TUOMIO 4.5.1999 — YHDISTETYT ASIAT C-108/97 JA C-109/97

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

4 piivini toukokuuta 1999

Yhdistetyissi asioissa C-108/97 ja C-109/97,

jotka Landgericht Miinchen 1 (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen
177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhteisSjen tuomioistuimen kisi-
teltiviksi saadakseen tissd kansallisessa tuomioistuimessa vireilla olevissa asioissa

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

vastaan

Boots- und Segelzubehér Walter Huber (C-108/97) ja

Franz Attenberger (C-109/97)

* Oikcudenkiyntikicli: saksa.
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ennakkoratkaisun jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentdmisestd 21 pii-
vini joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan tul-
kinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheenjoh-
tajat P.J. G. Kapteyn, ].-P.Puissochet, G.Hirsch ja P. Jann sekid tuomarit
G.F  Mancini, ]J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (esittelevd
tuomari) ja D. A. O. Edward,

julkisasiamies: G. Cosmas,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Riihl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), edustaja-
naan asianajaja Stephan Gruber, Miinchen,

— Boots- und Segelzubeh6r Walter Huber, edustajanaan asianajaja Michael Nieder,
Miinchen,

— Franz Attenberger, edustajanaan asianajaja Richard Schénwerth, Miinchen,
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— TItalian hallitus, asiamiehendin ulkoasiainministerién diplomaattisten riita-
asioiden osaston osastopdillikké Umberto Leanza, avustajanaan valtionasiamies
Oscar Fiumara,

— Euroopan yhteisojen komissio, asiamicheniin oikeudellisen yksikon virkamies
Jan Berend Drijber, avustajanaan asianajaja Bertrand Wigenbaur, Bryssel,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriecbs GmbH (WSC):n,
Boots- und Segelzubehor Walter Huberin, Franz Attenbergerin ja komission
3.3.1998 pidetyssd istunnossa esittimit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamichen 5.5.1998 pidetyssi istunnossa esittimin ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Landgericht Miinchen I on esittinyt yhteis6jen tuomioistuimelle 8.1.1997 tekemil-
lain pidtokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 14.3.1997, EY:n
perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla ennak-
koratkaisukysymyksid jisenvaltioiden tavaramerkkilainsaidinnon lihentimisestd
21 pdivani joulukuuta 1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan tul-
kinnasta.
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Nimi kysymykset on esitetty kahdessa asiassa, joissa kantajana on Windsurfing
Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (jiljempini Windsurfing
Chiemsee) ja vastaajina ovat Boots- und Segelzubehdr Walter Huber (jiljempini
Huber) ja Franz Attenberger (jiljempina Attenberger) ja joka koskee sitd, ettd vas-
taajat olivat kdyttineet Chiemsee-nimitysti myydessdian urheiluvaatteita.

Yhteison lainsdidinto

Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkin muodostavat merkit”,
saadetdin seuraavaa:

"Tavaramerkkini voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esittii graafisesti, eri-
tyisesti sanoin, henkildnnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka
tavaroiden tai niiden paillyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilli voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikkona on ”"Rekisterdinnin esteet ja mitittémyys-
perusteet”, saddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji et saa rekisterdidi tai, jos ne on rekisteroity, ne on julistet-
tava mitdttomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeini;
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b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinndisti muodostuvat tavaramerkit,
jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
miirai, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellisti alkuperii, tavaroiden val-
mistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinndisti muodostuvat tavaramerkit,
jotka ovat tulleet yleisessi kiclenkdytdssi tai hyvin kauppatavan mukaan tavan-
omaisiksi;

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisod harhaan esimerkiksi tava-
roiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperin suhteen;

3. Tavaramerkilti ei saa evitid rekisterointii tai sitd julistaa mitittdmaksi 1 kohdan
b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen
tekopiivii kiytossi tullut erottuvaksi. Jisenvaltio voi sditdd, ettd timi koskee myds
tavaramerkkia, joka on tullut erottuvaksi rekisterdintihakemuksen tekopiivin tai
rekisterdintipdivin jalkeen.”
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Direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoituk-
set”, siadetdin seuraavaa:

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltid toista kdyttimisti elinkeinotoiminnassa:

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mairii, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maan-
tieteellisti alkuperai, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajan-
kohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkin-
tojd,

jos hin kiyttdd niitd hyvaa litketapaa noudattaen.”

Direktiivin 15 artiklan otsikkona on "Yhteisémerkkeja, takuumerkkeji ja tarkas-
tusmerkkeji koskevat erityissiinnokset”, ja sen 2 kohdassa siidetiin seuraavaa:

"Jasenvaltio voi 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen saitii, ettd merkki tai
merkinti, jota voidaan kiyttii elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai pal-
velujen maantieteellistd alkuperii, voi olla yhteiso-, takuu- tai tarkastusmerkkina.
Tillainen merkki ei anna sen haltijalle oikeutta kieltdd toista kiyttdmistd elinkei-
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notoiminnassa edelli tarkoitettua merkkii tai merkintii, jos hin kayttii sitad hyvii
litketapaa noudattaen; tillaiseen merkkiin ei varsinkaan saa vedota kolmatta vastaan,
jolla on oikeus kiyttid maantieteellisti nimed.”

Kansallinen lainsiidianto

Direktiivi on saatettu osaksi Saksan lainsdidint63 Markengesetzilli (tavaramerk-
kilaki), joka on tullut voimaan 1.1.1995. Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 2 kohdan
mukaan sellaista tavaramerkkii ei saa rekisterdidi, joka “muodostuu yksinomaan
— — ilmauksista, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttia tavaroiden tai palve-
lujen — — maantieteellisen alkuperin — — taikka tavaroiden tai palvelujen muiden
ominaispiirteiden osoittamiseen”.

