singyt, vuodesohvat, retkisingyt, kehdot,
divaanit, riippumatot, lastenséngyt ja vau-
vanlkorit; slirrettivit kalusteet; sdnkyjen ja
huonekalujen pyérit; yopoyddt; tuolit, noja-
tuolit ja jakkarat; sinkyjen rungot, olkipatjat,
patjat ja tyynyt”. Vaatimuksen perusteena oli
se, ettd tavaramerkin muodostama sana on
yleinen ja saattaa johtaa kuluttajaa harhaan
silld erotettavaksi tarkoitettujen "tavaroiden
tai palvelujen lajin, laadun, ominaispiirteiden
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tai maantieteellisen alkuperin suhteen”.
Matratzen Concordin mitdttémiksi julista-
mista koskenut vaatimus hylattiin. Se valitti
tdstd paatoksestd vedoten siihen, ettd tavara-
merkin rekisterdinti ja kiytté merkitsi tava-
roiden vapaan liikkuvauden lainvastaista
estettd Euroopan unionissa.

15. Barcelonan Juzgado de Primera Instan-
cia nro 22 (alimman oikeusasteen tuomiois-
tuin) katsoi, etti sana MATRATZEN ei voi
johtaa espanjalaisia kuluttajia harhaan sen
tuotteen osalta, joka silli pyritiin erotta-
maan muista, eikd sitd voida pitdd yleis-
nimend riippumatta siiti, kuinka monta
Saksan kansalaista Espanjassa asuu. Ennak-
koratkaisupyynnésta ilmenee, etti Espanjan
oikeuskiytinndssii on katsottu, ettd omape-
rdiset, mielikuvitukselliset ja tavanomaisesta
poikkeavat vieraskieliset nimitykset voivat
olla erottamiskykyisid eli muita kuin kuvai-
levia merkkeji ja siksi rekisterditivissi, ellei
niiden samankaltaisuus espanjankielisen
sanan kanssa anna aihetta olettaa, ettd
keskivertokuluttaja ymmirtid sen tarkoituk-
sen ja ilmaisun tavanomaisen merkityksen tai
ettd vieraskieliset sanat ovat saaneet alkupe-
rdisen merkityksensi kotimaan markkinoilla.

16. Matratzen Concord valitti Barcelonan
Audiencia Provincialiin, joka katsoo, etti
tavaramerkki antaa haltijalleen aseman, jota
timd voi kéyttdd rajoittaakseen patjojen
tuontia saksankielisisti maista ja siten EY
28 artiklan vastaisesti rajoittaa tavaroiden
vapaata liikkuvuutta. Tistd syysti se on
esittiinyt yhteisdjen tuomioistuimelle ennak-

koratkaisupyynnon siitd, voidaanko tavara-
merkin rekisteréiminen riitauttaa tilli perus-
teella. Kansallisen tuomioistuimen kysymyk-
sen sanamuoto on seuraava:

"Voiko kyseessi olla jisenvaltioiden vilisen
kaupan peitelty rajoittaminen, kun jisenval-
tiossa rekisterdiddan pitevasti tavaramerkki,
joka ei ole erottamiskykyinen tai jota kiyte-
tddn toisen jdsenvaltion kielelld, joka ei ole
kieli, jota ensin mainitussa jisenvaltiossa
puhuttaisiin, elinkeinotoiminnassa tarkoitta-
maan kyseistd tavaramerkilli suojattua tuo-
tetta — — kuten espanjalainen tavaramerkki
MATRATZEN, jota kiytetdadn yksiléiméin
patjoja ja niihin liittyvid tuotteita?”

17. Kirjallisia huomautuksia ovat esittineet
Matratzen Concord, Hukla, Yhdistynyt
kuningaskunta ja komissio. Suullista kisitte-
lyd ei ole vaadittu eik sité ole jirjestetty.

Yhteison tavaramerkki

18. Matratzen Concord on ollut asianosai-
sena myds sisimarkkinoiden harmonisointi-
virastossa (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
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kahdessa erillisessé riidassa, jotka ovat joh-
tuneet siitd, ettdi se on hakenut kahta
yhteison tavaramerkkid yhteison tavaramerk-
kiasetuksen nojalla. Haetut tavaramerkit
olivat kuviomerkit MATRATZEN MARKT
CONCORD ja MATRATZEN CONCORD.
Nyt kisiteltdvin asian kannalta kyseisten
sittemmin péittyneiden oikeudenkdyntien
tausta on seuraava.

19. Tavarat, joiden osalta tavaramerkkeji
haettiin rekisterditiviksi, olivat seuraavat:
"Patjat; ilmapatjat; singyt; vuodepohjaritilit,
ei-metalliset; suojapeitteet; vuodevaatteet — —
Sinkypeitot; tyynynpéilliset; vuodevaatteet;
héyhenpeitot; péailliset; patjanpéilliset;
makuupussit.” Hakemusten julkaisemisen
jalkeen Hukla esitti vditteen, joka perustui
siihen, ettd sen tavaramerkki oli rekisterdity
aikaisemmin Espanjassa. Hukla nojautui
viitteensd tueksi yhteison tavaramerkkiase-
tuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun suhteelliseen hylkdysperustee-
seen eli sithen, ettd oli olemassa vaara, ettd
yleisd sekoittaisi haetut yhteisén tavaramer-
kit ja sen aikaisemman kansallisen tavara-
merkin keskendin.

