GEROLSTEINER BRUNNEN

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
CHRISTINE STIX-HACKL
10 pdivini heindkuuta 2003 !

I Johdanto

1. Tavaramerkki antaa direktiivin 89/104/
ETY (jaliempind tavaramerkkidirektiivi) >
5 artiklan 1 kohdan mukaan haltijalleen
yksinoikeuden, joka antaa hinelle muun
muassa oikeuden kieltdd muita kidyctamasti
sellaista merkkié, joka aiheuttaa sekaan-
nusvaaran. Tdmi yksinoikeus ei kuiten-
kaan ulotu niin pitkille, etti se estiisi
muun muassa asianomaisen tuotteen maan-
tietegllisen alkuperdn osoittavat merkin-
nit.

2. Asiassa on selvitettivd, voidaanko
maantieteellisen alkuperin osoittavaa mer-
kintdd kiyttdd ja milldi edellytyksilld sitd
voidaan kéyttds, kun silld tuotteen ominai-
suuksien kuvailemisen lisdksi pyritién erot-
tamaan tuote muiden yritysten tuotteista —

1 — Alkuperiinen kieli: saksa,

2 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinndn lihentimisestd
21 piiivinii joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen neuvos-
ton dircktiivi 839/104/ETY (EYVL L 40, 11.2,1989, s. 1).

3 — Tavaramerkkidircktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

ja merkintdd kiytetddn siten tavaramerkin
omaisesti.

3. Ennakkoratkaisupyynnén esittinyt tno-
mioistuin haluaisi tdssd yhteydessd tietid,
kuuluuko maantieteellisen alkuperin osoit-
tavan merkinnidn kiyttiminen tavaramer-
kin omaisesti tavaramerkkidirektiivin
6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovelta-
misalaan, ja mikili ndin on, miten merkin-
td4 on kyseisen sddnnoksen mukaan kiy-
tettdva.

II Tosiseikasto ja kansallisen tuomioistui-
men valipaitds

4. Pddasian kantaja Gerolsteiner Brunnen
GmbH & Co. (jiljempini kantaja) valmis-
taa kivenndisvettd ja kivenniisvesipohjaisia
virvoitusjuomia ja markkinoi niiti Sak-
sassa.

4 — Yhteisdjen tuomioistuin miiritteli asiassa C-63/97, BMW,
23.2,1999 antamassaan tuomiossa {Kok. 1999, s, 1-905,
38 kohta) merkin kilyttimisen tavaramerkkini siten, esti
sitd kdytetddin “crottamaan kyscisct tavarat tai pnfvclut
tietysti yrityksestd periisin oleviksi”.
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5. Se on sanamerkin ”GERRI” haltija.
Kyseisen rekisterdidyn tavaramerkin aika-
prioriteetti lasketaan pdivimdidrastd
21.12.1985, ja se on rekisterdity muun
muassa kivenniisvettd, pdytivettd, alkoho-
littomia juomia ja limonadeja varten. Se on
myos erilaisten yhdistettyjen sana- ja kuvio-
merkkien haltija. Niiden sanaosana on
"GERRI”, ja ne on rekisterdity kivenniis-
vettd, alkoholittomia juomia, hedelmime-
hujuomia ja limonadeja varten.

6. Pddasian vastaaja, Putsch GmbH (jil-
jempini vastaaja), on markkinoinut 1990-
luvun puolivilistd alkaen Saksassa virvoi-
tusjuomia, joiden etiketeissi on sanat
”KERRY Spring”. Virvoitusjuomia valmis-
tettaessa kiytetty vesi on perdisin lihteestd,
joka sijaitsee Ballyferriter-nimisessd pai-
kassa Kerryn piirikunnassa Irlannissa.