Markengesetzin 8 §:n 3 momentin mukaan saman lain 8 §:n 2 momentin 2 kohtaa
ei sovelleta, ”jos tavaramerkki on ennen rekisterdintipaitoksen tekemisti tullut
asianomaisessa kohderyhmissi vakiintuneeksi tunnetuksi sen vuoksi, etti sitd on
kiytetty niiden tavaroiden tunnusmerkkin, joita varten tavaramerkin rekisterintii
haetaan”.

Kansallisen tuomioistuimen kisiteltivini olevat riita-asiat ja ennakkoratkaisu-
kysymykset

Chiecmsee on Baijerin osavaltion suurin jirvi, ja sen pinta-ala on 80 nelidkilometrii.
Chiemsee on suosittu turistikohde, ja sielli voidaan muun muassa harrastaa purje-
lautailua. Aluetta, jolla timi jirvi sijaitsee, kutsutaan Chiemgauksi, ja se on elin-
keinorakenteeltaan maatalousvaltainen.
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Windsurfing Chiemsee on Chiemseen rannalla toimiva yritys, joka myy muodin-
mukaisia urheiluvaatteita ja -jalkineita ja muita urheiluvilineitd, jotka on suun-
nitellut sen tilld samalla paikkakunnalla toimiva tytiryhti ja jotka on valmistettu
muualla. Niissi tavaroissa kidytetdin merkintdd "Chiemsee”. Windsurfing Chiemsee
on rekisterdinyt vuosien 1992 ja 1994 vilisenad aikana Saksassa useita timin ilma-
uksen sisiltavii kuviomerkkeji, joiden ulkonikd poikkeaa hieman toisistaan ja joista
osa koostuu timin ilmauksen lisiksi tietyisti lisaiilmauksista; tillaisia tavaramerkkeja
ovat esimerkiksi "Chiemsee Jeans” ja "Windsurfing — Chiemsee — Active Wear”.

Ennakkoratkaisupyyntéjen mukaan Saksassa ei ole sellaista tavaramerkkii, jolla
suojattaisiin sanaa "Chiemsee” sellaisenaan. Saksan toimivaltaiset rekisterdintiviran-
omaiset ovat tihan asti pitineet sanaa "Chiemsee” maanticteellisen alkuperin osoit-
tavana ilmauksena, minki vuoksi se ei ole rekisterdintikelpoinen. Nama viran-
omaiset ovat siti vastoin pitineet rekisterdintikelpoisina sellaisia kuviomerkkejd,
jotka sisiltivit graafisesti erl tavoin esitettyini sanan “Chiemsee” ja joitain lisiil-
mauksia.

Huber on myynyt vuodesta 1995 alkaen Chiemseen rannalla sijaitsevassa kaupun-
gissa urheiluvaatteita, kuten T-paitoja ja verryttelypuseroita, joissa on merkinti
”Chiemsee”, jonka graafinen muoto poikkeaa kuitenkin niistd tavaramerkeisti, joita
Windsurfing Chiemsee kiyttiid tavaroidensa tunnusmerkkini.

Attenberger puolestaan myy Chiemseen lihelld samantyyppisia urheiluvaatteita,
joissa on merkinti "Chiemsee”, mutta se on kiyttinyt erilaista graafista esitystapaa
ja tiettyjen tavaroiden osalta erilaisia tiydentdvii ilmauksia kuin Windsurfing
Chiemsee.
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Landgericht Miinchen I:n kisiteltavini olevissa oikeusriidoissa Windsurfing Chiemsee
on riitauttanut sen, ettd Huber ja Attenberger kiyttivit ilmausta ”Chiemsee”, ja se
on vedonnut siihen, etti vaikka kyseisten tavaroiden tunnusmerkkeini kiytetyt
merkit ovat ulkoasultaan erilaisia, ne voivat sekoittua Windsurfing Chiemseen kiyt-
timiin "Chiemsee”-merkintdin, joka on asianomaisessa kohderyhmissi tunnettu
ja jota on joka tapauksessa kiytetty vuodesta 1990 alkaen.

Vastaajat puolestaan vaittavit, etti koska ”Chiemsee”-sana on maantieteellisen alku-
perin osoittava ilmaus ja siksi kaikkien vapaasti kiytettivissa, se ei voi olla tavara-
merkkioikeudellisesti suojattu, minka vuoksi siita, etti titd ilmausta kiytetiin ulko-
asultaan Windsurfing Chiemseen tavaramerkeistid poikkeavissa kuviomerkeissi, ei
voi atheutua sekaannusvaaraa.

Landgericht Miinchen I on todennut ennakkoratkaisupyynnoissain seuraavaa:

— Jos tavaramerkki koostuu direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoi-
tetusta deskriptiivisestd ilmauksesta, joka on esitetty graafisesti omaperaiselld
tavalla, tavaramerkin erottamiskyky ja suojan laajuus perustuvat yksinomaan
nathin suojattaviin graafisiin erityispiirteisiin. Sekaannusvaara voi atheutua
ainoastaan niiden kuvallisten piirteiden samankaltaisuudesta eikd siis
deskriptiivisten osien samanlaisuudesta.

— Vaikka toimivaltaiset viranomaiset ovat rekisterdineet tavaramerkin ainoastaan
siksi, etti sellaiselle sanalle, joka ei sininsi olisi rekisterdintikelpoinen, on
annettu omaperiinen graafinen muoto, tavaramerkin loukkaamista kisitteleva
tuomtoistuin voi kuitenkin katsoa, etti sana voi jo sininsi olla suojattu, ja mii-
rittdd kyseisesti tavaramerkista saatavan kokonaisvaikutelman ja tavaramerkin
erottamiskyvyn eri tavalla kuin rekisterdintiviranomainen.