20. SMHV:n viiteosasto hylkési hakemukset
edelli mainittujen tavaroiden osalta, silld se
katsoi, ettd sekaannusvaara oli olemassa.
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21. Toinen valituslautakunta hylkisi Matrat-
zen Concordin valitukset. Valituslautakunta
katsoi lahinnd, ettd Espanjassa riidanalaisia
tavaramerkkejd pidettéisiin samankaltaisina
ja ettd osa nididen kahden tavaramerkin
kattamista tavaroista oli samoja ja muut
hyvin samankaltaisia. Tdmin selvityksen
perusteella valituslautakunta katsoi, ettd
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
sekaannusvaara oli olemassa kaikkien hake-
muksessa tarkoitettujen tavararyhmien
osalta.

22. Matratzen Concord nosti kanteen
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
messa. ® Se esitti ihinni kaksi oikeudellista
perustetta, joista ensimmdiinen perustui
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen
ja toinen tavaroiden vapaan liikkuvuuden
periaatteen loukkaamiseen.

23. Se viitti ensinniikin, etti kyseessa olevat
kaksi tavaramerkkid eivit olleet samankaltai-
sia, vaan piinvastoin hyvin erilaisia. Ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési
tdmén viitteen.

24. Toiseksi Matratzen Concord katsoi, ettd
olisi vastoin EY 28 artiklassa vahvistettua

6 ~ Asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHYV, tuomio 23.10.2002
(Kok. 2002, s. 11-4335) ja asia T-105/02, Matratzen Concord v.
SMHYV, joka sittemmin poistettiin rekisteristd. Téssd ratkai-
suehdotuksessa kisitelldin ainoastaan asiassa T-6/01 tehtyi
kannetta.
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tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta,
jos kansallinen tavaramerkki, joka muodos-
tuu kuvailevasta sanasta, joka on muun kuin
sen jdsenvaltion kielinen, jossa tavaramerkki
on rekistersity, voi olla esteeni sellaisen
yhteisén tavaramerkin hakemiselle, joka
muodostuu  kuvailevien sanojen yhdistel-
mistd sekd sanan “concord” kaltaisesta
erottamiskykyisestd osasta. Tdmin perus-
teella Matratzen Concord esitti, ettdi yhteison
nykyisen tavaramerkkioikeuden mukaan
Espanjassa ei olisi saatu rekisterdidi aikai-
sempaa tavaramerkkii, joka on kyseessi
olevien tavaroiden osalta kuvaileva huomat-
tavassa osassa yhteison aluetta.

25. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
hyllisi tdmén viitteen lihinni seuraavilla
kahdella perusteella.

26. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi ensinnikin, ettd tavaroiden vapaan
liikkuvuuden periaate ei kieltinyt jasenval-
tiota rekisterdimésti kansallisena tavara-
merkkind merkki, joka on jonkun toisen
jasenvaltion kielelld kuvaileva kyseessi ole-
vien tavaroiden tai palvelujen osalta ja jota ei
néin ollen voida rekistersidi yhteisén tava-
ramerkiksi. Téllainen kansallinen rekiste-
rointi ei sellaisenaan muodosta estetti tava-
roiden vapaalle liikkuvaudelle.”

7 - Tuomion 54 kohta.

27. Toiseksi se totesi, ettd se, ettd yhteison
tavaramerkistd annetussa asetuksessa on
sdddetty siitd, ettd yhteisén tavaramerkkii ei
rekistersid, jos kyseisen merkin ja jasenval-
tiossa aikaisemmin rekisterdidyn tavaramer-
kin vililla on sekaannusvaara, riippumatta
siitd, onko viimeksi mainittu tavaramerkki
kuvaileva jollain toisella kielelli kuin sen
jasenvaltion kielelld, jossa tavaramerkki on
rekisterdity, ei merkinnyt tavaroiden vapaan
likkuvuuden estetti. ®

28. Matratzen Concord valitti yhteiséjen
tuomioistuimeen.

29. Matratzen Concord viitti ensinnikin,
ettd tulkitessaan yhteisén tavaramerkkiase-
tuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua samankaltaisuuden kisitetti
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei
ollut arvioinut yhteiséjen tuomioistuimen
oikeuskdytiannén vaatimusten mukaisesti
yleison keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa
kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki
kyseisen yksittdistapauksen kannalta merki-
tykselliset tekijit. Yhteiséjen tuomioistuin
hylkisi timéin perusteen selviisti perusteetto-
mana.

30. Toiseksi Matratzen Concord viitti, etti
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin oli
tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan,
ettd tavaroiden vapaan litkkuvuuden periaate

8 - Tuomion 60 kohta.
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ei kieltdnyt jasenvaltiota rekister6imédstd
kansallisena tavaramerkkind merkkid, joka
on jonkin toisen jisenvaltion kielelld kuvai-
leva kyseessd olevien tavaroiden tai palvelu-
jen osalta. Kisiteltiivind olevassa asiassa
haettua tavaramerkkid vastaan esitetty viite,
joka perustuu siihen, ettd kyseinen tavara-
merkki on samankaltainen Espanjassa aikai-
semmin rekisteréidyn tavaramerkin kanssa,
joka Saksassa on asianomaisia tuotteita
kuvaileva, merkitsi EY 30 artiklassa tarkoi-
tettua jisenvaltioiden vilisen kaupan peitel-
tyd rajoittamista.

31. Yhteistjen tuomioistuin antoi seuraavan
ratlkaisun.

"Vakiintuneen oikeuskéytinnoén mukaan
tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen
soveltamisen yhteydessd EY:n perustamisso-
pimus ei vaikuta jasenvaltion lainsdddidn-
ndssil tunnustettujen teollisoikeuksien ole-
massaoloon, vaan siind esitetyt kiellot voivat
tilanteen mukaan ainoastaan rajoittaa niiden
oikeuksien kiyitod (asia 119/75, Terrapin,
tuomio 22.6.1976, Kok. 1976, s. 1039, Kok.
Ep. I, s. 135, 5 kohta ja asia 58/80, Dansk
Supermarked, tuomio 22.1.1981, Kok. 1981,
s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13, 11 kohta).