7. Kantaja on nostanut Saksan tuomiois-
tuimissa vastaajaa vastaan kanteen tavara-
merkkioikeuksiensa loukkaamisesta. Se on
vaatinut vastaajan velvoittamista lopetta-
maan merkin kiyttdmisen, antamaan tie-
toja ja suorittamaan vahingonkorvausta.
Kantaja on todennut tistd lihinnd, ettd se
markkinoi tavaramerkilli »GERRI” erima-
kuisia virvoitusjuomia. Kun otetaan huo-
mioon se, miten suuri markkinaosuus niilld
lihdevesilimonadeilla on, joissa on kéytetty
kyseisti tavaramerkkii, on lihdettidvi siitd,
etti tavaramerkilli ”GERRI” on nykyisin
tavallista suurempi erottamiskyky.
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8. Valittaja on vastustanut vaatimuksia ja
viittinyt, etti sekaannusvaaraa kyseisten
nimien vililli ei ole, koska se ei kidytd
"KERRY”-nimed yksinddn vaan ainoas-
taan sana- ja kuvioyhdistelmassa eiki tilld
sanalla ole riidanalaisessa tunnuksessa hal-
litsevaa asemaa. Se kiyttdd tunnusta
*KERRY Spring” yksinomaan kivenndisve-
den alkuperipaikan osoittamiseen.

9. Kantajan vaatimukset hyviksyttiin
ensimmadisessd oikeusasteessa oleellisilta
osin. Muutoksenhaussa kanne sitd vastoin
hylattiin, Tdstd syystd kantaja on tehnyt
Revision-valituksen Bundesgerichtshofiin.

10. Kansallinen tuomioistuin perustelee
ennakkoratkaisupyyntdiin silld, ettd tava-
ramerkkioikeudellinen sekaannusvaara on
olemassa, koska merkkien dintimistavan
samanlaisuuden lisiksi myGs tavarat ovat
hyvin samanlaisia.

11. Asian ratkaisemiseksi on niin ollen
sovellettava tavaramerkkidirektiivin 6 artik-
lan 1 kohdan b alakohtaa. Kyseisen sddn-
noksen sovellettavuutta ei voida yleisesti
kiistid jo senkddn vuoksi, etti vastaaja
kiyttdd maantieteellisen alkuperdn osoitta-
vaa merkintdd myos tavaramerkin omai-
sesti.
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12. Tdmi ilmenee jo tavaramerkkidirektii-
vin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan
sanamuodosta, joka koskee kaikkea kiiyt-
timistd elinkeinotoiminnassa. Systematii-
kan kannalta Bundesgerichtshof katsoo,
etti tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan si#innéstdi on
pidettivd suojarajoituksena tavaramerkki-
direktiivin 5 artiklan mukaisia kielto-
oikeuksia vastaan,

13, Yhdistetyissd asioissa Windsurfing
Chiemsee annetun tuomion® vuoksi Bun-
desgerichtshof ei ole kuitenkaan varma
siitd, onko tavaramerkkidirektiivin 6 artik-
lan 1 kohdan b alakohtaa sovellettava
silloin, kun maantieteellisen alkuperin
osoittavaa merkintdd kiytetdsin tavaramer-
kin omaisesti.

14. Tissi yhteydessd on erityisen merki-
tyksellistd, ettd punnitessaan edellytetylld
tavalla keskendin tavaramerkkidirektiivin
5 artiklaan perustuvia kielto-oikeuksia ja
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tehtiivii eli sité, ettd kielletdéin
sellaisten tietojen monopolisointi, joiden
osalta on olemassa vapaana pitdmisen
tarve, yhteisdjen tuomioistuin on tulkinnut
tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettua tavaramerkkini
kiyttimisen kisitettd laajasti, ©

5 ~~ Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chicm-
sce, tuomio 4.5,1999 (Kok. 1999, s. 1-2779, 28 kohta).

6 — Bundesgerichishof viittan tissd_yhteydessi edelli alaviit-
teessi 4 mainitussa asiassa BMW annettuun tuomioon
(42 kohta).

15. Bundesgerichtshofin mielestd merkin
kidyttiminen tavaramerkin omaisesti on
otettava huomioon myés, kun tutkitaan
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan
viimeisessd lauseessa tarkoitetulla tavalla,
tdyttdako kayted hyvin liiketavan noudat-
tamista koskevan edellytyksen.

16. Koska Revision-valitukseen annettava
ratkaisu riippuu tavaramerkkidirektiivin
6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkin-
nasta, Bundesgerichtshof on 7.2.2002 teke-
millddn vilipddcokselld lykdnnyt asian
kisittelyd ja esittfinyt yhteisbjen tuomiois-
tuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysy-
mykset:

?1. Onko tavaramerkkidirektiivin 6 artik-
lan 1 kohdan b alakohta sovelletta-
vissa my6s silloin, kun toinen kiyttid
siind mainittuja merkint6ji tavaramer-
kin omaisesti?