I-2818



WINDSURFING CHIEMSEE

— Nyt kisiteltdvani olevien asioiden ratkaisemiseksi on miiritettava, vaikuttaako
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan tulkintaan ja rajoittaako titi tul-
kintaa “Freihaltebediirfnis” (tarve siilyttdd deskriptiiviset ilmaukset vapaassa
kiytossd), jonka tiytyy saksalaisen oikeuskiytinnén mukaan olla konkreet-
tinen, aktuelli tai pakottava (konkret, aktuell oder ernsthaft). Jos huomioon ei
ole otettava tillaista pakottavaa tarvetta, “Chiemsee”-sana kuuluu automaat-
tisesti 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, koska sitd voidaan joka
tapauksessa kiyttda tekstiilituotteiden maantieteellisen alkuperin ilmoittami-
seen. Jos sitd vastoin tilld tarpeella on merkitysti, on myds otettava huomioon
se, ettel Chiemseelld ole tekstiiliteollisuutta. Kantajan tuotteet tosin suunnitel-
laan siclld, mutta nc valmistetaan ulkomailla.

— Lisiaksi olisi mahdollisesti my®6s tutkittava, suojataanko "Chiemsee”-sanaa rekis-
terdimittomini tavaramerkkini Markengesetzin 4 §:n 2 momentin mukaisesti
timin sanan aikaisemman kiyton perusteella. Koska kuitenkin tdssd sdannok-
sessi asetetut edellytykset tiyttyvit aina, jos saman lain 8 §:n 3 momentissa ase-
tetut edellykset tiyttyvit, tiltd osin on sovellettava siti tulkintaa, joka annetaan
direktiivin 3 artiklan 3 kohdalle, joka on pantu tiytint6n viimeksi mainitulla
kansallisella siannoksella.

— On siis kysyttivia, seuraako direktiivin 3 artiklan 3 kohdasta, etti tietty merkki
voidaan rekisterdidi silloin, kun siti on kiytetty tavaroiden tunnusmerkkini
niin kauan ja siind laajuudessa, ettd asianomaisesta kohderyhmisti vihiisti suu-
rempi osa tunnistaa merkin tavaroiden tunnusmerkiksi, vai onko edelleen sovel-
lettava saksalaisessa oikeuskiytinnossi tihidn asti sovellettuja tiukkoja vaati-
muksia, kuten Saksan lainsiitaji on olettanut kiyttiessiin Markengesetzin 8 §:n
3 momentissa vakiintumisen kisitettd (Verkehrsdurchsetzung), mistd seuraisi
muun muassa se, etta vaadittu tunnettuusaste vaihtelee sen mukaan, kuinka pai-
nava on intressi sdilyttdd deskriptiiviset ilmaukset vapaassa kiytossi (Freihal-
teinteresse).
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Landgericht Miinchen I on niin ollen katsonut olevan tarpeen, etti yhteisjen tuo-
mioistuin tulkitsee tiltd osin tavaramerkkidirektiivia, minki vuoksi se on lykinnyt
asian kisittelyi ja esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisu-
kysymykset:

»1.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevat kysymykset:

Onko 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, etti riittii, etti on ole-
massa mahdollisuus, ettd merkintii kiytetiin maantieteellisen alkuperin osoit-
tamiseen, vai onko tillaisen mahdollisuuden oltava konkreettinen (siina mie-
lessd, ettd muut samantyyppiset yritykset kdyttavit jo titi sanaa samankaltaisten
tavaroidensa maantieteellisen alkuperin osoittamiseen tai ettd on vihintdinkin
olemassa konkreettisia syitd olettaa, ettd ne alkavat tehdi niin lihiaikoina) vai
vaaditaanko sidnnoksen soveltamiseen, cttd on periti oltava olemassa tarve
kiyttad tillaista merkintdd kysymyksessi olevien tavaroiden maantieteellisen
alkuperin osoittamiseen, tai vaaditaanko vieli sen lisiksi, ettd kyseisen maan-
tieteellisen merkinnin kiyttdi koskevan tarpeen on oltava erityisen suuri esi-
merkiksi siksi, etti tilli seudulla valmistetut timinkaltaiset tavarat ovat eri-
tyisen arvostettuja?

Onko silld, ettd tavaramerkin vaikutuksia on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa, merkitysti sen suhteen, tulkitaanko 3 artiklan 1 kohdan c ala-
kohtaa maantieteellisen alkuperin osoittavien ilmausten osalta laajasti vai sup-
peasti?

Katsotaanko 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuiksi maantieteellisen
alkuperin osoittaviksi merkinndiksi ainoastaan sellaiset merkinnit, jotka viit-
taavat paikkaan, jossa tavara on valmistettu, vai riittiako, ettd tavaroita myy-
dain siini paikassa tai siitd paikasta kisin, johon merkinti viittaa, vai riittaizko
vaatteiden valmistuksen osalta se, etti vaatteet on suunniteltu merkinnin osoit-
tamalla alueella, mutta valmistettu muualla toimeksiantajan ohjeiden mukai-
sesti?
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Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmiistd virkettd koskevat kysymykset:

Miti vaatimuksia tissd sidnnoksessd asetetaan 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaisten kuvaavien ilmausten rekisterdintikelpoisuudelle?

Erityisesti: Ovatko nimi vaatimukset aina samat vai ovatko ne erilaisia sen
mukaan, miten vahva on tarve siilyttdd tillaiset merkinnit vapaassa kiytossd
(Freihaltebediirfnis)?