EY 30 artiklassa sallitaan tavaroiden vapaan
liikkuvuuden perusperiaatteesta tehtavit
kansalliseen tavaramerkkiin perustuvien
oikeuksien kéyttdmisestd aiheutuvat poikkea-
miset ainoastaan silloin, jos kyseiset poikke-
amiset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien
suojaamiseksi, jotka muodostavat kyseisen
teollisen omaisuuden ydinsiséllon. Taltd osin
tavaramerkin keskeinen tehtdvd on taata
kuluttajalle tai loppukiyttijille se, ettd tava-
ramerkilld varustetulla tuotteella on tietty
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alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukéyttja
voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman
sekaannusvaaraa tuotteen muista tuotteista,
joilla on toinen alkuperi. Tdmin vuoksi
tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estdd
kaikenlainen sellainen tdmén tavaramerkin
kiiyttiminen, joka saattaisi védristdd siihen
liittyvdd alkuperdtakuuta, kuuluu tavara-
merkkioikeuden ydinsisélt6on, ja tdmin
oikeuden suojaamiseksi saattaa olla perus-
teltua poiketa tavaroiden vapaan liikkuvuu-
den perusperiaatteesta (yhdistetyt asiat
C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-
Myers Squibb, tuomio 11.7.1996,
Kok. 1996, s. 1-3457, 48 kohta ja asia
C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio
23.4.2002, Kok. 2002, s. 1-3759, 12 ja
13 kohta).

Katsoessaan valituksenalaisen tuomion 54 ja
56 kohdassa, ettei tavaroiden vapaan liikku-
vuuden periaate kielld jasenvaltiota rekiste-
réimistd kansallisena tavaramerkkind merk-
kig, joka on jonkin toisen jisenvaltion kielelld
kuvaileva kyseessi olevien tavaroiden tai
palvelujen osalta, eikd tillaisen merkin halti-
jaa estimistd kyseisen tavaramerkin rekiste-
rointid silloin, kun yleisén keskuudessa on
sekaannusvaara kyseisen kansallisen tavara-
merkin ja haetun yhteisén tavaramerkin
vililli, ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuin ei ole kisittinyt védrin tdmén madrayk-
sen [kahdessa edellisessi] kohdassa esitettyjé
tavoitteita ja on siten tulkinnut niit4 oikein.
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Toinen valitusperuste on siis hylittivi sel-
viisti perusteettomana.”’

32. Niin ollen yhteiséjen tuomioistuin hgl-
kasi valituksen selviisti perusteettomana. |

Arviointi

33. On muistettava, ettd nyt kisiteltiivéissi
asiassa ensisijainen kysymys on lihinni se,
voidaanko tavaramerkki rekisterdidi jasen-
valtiossa, jos se tarkoittaa tai kuvaa asian-
omaista tuotetta toisen jisenvaltion kielelld.

34. Matratzen Concord esittiid, etti merkin
MATRATZEN rekisteréiminen espanjalai-
selsi tavaramerkiksi antaa Huklalle perus-
teettoman monopoliaseman Espanjassa tuot-
teen saksankielisen nimen osalta, ja timin
aseman tarkoituksena on estdi kaikkien
muiden paitsi sen omien patjojen tuonti
saksankielisistd maista Espanjaan. Matratzen
Concord ehdottaa niin ollen, ettid ennakko-
ratkaisukysymykseen pitéisi vastata myonti-
vasti.

9 - 40-43 kohta.

10 - Asia_C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, mairiys
28.1.2001 (Kok. 2004, s. 1-3657).

35. Hukla viittdd, etti MATRATZEN on
espanjalainen tavaramerkki, joka on pitevisti
rekisterdity tavaramerkkidirektiivin taytan-
toon panevan kansallisen lainsdiddinnon
mubkaisen tiyden tutkimuksen jilkeen. Sana
ei merkitse mitddn espanjaksi eikd millddn
muullakaan Espanjan virallisella kielell3; joka
tapauksessa se tarkoittaa vain yhtd useista
tuotteista, joille tavaramerkki on rekistersity.

36. Yhdistynyt kuningaskunta viittid, ettd
sana, joka kuvaa tavaroita jonkin jisenvaltion
kielelld, voidaan liht6kohtaisesti rekisterdidi
pitevdsti toisessa jisenvaltiossa nditi tava-
roita varten. On kuitenkin noudatettava
varovaisuutta arvioitaessa, onko tilanne niin
tietyssi yksitldistapauksessa, jotta varmistet-
taisiin se, ettdi yhteisonsisiistd kauppaa kiy-
vidd yrityksia ei estetd kiiyttimisti niitd
sanoja toisen jiasenvaltion kielelld. Direktiivin
3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa
riittdd, ettd sana voi elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia. Tissi
yhteydessd “elinkeinotoiminnalla” tarkoite-
taan myds maahantuontia; lisiksi tiytyisi
olettaa, ettd yhteisonsisdistd kauppaa kily-
dddn jonkin verran. Kansallisten tavaramerk-
kiviranomaisten on arvioitava siti, miten
todennikoistd on, ettd tavaramerkkii kiyte-
tddn jisenvaltiossa, jossa rekisterdintii hae-
taan, elinkeinotoiminnassa osoittamaan
kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominai-
suuksia. Tdtd tarkoitusta varten on otettava
huomioon tavaramerkin kuvailevuus, asian-
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omaisten tavaroiden tai palvelujen yhteison-
sisdisen kaupan médrd, kaikki kyseisen alan
erityispiirteet ja se, puhuuko vihemmisto tai
enemmistd asianomaisista kuluttajista tai
elinkeinoeldmin toimijoista kyseistd kieltd
jasenvaltiossa, jossa rekisterdintid haetaan.

37. Komissio erottaa toisistaan tavaramerkin
rekisteréimisen pétevyyden ja tavaramerkilld
annettujen oikeuksien myohemmain kéyton,
Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevilla
perustamissopimuksen midréyksilld ei puu-
tuta teollisoikeuksien olemassaoloon vaan
ainoastaan rajoitetaan niiden oikeuksien
kiyttéimistéi, 't Pelldd tavaramerkin rekiste-
réiminen ei sellaisenaan voi merkité tavaroi-
den vapaan liikkuvuuden rajoitusta. Téllai-
nen rajoitus voi johtua ainoastaan siité, ettd
rekister6imiselld tavaramerkin haltijalle
mydnnettyji oikeuksia mydhemmin kiyte-
tddn. Se, ettd tavaramerkkini jasenvaltiossa A
rekisterdity sana on kuvaileva ilmaisu jésen-
valtion B kielessd, ei esti tavaramerkilld
mybnnettyjen oikeuksien kiyttimistd sen
keskeisen tehtivin suojelemiseksi. Tdmé
nikemys on yhdenmukainen yhteis6jen tuo-
mioistuimen asiassa Matratzen Concord
muutoksenhaun yhteydessd antaman mdé-
riyksen kanssa. Komissio lisdd, ettd timi ei
kuitenkaan tarkoita sitd, ettd jisenvaltion B
yritykset eivdt saisi kéyttdd kyseistd sanaa
jasenvaltiossa A, '

11 - Asia 119/75, Terrapin, tuomio 22.6.1976 (Kok. 1976, s. 1039,
Kok. Ep. I1I, 5. 135) ja asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio
22.1,1981 (Kok. 1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13).

12 - Ks. lisiiksi jiljempiini 60 ja 61 kohta, jotka liittyviit komission
lausumiin,
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38. Edelld yhteenvedonomaisesti esitetyt
huomautukset osoittavat sen, ettd vaikka
ennaloratkaisukysymyksessd tiedustellaan
ainoastaan siti, voidaanko riidanalaisen tava-
ramerkin kaltainen tavaramerkki rekister6idé
pitevisti, tapaukseen liittyy myds kysymys
siitd, voiko téllaisen tavaramerkin haltija,
mikéli tavaramerkki todetaan pétevisti rekis-
terdidyksi, kdyttdd sitd estdimddn niiden
tavaroiden tuonti, joita se tarkoittaa tai
kuvaa. Késittelen niin ollen niitd molempia
kysymyksié.

Rekisterdinnin pdtevyys

39. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee
lihinni, voidaanko tavaramerkki rekisterdidé
pitevisti jisenvaltiossa A tietylle tuotteelle,
mikili kyseinen sana tarkoittaa tai kuvaa
kyseistd tuotetta jisenvaltion B kielelld, vai
onko tillaisen tavaramerkin rekister6iminen
lainvastaista sen vuoksi, ettd se merkitsee EY
28 ja EY 30 artiklan vastaista jisenvaltioiden
vilisen kaupan peiteltyd rajoitusta.

40. Koska tavaramerkkidirektiivissd sddde-
tddn tyhjentédvisti tavaramerkin mitdtto-
myysperusteita, '* esitettyi ennaklkoratkaisu-
kysymysté on ensi vaiheessa arvioitava tdimén

13 - Ks. edelli 5 kohdassa siteerattu johdanto-osan seitsemds
perustelukappale.
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direktiivin valossa. Direktiivilld ei kuitenkaan
voida laillisesti pyrkid perustelemaan yhtei-
sonsisdisid esteitd pidemmille kuin perus-
tamissopimuksen méirdyksissi asetetuissa
rajoissa: on selvid, ettd midrillisten rajoitus-
ten ja niitd vaikutukseltaan vastaavien toi-
menpiteiden kielto koskee kansallisten toi-
menpiteiden lisiksi myos yhteisén toimielin-
ten toteuttamia toimenpiteiti. 1

41. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa rekisteréintikiellon koh-
teena ovat “tavaramerkit, joilta puuttun
erottuvuus” ja c alakohdassa "yksinomaan
sellaisista merkeistd tai merkinnsisti muo-
dostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkei-
notoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palve-
luyjen lajia, laatua, méirds, kiyttotarkoitusta,
arvoa tai maantieteellistd alkuperids — -
taikka muita tavaroiden tai palvelujen omi-
naisuuksia”. Nyt kisiteltivin asian kannalta
voidaan yksinkertaisemmin todeta, etti
3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa sovelletaan,
mikili tavaramerkki on sana, joka tarkoittaa
tai kuvaa kyseisiéd tavaroita.

42. Koska vakiintuneen oikeuskiytinnon
mukaan sanamerkiltd, joka direktiivin 3 artik-
lan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa
tarkoittaa tai kuvailee kyseisii tavaroita,

14 - Ks. asia C-469/00, Ravil, tuomio 19.12.2003 (Kok. 2003, s. I-
5053, 86 kohta oikeuskiytintéviittauksineen) ja erityisesti
tavaramerkkidirektiivin osalta edella 31 kohdassa mainitut
yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb yn., tuomion 36 kohta).

puuttuu tdmin takia véistimittd 3 artiklan
1 kohdan b alakchdassa tarkoitettu erotta-
miskyky néiden samojen tavaroiden osalta, '°
ei ole mielestini tarpeen tarkastella tilannetta
erikseen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan
perusteella. Huomautettakoon lisiksi, ettd
yksikddn huomautuksiaan esittineistd osa-
puolista ei ole vedonnut 3 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan.