Onko timin siinndksen kanssa yhteensopiva se Saksan oikeuskiytinnossi
tihin asti vallinnut kanta, jonka mukaan kysymyksen ollessa sellaisista kuvaa-
vista ilmauksista, joiden osalta on olemassa kyseinen Freihaltebediirfnis’, vaa-
ditaan, ettd yli 50 prosenttia asianomaisesta kohderyhmisti tuntee sen (Ver-
kehrsdurchsetzung), minka lisaksi tallainen tunnettuus on voitava todistaa?

Siidetiinko tissi sainnoksessd vaatimuksista, jotka koskevat sita, mitd keinoja
kayttiden voidaan selvittid se, onko merkki tullut kiyttdnsa perusteella erot-
tamiskykyiseksi?”

Nimi kaksi asiaa on yhdistetty yhteiséjen tuomioistuimen presidentin 8.7.1997
antamalla miiriykselld kirjallista ja suullista kisittelyd sekd tuomiota varten.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevat kysymykset

Niilld kysymyksilld, jotka on syytd kisitelld yhdessi, kansallinen tuomioistuin
kysyy, milld edellytyksilli direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa kielletdin
sellaisten merkkien rekisterdiminen, jotka koostuvat pelkistiin maantieteellisestd
nimestd. Se kysyy erityisesti sitd,
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— onko 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytykseni se, etti on ole-
massa konkreettinen, aktuelli tai pakottava tarve siilyttid deskriptiiviset
ilmaukset vapaassa kiytdssi (Freihaltebediirfnis), ja

— millainen yhteys kyseiseen maantieteelliseen paikkaan on oltava niilli tavaroilla,
joita varten kyseinen maantieteellinen paikannimi halutaan rekisterdida tavara-
merkiksi.

Windsurfing Chiemsee viittii, etti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa
kielletiin maantieteellisen alkuperin osoittavien ilmausten rekister6iminen tavara-
merkiksi vain siind tapauksessa, ettd kyseinen ilmaus viittaa tiettyyn tarkkaan rajat-
tuun maantieteelliseen alueeseen, jolla useat yritykset valmistavat niiti tavaroita,
joita varten tavaramerkin rekisterdintii haetaan, ja titd paikannimei kiytetain ylei-
sesti kyseisten tavaroiden maantieteellisen alkuperin osoittamiseen.

Huber ja Attenberger viittivit, etti jos on todennakdistd, ettid ilmausta kiytetdin
vastaisuudessa kyseisten tavaroiden maantieteellisen alkuperin osoittamiseen, direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella on katsottava, ettd tillaista
ilmausta ei voida rekister6ida tavaramerkiksi. Huberin ja Attenbergerin mukaan titi
siinnésti sovelletaan my&s muihin kuin sellaisiin alkuperimerkintoihin, joilla
ilmaistaan tavaroiden valmistuspaikka.

Italian hallituksen mukaan yrityksille on annettava vapaa mahdollisuus kiyttii
maantieteellisen alkuperin osoittavia ilmauksia sellaisten tavaroiden merkinnéissi,
joilla on tavalla tai toisella liittymi kyseessi olevaan paikkaan, olipa kyse tavaroiden
valmistuksesta tai myymisesti. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan sovel-
tamisen kannalta on merkityksellisti pelkistiian se, ettd ilmausta voidaan kiyttii
maantieteellisen alkuperin ilmaisemiseen, eiki erityisten lisiedellytysten asettaminen
tiltid osin ole tarpeellista.

I-2822



23

2

25

26

WINDSURFING CHIEMSEE

Komission mukaan 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava niin, ettd rekiste-
rointiesteitd tutkittaessa merkitysti ei ole silld, onko tietyssi yksittdistapauksessa
kolmansien kannalta konkreettista tai pakottavaa tarvetta sithen, ettd merkintii saa-
daan edelleen kiyttid vapaasti. Muodinmukaisten urheiluvaatteiden osalta 3 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja maantieteellisen alkuperin osoittavia ilmauksia
ovat ilmaukset, joilla viitataan alueeseen, jolla nimi tavarat on suunniteltu tai jolla
se yritys toimii, joka on teettinyt nimi tavarat.

Aluksi on todettava, etti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan rekis-
teroimiskelpoisia eivit ole deskriptiiviset tavaramerkit eli tavaramerkit, jotka koos-
tuvat yksinomaan sellaisista merkeista tai ilmauksista, joita voidaan kayttid sen
tyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaispiirteiden ilmaisemiseen, joita varten
rekisterdintid haetaan.

Taltd osin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritiin siihen yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, etti merkkeji tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisii
tavaroita tai palveluita, joita varten rekisterdintii haetaan, on jokaisen saatava
vapaasti kiyttii, mukaan lukien kiytto yhteismerkissi taikka yhdistelmi- tai kuvio-
merkissd. Tilld siinnokselld estetddn siis se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi rekis-
terdinnin perusteella kiyttad tavaramerkkindin tillaisia merkkeji tai ilmauksia.

Kun on erityisesti kyse merkeista tai ilmauksista, joita voidaan kayttidd sen tyyp-
pisten tavaroiden maantieteellisen alkuperin ilmaisemiseen, joita varten tavara-
merkki halutaan rekisterdid, eli erityisesti maantieteellisista nimisti, yleisen edun
mukaista on, ettid niiti ei voida rekisterdidi tavaramerkiksi, koska niilli merkeilld
tai ilmauksilla voidaan kuvailla kyseisen tyyppisten tavaroiden laatua ja muita omi-
naisuuksia ja koska timian lisiksi niilld voidaan vaikuttaa eri tavoin kuluttajien
valintothin esimerkiksi niin, ettd kuluttajat yhdistivit tavarat miellyttiaviksi koke-
maansa maantieteelliseen paikkaan.
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Osoituksena siitd, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritiin talld
tavalla yleisen edun turvaamiseen, on my®&s se, etti direktiivin 15 artiklan 2 kohdan
mukaan jisenvaltiot voivat saitid 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen, etti
merkit tai ilmaukset, joita voidaan kiyttad tavaroiden tai palvelujen maantieteel-
lisen alkuperan ilmaisemiseen, voivat olla yhteismerkkeji.

On my6s huomattava, ettd edelld 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta esitetty tulkinta
on tdysin sopusoinnussa direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, johon
kansallinen tuomioistuin on viitannut kysymyksissdan, eiki viimeksi mainittu
sddnnds vaikuta merkittivasti tihdn tulkintaan. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdalla pyritdin nimittiin ratkaisemaan ne ongelmat, joita aiheutuu siiti, etti
osittain tai pelkidstiin maantieteellisestd nimesti koostuva tavaramerkki on rekiste-
roity, eikd tilld siinnokselld anneta kolmansille oikeutta kiyttaa tallaista nimei
tavaramerkkini, vaan silld ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus kiyttii
tillaista nimea deskriptiivisesti eli tavaran maantieteellisen alkuperan ilmaisemiseen
silld edellytykselli, ettd nimed kiytetiin immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien
hyvien liiketapojen mukaisesti.

Maantieteellisten nimien rekisteréiminen tavaramerkeiksi ei ole my6skiin direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan kiellettyi pelkistiin silloin, kun ne
ovat sellaisten tismaillisesti miiriteltyjen maantieteellisten paikkojen nimii, jotka
ovat jo tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden osalta ja jotka asianomainen koh-
deryhmi eli elinkeinonharjoittajat tai tillaisten tavaroiden keskivertokuluttajat silla
maantieteelliselld alueella, jota rekisterdintihakemus koskee, yhdistavit niihin tava-
roihin.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodosta, jossa viitataan ”— —
merkint6ihin, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa — — maantieteellisti alku-
perii”, ilmenee nimittiin, ettd sellaiset maantieteelliset nimet, joita yritykset mah-
dollisesti kiyttivit vastaisuudessa, on jitettivi tillaisten yritysten vapaaseen kiyt-
té0n, jotta nimi yritykset voisivat ilmaista kyseisten tavaroiden maantieteellisen
alkuperin.
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Niin ollen toimivaltaisen viranomaisen on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dan mukaan arvioitava, onko maantieteellinen nimi, joka halutaan rekister6idi tava-
ramerkiksi, sellaisen paikan nimi, joka tilli hetkelld yhdistetdin asianomaisessa koh-
deryhmissi kyseisen tyyppisiin tavaroihin, tai onko kohtuudella odotettavissa, cttd
vastaisuudessa se yhdistetdin tilli tavalla niihin tavaroihin.

Sen arvioimiseksi, onko tissi viimeksi mainitussa tilanteessa mahdollista, etti
asianomaisessa kohderyhmissi titi maantieteellisti nimed pidettiisiin kyseisen
tyyppisten tavaroiden alkuperin osoittavana ilmauksena, on erityisesti otettava
huomioon timin nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmissi sekd nimen
ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden ominaispiirteet.

Tiltid osin on syyti korostaa, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vas-
taista ei periaatteessa ole sellaisten maantieteellisten nimien rekisterdiminen, jotka
eivit ole asianomaisessa kohderyhmissi tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota
viittaavan maantieteelliseen paikkaan, eiki myoskadin sellaisten maantieteellisten
nimien rekisterdiminen, jotka ovat sellaisten palkko]cn nimii, joiden ominaispiir-
teiden vuoksi (esimerkiksi siksi, ettd kyseessd on jirvi tai vuori) on epitodenni-
koista, ettd kyseisten tavaroiden katsottaisiin asianomaisessa kohderyhmissi olevan
perdisin tistd paikasta.

On kuitenkin tismennettivi, ettei ole poissuljettua, ettd jirven nimelld voitaisiin
ilmaista maantieteellistd alkuperii 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla my6s sellaisten tavaroiden osalta, joita Landgericht Miinchen L:n kisiteltd-
vini olevat asiat koskevat, jos asianomaisessa kohderyhmissi tima nimi voidaan
ymmirtii niin, ettd se kisittii my0s jirven rannat ja siti ympirdivin alueen.

Edelli esitetystd seuraa, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltami-
sedellytykseni ei ole se, ettd olisi olemassa timin tuomion 16 kohdan kolmannessa
luetelmakohdassa mainitussa saksalaisessa oikeuskiytinnossa tarkoitettu konkreet-

tinen, aktuelli tai pakottava tarve siilyttii deskriptiiviset ilmaukset vapaassa kiy-
tossi (Freihaltebediirfnis).
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Lopuksi on todettava, ettd vaikka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovel-
lettaessa kyseisen tavaran maantieteellisen alkuperin ilmauksella tarkoitetaan taval-
lisesti tavaran todellista tai mahdollista valmistuspaikkaa, on mahdollista, etti
kyseiset tavarat yhdistetiin tiettyyn maantieteelliseen paikkaan myos muiden syiden
vuoksi eli esimerkiksi siksi, ettd tavara on suunniteltu kyseisessi paikassa.

Edelld esitetyn perusteella direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeviin
kysymyksiin on vastattava, ettd titd siinnosti on tulkittava seuraavasti:

— Tissa sidnnoksessi kielletiin maantieteellisten nimien rekisterdiminen tavara-
merkeiksi paitsi siind tapauksessa, ettd nimi nimet ovat sellaisten paikkojen
nimii, jotka tilli hetkelld yhdistetiin asianomaisessa kohderyhmissi kyseisen
tyyppisiin tavarothin, myos siini tapauksessa, etti nimi nimet ovat sellaisia
maantieteellisii nimii, joita asianomaiset yritykset saattavat vastaisuudessa
kayttdd kyseisen tyyppisten tavaroiden maantieteellisen alkuperin ilmaisemi-
seen.