43. Yhteis6jen tuomioistuin on todennut
3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta, etti
kyseiselld sddnnékselld “pyritddn siihen
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd
merkkejd tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen
tyyppisid tavaroita tai palveluita, joita varten
rekisterdintid haetaan, on jokaisen saatava
vapaasti kiyttaa”, ¢

44. Yhteisojen tuomioistuin on erityisesti
todennut, ettd kun toimivaltainen viranomai-
nen tekee kyseisessd sddnnoksessi tarkoitet-
tua selvitystd, sen on “arvioitava, onko
reldstersitaviksi haettu tavaramerkki talla
hetkelld asianomaisen kohderyhmin kan-
nalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia koskeva kuvaus tai onko
kohtuudella odotettavissa, etti asia on niin
vastaisuudessa”. '’ Yhteisdjen tuomioistuin
on lisdksi médritellyt 3 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdassa tarkoitetuksi “asianomaiseksi

15 - Asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio
12.2.2004 (Kok. 2004, s. 11619, 86 kohta) ja asia C-265/00,
Campina Melkunte, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. -1699,
19 kohta).

16 - Ks. esim. yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. 1-2779, 25 kohta).

17 ~ Edella alaviitteessd 15 mainitussa asiassa Koninklijke KPN
Nederland annetun tuomion 56 kohta.
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kohderyhmiksi” “elinkeinonharjoittajat tai
téllaisten tavaroiden keskivertokuluttajat silld
maantieteelliselld alueella, jota rekisterdinti-
hakemus koskee”.'® "Keskivertokuluttajien”
oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita
sekd kohtuullisen tarkkaavaisia, *°

45. Tastd seuraa niin ollen, ettd arvioitaessa
sitd, kauluuko merkki direktiivin 3 artiklan
1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on
kdytettdvé viiteryhménd asianomaisten tava-
roiden tai palvelujen keskivertokuluttajia (ja
tarvittaessa vilittdjis, kuten maahantuojia ja
tukkuporrasta) maantieteelliselli alueella,
jota rekisterdintihakemus koskee. Nyt kisi-
teltivin asian yhteydessi kyse on siitd,
tarkoittaako tai kuvaako kyseinen sana-
merkki ndiden kuluttajien ja vilittdjien mie-
lestd itse tavaroita.

46. Kun siis jisenvaltion A toimivaltainen
viranomainen arvioi siti, voidaanko sana,
joka jdsenvaltion B kielelld tarkoittaa tai
kuvaa kyseisid tavaroita, pitevisti rekiste-
roida tavaramerkiksi jisenvaltiossa A, sen on
otettava huomioon keskivertokuluttajien (ja
tarvittaessa vilittdjien) nidkemys kyseisistd
tavaroista jdsenvaltiossa A eikd kyseisten
henkiléiden nikemysti jisenvaltiossa B.

18 — Edelld alaviitteessd 16 mainitussa asiassa Windsurfing Chiem-
see annetun tuomion 29 kohta.

19 - Edelld alaviitteessd 15 mainitussa asiassa Koninklijke KPN
Nederland annetun tuomion 77 kohta.

I-2316

47. Tami ei kuitenkaan vilttdmittd merkitse
sitd, ettd kansallinen tavaramerkkiviranomai-
nen ei saisi koskaan ottaa huomioon sellai-
sesta kielest johdetun rekisteroitéviksi haet-
tavan sanamerkin merkitystd, joka ei ole sen
jasenvaltion kieli, jossa rekisterdintia hae-
taan. Koska viranomaisen on suoritettava
arviointi asianomaisen jisenvaltion kyseisen
tuotteen keskivertokuluttajien ja elinkeinon-
harjoittajien nikemysten perusteella, sen on
otettava huomioon myds se, ymmértavitlko
kyseiset henkilét todellisuudessa témén
sanan, 2°

48. Yhteiséjen tuomioistuin on todennut,
ettd "rekisterdintihakemusta kisiteltdessi
suoritettavan tarkastelun ei pidéd olla mini-
maalista [vaan] tiukkaa ja kattavaa, jotta
viltettdisiin tavaramerkkien perusteeton
rekisterdinti”.*! Toimivaltaisen viranomai-
sen, jonka on sovellettava 3 artiklan 1 kohdan
c alakohtaa, on tarkemmin sanoen “ratkais-
tava, sovelletaanko tissi sddnnoksessd tar-
koitettua rekisterdintiestettd sen kisiteltd-
vind olevassa asiassa, ja tissd yhteydessd
tdimin viranomaisen on otettava huomioon
se, mitd tavaroita tai palveluita varten
rekisterdintié on haettu, ja tarkasteltava asiaa
konkreettisesti kaikkien rekistersintihake-
mukseen liittyvien merkityksellisten seikko-

20 ~ Ks. myds huomautukset, joita julkisasiamies Ruiz-Jarabo esitti
edelli alaviitteessd 15 mainitussa asiassa Koninklijke KPN
Nederland 31.1.2002 antamansa ratkaisuehdotuksen 41 koh-
dassa: "ei ole niinkdin otettava huomicon sitd, puhuuko
kyseinen kuluttaja siti kieltd, jota merkissi on kiytetty, vaan
se, voidaanko alueen kielijirjestelyistd riippumatta keskiver-
tokuluttajan kohtuudella olettaa havaitsevan merkissd 3 artik-
lan 1 kohdan b, ¢ tai d alakohdassa tarkoitetun viestin”.

21 - Asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-
3793, 59 kohta).
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jen perusteella ja erityisesti [siihen, ettd
3 artildan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitet-
tujen on oltava vapaasti kaikkien kiytetti-
vissd eikd niitd saa rekistersidd, liittyvin]

yleisen edun valossa”, %

49. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hal-
lituskin esittdd, on lisdksi riittavad, etti
merkki "voi elinkeinotoiminnassa”?® tarkoit-
taa tai kuvata kyseisii tavaroita, jotta se
kuuluu 3 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan
soveltamisalaan.

50. Mikili tavaramerkki tarkoittaa tai kuvaa
asianomaista tuotetta kielelld, joka ei ole sen
jasenvaltion kieli, jossa rekistersintia hae-
taan, mutta jota kuitenkin huomattava osa
kyseisen tuotteen asianomaisista elinkeinon-
harjoittajista ja kuluttajista ymmartid, 3 artik-
lan 1 kohdan c alakohdan mukainen yleisen
edun tavoite edellyttiisi mielestiini rekisters-
innin epddmista.

51. Mielestini siind erityisessi tapauksessa,
ettd kyseessid ovat tavaramerkit, joihin sisil-
tyy sanoja, jotka toisessa kielessi kuvaavat tai

22 - Yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde, tuomio 8.1.2003
(Kok. 2003, s. 1-3161, 75 kohta). Ks. myds edelld alaviitteessi
15 mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annctun
tuomion 29-37 kohta ja 31.1.2002 annetun ratkaisuehdotuk-
sen 41 ja 42 kohta.

23 - Kursivointi tissi.

tarkoittavat asianomaisia tavaroita, timi
lahestymistapa on asianomaisempi arviointi-
peruste kuin keskiverto elinkeinonharjoittaja
tai keskivertokuluttaja. Se vastaa myés kiy-
tint6d, jota noudatetaan ainakin joissain
kansallisissa tavaramerkkirekistereissi. 2*

52. Esimerkiksi Yhdistyneessi kuningaskun-
nassa sanoja, jotka ovat sellaista kielti, jota
"kohtuullinen (ja kasvava) miara Yhdisty-
neen kuningaskunnan asukkaita todennikéi-
sesti osaa”, ei voida rekisterdids, jos sen
englanninkielistid kddinnosta ei voitaisi rekis-
terdidd. Muiden vihemmin tunnettujen
kielten sanat ovat normaalisti rekistersiti-
vissd, ellei kyseinen maa ole maineikas
kyseisten tavaroiden valmistuksessa. Sellais-
ten kielten sanat, joita Yhdistyneen kunin-
gaskunnan merkittivit vihemmistét puhu-
vat, eiviit ole rekistersitivissi, mikili tavarat
on todennikaéisesti suunnattu asianomaisille
etnisille markkinoille. > Belgiassa, Saksassa
ja Alankomaissa on myds oikeuskiytintéa
siitd, ettd ratkaiseva peruste on se, ymmir-

24 - Vaikkakaan ci kaikissa: asiassa C-191/01 P, SMHV v. Wrigley
(DOUBLEMINT) jirjestetyssa istunnossa (Kok. 2003, s. I-
12447) SMHV:n asiamics huomautti, etti "monet kansalliset
tavaramerkkivirastot eivit ota huomioon vieraskielisten sano-
jen merkitystd, kan ne tutkivat kansallista tavaramerkkid
koskevaa hakemusta™ (ratkaisuchdotukseni 89 kohta).

25 - Yhteenveto WIPO:n raportin “Internationalised Domain
Names - Intellectual Property” liitteestd 1V (Multilingual
Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure).
Raportti laadittiin ITU:n ja WIPO:n yhteiseen symposiumiin
Muludingual Domain Names (2001), ja se on saatavilla
Internet-sivuilla (htip://arbiter.wipo.int/domains/internatio-
nalized/).
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t#dko kohteena oleva kuluttaja vieraskielisen
sanan. 2

53. Nikemys on sama tietyissi Euroopan
unionin ulkopuolisissa jirjestelmissd, esimer-
kiksi Australiassa, Kanadassa ja Yhdysval-
loissa.”” Voitaisiin kuitenkin ajatella, ettd
tarve toisiin kieliin liittyvidn herkkyyteen
on suurempi Euroopan unionissa, erityisesti
sen vuoksi, ettd se pitdd yhtddltd henkildiden
vapaata liilkkuvuutta ja toisaalta yhteismark-
kinoita térkeina.

54, Padasian oikeudenkdynnissi esiin tulleet
ongelmat kuvaavat sitd, miten 452 miljoonan
kuluttajan markkinoilla, joilla monien kulut-
tajien voidaan kohtuudella olettaa ymmarté-
vin muitakin kielia kuin niitd, joita heiddn
asuinpaikkanaan olevassa jisenvaltiossa pad-

26 — Ks. esim. asia Lipton v. Sara Lee [2002] ETMR 1073 (Cour de
Cassation, Brussels); Matsushita Electric Works [2000] ETMR
962, SMHV:n ensimmiisen valitusjaoston tuomio, jossa
viitataan Bundespatentgerichtin (Saksan liittotasavallan
patenttiasioita kisittelevd tuomioistuin) kiytint6on, ja asia
BVBA Management Training en Consultancy, Brysselin Hof
van Beroepin (muutoksenhakutuomioistuin) 3.6.2005 antama
tuomio, joka koskee Beneluxin tavaramerkkiviraston paatok-
sesti tehtyd valitusta ja jonka kohteena on Alankomaissa
rekistersitiviksi haettu tavaramerkki. Beneluxin tavaramerk-
kiviraston mukaan sovellettaessa tihin littyvad tavaramerk-
kidirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa, joka koskee erottamiskyvyn
saamista kiyton kautta, huomioon on otettava kohderyhman
kisitys Belgiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa; kysymys
siitd, onko Benelux-maiden kielialueet otettava erityisesti
huomioon, on esitetty yhteisSjen tuomioistuimelle asiassa
C-108/05, Bovemij Verzekeringen, Vrt. myds Puolan patent-
tiviraston asiassa Tong Yang Confectionary Corporation
omaksuma nikemys [2002] ETMR 219.