— Jos maantieteellistd nimei ei tdlld hetkelld yhdistetid asianomaisessa kohderyh-
missi kyseisen tyyppisiin tavaroihin, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava,
onko kohtuudella oletettavissa, ettd tillaista nimed voidaan vastaisuudessa pitii
asianomaisessa kohderyhmissi tillaisten tavaroiden maantieteellisen alkuperin
osoittavana ilmauksena.

— Tutkittaessa titid viimeksi mainittua seikkaa on erityisesti otettava huomioon
timin nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmissi sekd nimen ilmai-
seman paikan ja kyseisten tavaroiden ominaispiirteet.

— Maantieteellinen paikka ja tavara voidaan yhdistii toisiinsa siiti huolimatta, etti
tavaraa ei ole valmistettu tissi paikassa.
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Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmaisti virketti koskevat kysymykset

Niilli kysymyksilliin kansallinen tuomioistuin tiedustelee sitd, mitd vaatimuksia
direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmiistd virkettd sovellettaessa on asetettava
tavaramerkin kiyton kautta syntyneelle tavaramerkin erottamiskyvylle. Erityisesti
se kysyy, ovatko nimi vaatimukset erilaisia siitd riippuen, kuinka vahva on tarve
sdilyttdd deskriptiivinen ilmaus vapaassa kiytossi (Freihaltebediirfnis), ja asete-
taanko tissi siinnoksessi vaatimuksia sen suhteen, miti keinoja kiyttien on selvi-
tettavi, onko tavaramerkki tullut kiyttonsi perusteella erottamiskykyiseksi.

Windsurfing Chiemsee viittad, etti 3 artiklan 3 kohdassa edellytetdin samanlaista
erottamiskykyid kuin alkujaan tavaramerkkia rekisterditiessd ja ettd tdstd syystd
edelli mainitulla "Freihaltebediirfnis”-vaatimuksella ei ole merkitysti. Windsurfing
Chiemseen mukaan ei ole tarpeen, ettd tavaramerkki olisi tietylld tavalla tunnettu
asianomaisessa kohderyhmissa. Kun tutkitaan, onko tavaramerkki tullut kidyttonsa
perusteella erottamiskykyiseksi, kaikenlaisen selvityksen esittimisen tulisi olla sal-
littua, ja siksi selvityskeinona tulisi saada kiyttdd muun muassa tavaramerkkiin liit-
tyvia litkevaihtoa, mainoskuluja ja kiaytt63 lehdistossa.

Huber viittdi, etta direktiivin 3 artiklan 3 kohta ja Markengesetzin 8 §:n 3 momentti
ovat “saman mitalin kaksi eri puolta”: ensin mainitussa siannéksessi mainitaan lop-
putulos eli erottamiskykyiseksi tuleminen, kun taas jilkimmiisessi siannéksessi
tarkoitetaan sitd tapaa, jolla timi lopputulos saavutetaan, eli sitd, ettd kyseinen
merkki opitaan tuntemaan asianomaisessa kohderyhmaissi kyselsen tavaran tun-
nusmerkkini. Deskriptiivisen ilmauksen rekisterdintikelpoisuus riippuu kunkin
yksittiistapauksen erityispiirteistd ja erityisesti siitd, millainen tarve on siilyttid
ilmaus elinkeinonharjoittajien vapaassa kiytossi. Huberin mukaan direktiivin 3 artik-
lan 3 kohdan kanssa on sopusoinnussa se deskriptiivisid ilmauksia koskeva edel-
lytys, ettd tunnettuus on yli 50 prosenttia kohderyhmisti. Lisiksi Huberin mukaan
se, milli tavalla tavaramerkin tunnettuus selvitetiin tai osoitetaan, on kansallisessa
oikeudessa siidettdvi asia.
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Attenberger katsoo, ettd direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa erottamiskyvylle asetetut
vaatimukset poikkeavat 3 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ja ettd erottamiskyvylla
tarkoitetaan samaa kuin Markengesetzin 8 §:n 3 momentissa mainitulla laajalla tun-
nettuudella (Verkehrsdurchsetzung). Attenbergerin mukaan deskriptiivinen merkki
on tullut erottamiskykyiseksi merkin kiyttimisen perusteella, jos koko jisenvaltion
alueella vihintiin 50 prosenttia asianomaisesta kohderyhmaisti tunnistaa kaytetyn
merkin yrityksen tunnusmerkiksi. Vaadittava tunnettuusaste riippuu Attenbergerin
mukaan siitd, kuinka voimakas on edelld mainittu tarve pitid ilmaus vapaasti kiytet-
tivini. Kansallisen tuomioistuimen asiana on paittid kansallisten menettelysiin-
tojen mukaisesti siitd, milli keinoilla selvitetdin, onko merkki tullut kiyttonsi
perusteella erottamiskykyiseksi.

Italian hallitus tuo esiin, ettd jos maantieteellisen ilmauksen sisiltivi tavaramerkki
on tullut graafisesta esitystavastaan riippumatta kiyttonsi perusteella yksiselittei-
sesti erottamiskykyiscksi, el ole mitiin syyti sille, ettei timin tavaramerkin haltija
saisi laajinta mahdollista suojaa, vaikka tilld rajoitettaisiinkin kolmansien vapautta;
koska tistd kysymyksesti ei ole direktiivissd tdsmallisid sainnoksid, erottamiskyvyn
tarkempi arvioiminen on jitettivi kansallisen tuomioistuimen asiaksi.