27 ~ Ks. alaviitteessd 25 mainittu lihde.
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asiallisesti puhutaan,®® kansallisten tavara-
merkkiviranomaisten on oltava erityisen
tarkkaavaisia, kun ne arvioivat sellaisen
merkin rekisterditdvyyttd, joka koostuu
kyseisid tavaroita tarkoittavasta tai kuvaa-
vasta vieraskielisestd sanasta. Mielestini kiy-
tintd, jonka mukaan automaattisesti olete-
taan, ettd tillaiset merkit ovat pikemminkin
"mielikuvituksellisia” kuin kuvaavia, ei en#a
vastaa yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskéy-
tinndn vaatimuksia: joissain tapauksessa,
asianomaisesta jisenvaltiosta ja asianomai-
sista kielistd riippuen, voidaan kohtuudella
olettaa, etti huomattavalla osalla elinkeino-
nharjoittajista ja kuluttajista ei ole vaikeuksia
ymmartdd kyseistd sanaa. Siind tapauksessa
rekisterdinti on eviittdvi 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan nojalla.

55. Kuten joidenkin viranomaisten kéytinto
osoittaa, se, ettd asianomaiset viranomaiset
eiviit itse osaa asianomaista kielt, ei aiheuta
ylitsepaisemittdmii vaikeuksia etenkddn sen
vuoksi, ettd nykyteknologian mahdollistama
pidisy elektronisiin sanakirjoihin helpottaa
kidnnosten etsimisti,

28 ~ Askettdin tehdyssd Eurobarometri-tutkimuksessa Europeans
and Languages (julkaistu syyskuussa 2005) puolet vastaajista
(vahintian 15-vuotiaat EUin kansalaiset, jotka asuvat EUssa,
joskaan eivét valttiméttd siind jisenvaltiossa, jonka kansalaisia
he ovat) viitti puhuvansa ainakin yhtd muuta kielti kuin
gidinkieltiin keskustelutasoisesti. Niiden prosenitiosuus,
jotka ymmirtavit muita kielid kuin omaa didinkieltdén, on
vitistdmattd vield suurempi.

29 — Esimerkiksi Yhdysvalloissa tavaramerkkisuoja on evitty, kun
tavaramerkkeihin on siséltynyt seuraavat sanat: i) "ha-lush-
ka”, unkarinkielisen munanuudeleita tarkoittavan sanan
foneettinen muoto; i) "kaba”, jolla tarkoitetaan kahvia serbian
ja ukrainan kielillg, ja iii) "Otokoyama”, joka on sake-juoman
yleisnimi Japanissa: ks. oikeustapaukset, jotka on mainittu
alaviitteessid 38, ja edelld alaviitteessd 25 mainittu WIPO:n
raportti.
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56. Niin ollen katson, ettd se, onko tavara-
merlkki rekisterdity pitevisti jisenvaltiossa A
tietylle tuotteelle, mikili se koostuu sanasta,
joka tarkoittaa tai kuvaa tuotetta jisenvaltion
B kielelld, riippuu siitd, voidaanko merkitti-
vin osan asianomaisen tuotteen myyjisti ja
kuluttajista jdsenvaltiossa A kohtuudella
olettaa ymmirtivin sanan merkityksen.
Tdmd on kussakin tapauksessa asianomaisen
toimivaltaisen viranomaisen ratkaistavalksi
kuuluva tosiseikkoja koskeva kysymys.

57. Tallaisen tavaramerkin rekisterdiminen
sellaisessa tilanteessa, jossa huomattavan
osan asianomaisen tuotteen myyjisti ja
kuluttajista voidaan kohtuudella olettaa
ymmirtdvin sanan merkityksen, on mieles-
tini ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan kanssa,
sellaisena kuin yhteiséjen tuomioistuin on
sitd tulkinnut.

58. Korostaisin kuitenkin, etti nyt kisitelti-
vissd asiassa mikadn yhteis6jen tuomioistui-
melle esitetyissi asiakirjoissa ei viittaa siihen,
ettd Espanjan viranomaiset olisivat suoritta-
neet tavaramerkin MATRATZEN rekiste-
réinnin 3 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan
vastaisesti. Tdmid nidkemys vastaa myds
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
toteamusta siitd, ettd sen oikeudenkiynnissi
“asiassa ei ole ilmennyt mitiin sellaista,
jonka perusteella voitaisiin katsoa, etti asian-
omaisen yleison merkittivilli osalla on
riittdvd saksan kielen taito [sanan Matratzen]

merkityksen ymmartimiseksi”,*® vaikka

onkin luonnollisesti viime kidessid kansalli-
sen tuomioistuimen tehtivini ratkaista timi
seikka.