Komissio katsoo, etti tavaramerkki on tullut direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tar-
koitetulla tavalla kiytténsi perusteella erottamiskykyiseksi, jos kuluttajat pitivit
ennen rekisterdintihakemuksen tekemisajankohtaa kyseisti ilmausta tavaramerk-
kini, cikd merkitysti ole sill4, oliko olemassa tarvetta sdilyttdd tima ilmaus vapaassa
kiytossi. Komissio toteaa my®os, ettd erottamiskykyi tutkittaessa on otettava huo-
mioon kunkin yksittiistapauksen erityispiirteet, eiki ole vilttimitonti, etti tunnet-
tuus olisi yli 50 prosenttia kohderyhmisti. Komission mukaan huomioon on otet-
tava kyselytutkimusten lisiksi myos esimerkiksi kauppakamarien, ammatti- ja
toimialajirjestojen sekd asiantuntijoiden lausunnot.

Ensimmiiscksi on syytd palauttaa mieleen, ettid direktiivin 3 artiklan 3 kohdan
mukaan merkki voi tulla kiyttonsi perusteella erottamiskykyiseksi, vaikkei silld
alkujaan olisi erottamiskykyd, ja ettd se siis voidaan timin vuoksi rekistersidi tava-
ramerkiksi. Merkki saa siten juuri kiyttonsi perusteella erottamiskyvyn, joka on
merkin rekisterinnin edellytys.
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Kyseisessi siinnoksessi lievennetdin siis merkittdvalli tavalla niitd vaatimuksia,
jotka on asetettu 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa, joissa siidetdin, etta
rekisterdimiskelpoisia eivit ole tavaramerkit, jotka eivit ole erottamiskykyisia, des-
kriptiiviset tavaramerkit ja tavaramerkit, jotka muodostuvat yleisessi kielenkdytossd
tai hyvin kauppatavan mukaan tavanomaisiksi tulleista ilmauksista.

Toiseksi on todettava, ettd tavaramerkin kiyton perusteella syntynyt tavaramerkin
erottamiskyky — samoin kuin se erottamiskyky, joka on 3 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdan mukaan yksi yleisisti tavaramerkin rekisterdintiedellytyksista — merkitsee
sitd, ettd tavaramerkistd on tullut sellainen, etta sen perusteella pystytaan tunnista-
maan rekisterdintihakemuksen kohteena oleva tavara tietyn yrityksen tavaraksi ja
erottamaan niin timi tavara muiden yritysten tavaroista.

Tistd seuraa, ettd maantieteellinen nimitys voidaan rekister6ida tavaramerkiksi, jos
kiyttonsa vuoksi tastd nimityksestd on tullut sellainen, etti rekisterdintihakemuksen
kohteena oleva tavara voidaan sen perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi
ja niin ollen crottaa muiden yritysten tavaroista. Tillaisessa tapauksessa maantieteel-
linen nimitys on saanut uuden ulottuvuuden, ja koska sen merkitys ei ole enii
deskriptiivinen, sen rekisterdiminen tavaramerkiksi on perusteltua.

Windsurfing Chiemsee ja komissio ovat siten oikeassa todetessaan, ettei 3 artiklan
3 kohdassa sallita sitd, ettd erottamiskyvyn osalta tehtdisiin erottelu sen mukaan,
millainen tarve on siihen, etti muillakin yrityksilli olisi edelleen mahdollisuus
kayttai tiettyd maantieteellistd nimei.

Sen midrittimiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi kayttonsi vuoksi,
toimivaltaisen viranomaiscn on arvioitava kokonaisuutena niitd seikkoja, jotka
voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, etti timin tavara-
merkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja
erottaa niin muiden yritysten tavaroista.
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Tiltid osin on otettava huomioon muun muassa kyseisen maantieteellisen nimen
erityisluonne. Jos nimittdin maantieteellinen nimi on erittdin tunnettu, se voi tulla
direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyiseksi vain, jos
tavaramerkin rekisterdintia hakenut yritys on kiyttinyt sitd kauan ja intensiivisesti.
Jos nimi puolestaan tunnetaan jo tietyn tyyppisten tavaroiden maantieteellisti alku-
peria koskevana ilmauksena, yrityksen, joka haluaa rekister6idi timin nimen tava-
ramerkikseen timin tyyppistd tavaraa varten, on osoitettava, ettd se on kiyttinyt
titi nimei erityisen kauan ja intensiivisesti.

Arvioitaessa rekisterointthakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykya
voidaan my®&s ottaa huomioon tilld tavaramerkilla markkinoitujen tavaroiden mark-
kinaosuus, tavaramerkin kiyttimisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja
kesto, se, missi miirin yritys on kiyttinyt varoja tavaramerkin tunnetuksi teke-
miseen, ja se, missd laajuudessa asianomaisessa kohderyhmissi tunnistetaan timin
merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, seki kauppakamarien
ja muiden liike-elimin yhteenliittymien antamat lausunnot.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo niiden seikkojen perusteella, ettd asian-
omainen kohderyhmi tai ainakin merkittivi osa siitd tunnistaa timin tavaramerkin
perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, timin viranomaisen on joka
tapauksessa katsottava, ettd direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa asetettu rekistersinti-
edellytys tiyttyy. Tutkittaessa timin edellytyksen tiyttymisti erottamiskykyi ei
kuitenkaan voida niyttai toteen pelkistiin tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten
yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella.

Siltd osin, miti keinoja kiyttien on selvitettava, onko rekisterdintihakemuksen koh-
teena oleva tavaramerkki erottamiskykyinen, on tismennettiva, ettei yhteisén
oitkeuden vastaista ole se, ettd jos erottamiskyvyn arviointiin liittyy erityisid vai-
keuksia, kansallinen tuomioistuin paittdd kansallisessa oikeudessa asetettujen edel-
lytysten mukaisesti asiantuntijalausunnon hankkimisesta tai kyselytutkimuksen
teettimisestd asian selvittimiseksi (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide
ja Tusky, 16.7.1998, Kok. 1998, s. 1-4657, 37 kohta).
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s«  Direktitvin 3 artiklan 3 kohdan ensimmaiista virkettd koskeviin kysymyksiin on siis
edelld esitetyn perusteella vastattava, ettd titd siannosta on tulkittava seuraavasti:

— Tavaramerkin kiytdn perusteella syntynyt tavaramerkin erottamiskyky mer-
kitsee sitd, ettd tavaramerkin perusteella pystytddn tunnistamaan rekisterdinti-
hakemuksen kohteena oleva tavara tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan niin
timd tavara muiden yritysten tavaroista.

— Tissd sddnnoksessi ei sallita sitd, ettd erottamiskyvyn osalta tehtiisiin erottelu
sen mukaan, millainen tarve on siithen, etti muillakin yrityksilld olisi edelleen
mahdollisuus kiyttii tiettyd maantieteellisti nimei.

— Sen miarittimiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi kiyttonsd
vuoksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niita seikkoja,
jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, ettd timin
tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen
tavaraksi ja erottaa niin muiden yritysten tavaroista.

— Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettd merkittiva osa asianomaisesta koh-
deryhmisti tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen
tavaraksi, timin viranomaisen on joka tapauksessa katsottava, ettd direktiivin
3 artiklan 3 kohdassa asetettu rekisterdintiedellytys tayttyy.

— Yhteison oikeuden vastaista et ole se, ettd jos erottamiskyvyn arviointiin liittyy
erityisid vaikeuksia, kansallinen tuomioistuin paittid kansallisessa oikeudessa
asetettujen edellytysten mukaisesti asiantuntijalausunnon hankkimisesta tai kyse-
lytutkimuksen teettimisesti asian selvittimiseksi.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Italian hallitukselle ja
Euroopan yhteisjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida mii-
riti korvattaviksi. Pidasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomio-
istuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevan asian kasit-
telyssi, minki vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pdittii
oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Landgericht Miinchen Lin 8.1.1997 tekemallidn paitékselld esittimit
kysymykset seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisestid 21 piivini jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artik-
lan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava seuraavasti:

— Tissi sidnnoksessd kielletiin maantieteellisten nimien rekisterdiminen
tavaramerkeiksi paitsi siind tapauksessa, etti nimi nimet ovat sellaisten
paikkojen nimii, jotka tilli hetkelld yhdistetiin asianomaisessa kohde-
ryhmissi kyseisen tyyppisiin tavaroihin, myos siind tapauksessa, etti
nimi nimet ovat sellaisia maantieteellisiz nimii, joita asianomaiset yri-
tykset saattavat vastaisuudessa kiyttii kyseisen tyyppisten tavaroiden
maantieteellisen alkuperin ilmaisemiseen.
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— Jos maantieteellisti nimei ei talli hetkella yhdistetd asianomaisessa koh-
deryhmissi kyseisen tyyppisiin tavaroihin, toimivaltaisen viranomaisen
on tutkittava, onko kohtuudella oletettavissa, etti tillaista nimei voidaan
vastaisuudessa pitii asianomaisessa kohderyhmissi tillaisten tavaroiden
maantieteellisen alkuperidn osoittavana ilmauksena.

— Tutkittaessa titd viimeksi mainittua seikkaa on erityisesti otettava huo-
mioon timin nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmissi seki
nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden ominaispiirteet.

— Maantieteellinen paikka ja tavara voidaan yhdistii toisiinsa siitd huoli-
matta, ettd tavaraa ei ole valmistettu tissi paikassa.

2) Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdan ensimmiisti virketti on tulkit-
tava seuraavasti:

— Tavaramerkin kiyton perusteella syntynyt tavaramerkin erottamiskyky
merkitsee sitd, ettd tavaramerkin perusteella pystytiin tunnistamaan
rekisterdintihakemuksen kohteena oleva tavara tietyn yrityksen tavaraksi
ja erottamaan niin timi tavara muiden yritysten tavaroista.

— Tissd sdinnoksessd ei sallita sitd, etti erottamiskyvyn osalta tehtiisiin
erottelu sen mukaan, millainen tarve on siihen, ettd muillakin yrityksilla
olisi edelleen mahdollisuus kiyttii tiettyd maantieteellisti nimei.
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— Sen miirittimiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi kayt-
tonsi vuoksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena
niiti seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen omi-
naisuuden, etti timin tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan
tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa niin muiden yritysten
tavaroista.

— Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, etti merkittivi osa asianomai-
sesta kohderyhmaisti tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran
tietyn yrityksen tavaraksi, timin viranomaisen on joka tapauksessa kat-
sottava, ettd direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa asetettu rekisterointiedel-

lytys tiyttyy.

— Yhteison oikeuden vastaista ei ole se, etti jos erottamiskyvyn arviointiin
liittyy erityisid vaikeuksia, kansallinen tuomioistuin paittii kansallisessa
oikeudessa asetettujen edellytysten mukaisesti asiantuntijalausunnon
hankkimisesta tai kyselytutkimuksen teettimisesti asian selvittimiseksi.

Rodriguez Iglesias Kapteyn Puissochet
Hirsch Jann Mancini
Moitinho de Almeida Gulmann Edward

Julistettiin Luxemburgissa 4 piivini toukokuuta 1999.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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