Tuonnin rajoitus

59. Vaikka edelld esitetysti saadaankin vas-
taus kansallisen tuomioistuimen ennakkorat-
kaisukysymykseen, sellaisena kuin se on
esitetty, nyt kisiteltivin asian taustan ja
ennakkoratkaisupyynnon perusteella on sel-
véd, ettd padasian oikeudenkéyntiin liittyy
my®s lisikysymys siit, voiko kuvatun kaltai-
sen tavaramerkin haltija, mikili tavaramerkki
todetaan pitevisti rekisterdidyksi, kayttid
sitd estdikseen niiden tavaroiden maahan-
tuonnin, joita se tarkoittaa tai kuvaa. Mat-
ratzen Concord, Yhdistyneen kuningaskun-
nan hallitus ja komissio ovat lisiksi esittiineet
tistd kysymyksesti lausumia, jotka kisittelen
seuraavassa.

60. Ensinndkin tavaramerkin haltijan oikeus
estiid toisia kiyttimistd samaa tai samankal-
taista merkkii samoja tai samankaltaisia
tavaroita varten perustuu direktiivin 5 artik-
lan 1 kohtaan. Yhteiséjen tuomioistuin on
katsonut, ettd yksinoikeutta saadaan kayttiz
ainoastaan niissii tilanteissa, joissa se, etti
kolmas kiyttad merkkid, aiheuttaa tai voi
aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtiville

30 - Tuomion 38 kohta.
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eli erityisesti sen keskeiselle tehtéville, joka
on tavaran alkuperidn takaaminen kulutta-
jalle.3! Kuten komissio huomauttaa, kysei-
sessi sifinnoksessd ei anneta tavaramerkin
haltijalle oikeutta estdd toisia kayttdméstd
samankaltaista tai samaa merkkid, mikéli
merkkid kiytetdin muussa tarkoituksessa
kuin yksiléimédn yritys, josta asianomaiset
tavarat ovat perdisin, jolloin ei ole mitéén
vaaraa siitd, ettd kuluttajat pitdvit merkkia
tavaramerkking, ®* Tavaramerkin haltija ei
ndin ollen voi vedota 5 artiklan 1 kohtaan
perustuvaan oikeuteensa estdiikseen kol-
matta osapuolta kiyttimdstd tavaramerkkis
tdysin kuvailevasti, mikéli maininnan ei voida
katsoa ilmaisevan tavaran alkuperéi. >3

61. Toiseksi siindkidn tapauksessa, ettd tava-
ramerkin haltija voi menestyksekkadsti
vedota direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan perus-
tuvaan oikeuteensa, sen 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla tdmaé oikeus ei missdin
tapauksessa anna hinelle mahdollisuutta
kieltdd toista kdyttdmaistd elinkeinotoimin-
nassa kauppanimityksid, jotka koskevat
muun muassa asianomaisten tavaroiden
"lajia”, "laatua” tai "muita ominaisuuksia”,
edellyttien ettd timd Léyttdd niitd "hyvad
liiketapaa noudattaen”.

31 — Asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002
(Kok. 2002, 5. 1-10273, 51 kohta.

32 — Asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004
(Kok. 2004, s. 1-10989, 60 kohta).

33 - Asia C-2/00, Hélterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. I-
4187, 16 kohta} ja edelld alaviitteessd 31 mainitussa asiassa
Arsenal annetun tuomion 54 kohta.
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62. Yhteiséjen tuomioistuin on todennut,
ettd 6 artiklalla pyritdén "yhteensovittamaan
tavaramerkkioikeuksien suojelemista koske-
vat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden
vapaata liikkuvuutta — —yhteismarkkinoilla
koskevat intressit siten, ettd tavaramerkkioi-
keus voi tdyttdd tehtdvénsd olennaisena
osana vidristymittomén kilpailun jérjestel-
mii, joka perustamissopimuksella pyritadn
luomaan ja sailyttiméin”, 3

63. Lisattikoon tdhdn, ettd on mielestini
valttimatontd, ettd kansalliset tuomioistui-
met varmistavat sekd sen, etti tavaramerkin
haltijat eivit kiiytd 5 artiklan 1 kohtaa vddrin,
etti sen, ettd kolmannet osapuolet kykenevit
asianmukaisesti vetoamaan 6 artiklan 1 koh-
dan b alakohtaan.

64. Vaikka oletettaisiin, ettd nyt kisiteltd-
vissi asiassa tavaramerkki MATRATZEN on
péteviisti rekisterdity Espanjassa, sen halti-
jalla ei ole ndin ollen kuitenkaan oikeutta
estid sanan Matratzen kidyttdmistd tilan-
teissa, jotka joko eivdt kuulu 5 artiklan
1 kohdan soveltamisalaan tai kuuluvat
6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamis-
alaan, kuten esimerkiksi saksankielisessd
kuvastossa kuvaamaan patjoja.

34 - Asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905,
62 kohta).
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Ratkaisuehdotus

65. Niin ollen vastaisin Barcelonan Audiencia Provincialin esittimain ennakkorat-
kaisukysymykseen seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaddidnnén lihentdmisesti 21 péivini joulukuuta
1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan ¢
alakohtaa on tulkittava siten, ettd merkkis, joka koostuu yksinomaan sanasta tai
sanoista, joka tarkoittaa tai jotka tarkoittavat asianomaista tuotetta tai joka kuvaa tai
jotka kuvaavat tuotteen lajia, laatua, mairas, kiyttotarkoitusta, arvoa, maantieteel-
listd alkuperdd tai muita ominaisuuksia jonkin jisenvaltion kielelli, ei voida
rekisterdidd toisessa jdsenvaltiossa, mikili voidaan kohtuudella olettaa, etti
huomattava osa kyseisen tuotteen myyjistd ja kuluttajista ymmiirtdd sanan tai
sanojen merkityksen.
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