2. Jos tidhdn kysymykseen vastataan
mydntivisti, onko tillaisten merkints-
jen kiyttdminen tavaramerkin omai-
sesti sellainen seikka, joka on otettava
huomioon tavaramerkkidirektiivin
6 artiklan 1 kohdan viimeisessi lau-
seessa edellytetyssd harkinnassa, joka
koskee sitd, onko merkintdjad kiytetty
*hyvii liiketapaa noudattaen’?”
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Il Asiaa koskeva lainsdadianto

A Yhteison oikeus

17. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa
sdddetddn seuraavaa:

»Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltid muita ilman
hinen suostumustaan kiyttimaistd elinkei-
notoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity;
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3. Edelld [1 kohdassa] sdddetyin edellytyk—
sin voidaan kieltdid muun muassa;

a) merkin paneminen tavaroihin tai nii-
den piillyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle
laskeminen tai niiden varastoiminen
tillaista tarkoitusta varten merkkii
kiyttien taikka palvelujen tarjoaminen
tai suorittaminen merkkid kiyttden;

c) tavaroiden maahantuonti tai maasta-
vienti merkkii kiyttden;

d) merkin kiyttiminen liikeasiakirjoissa
ja mainonnassa.”

18. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdassa sdddetidn seuraavaa:

»Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista
kiyttimisti elinkeinotoiminnassa:
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b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
midrdd, kdytiStarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperii, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkint6jd,

jos hdn kidyttdd niitd hyvdd lilketapaa
noudattaen.”

B Kansallinen oikeus

19. Tavaramerkkidirektiivin 6 artikla on
pantu tdytintéén Saksan oikeudessa
25.10.1994 annetun tavaramerkkilain
(Gesetz iiber den Schutz von Marken und
sonstig7en Kennzeichen, jiljempinid Mar-
kenG)’ 23 §:lli.

7 — BGBI. 1 1994, s. 3082 (1995, s. 156).

20. MarkenG:n 23 §:ssd sdddetiisn seuraa-
vaa:

”Nimien ja kuvailevien merkintojen kiyt-
timinen; varaosakauppa

Tavaramerkin tai liikkemerkin haltija ei saa
kieltd4 toista kiyttimasti elinkeinotoimin-
nassa:

2. tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteits
tai ominaisuuksia, kuten lajia, laatua,
kiyttdtarkoitusta, arvoa tai maantieteellisti
alkuperid, tavaroiden valmistusajankohtaa
tai palvelujen suoritusajankohtaa osoitta-
vaa tavaramerkin tai liiketunnuksen kanssa
samanlaista tai samankaltaista merkkis,

jos hin kiyttdd sitd hyvid tapoja noudat-
taen.”
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IV Oikeudellinen arviointi

A Ensimmiiinen ennakkoratkaisukysymys

1. Osapuolten keskeiset lausumat

21. Ennakkoratkaisun esittimistd koske-
van vilipditoksen kanssa yhtipitdvisti
sekd vastaaja ettd komissio ovat kirjallisissa
lausumissaan esittineet lihinnd, ettd riidan-
alaisen merkin "KERRY Spring” kayttd-
minen tavaramerkin omaisesti ei ole peruste
poissulkea yleisesti tavaramerkkidirektiivin
6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovelta-
minen, ja pitivit niin ollen oikeudellisissa
kannanotoissaan erittdin tarpeellisena, ettd
lihde- tai kivenniisvesien alkuperid koske-
via merkint6jid voidaan kiyttdd vapaasti.

22. Vastaajan kisityksen mukaan jo tava-
ramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tarkoitus on sellainen, etti
siind mainittujen merkintdjen kdyttiminen
tavaramerkin omaisesti ei vilttimited ole
ristiriidassa sen kanssa. Kantansa perus-
telemiseksi se viittaa yhteisbjen tuomiois-
tuimen oikeuskiytanto6n, ® jonka mukaan
kyseiselld siannédkselld pyritdan kuvailevien

8 — Edelli alaviitteessd 4 mainitussa asiassa BMW annetun
tuomion 62 kohta.
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merkintdjen vapaaseen kiytettdvyyteen ja
ndin ollen viime kidessd tavaroiden ja
palvelujen liikkkumisvapauteen yhteismark-
kinoilla.

23, Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohta on laadittu pikem-
minkin suojarajoitukseksi tavaramerkkidi-
rektiivin § artiklan mukaisia kielto-oikeuk-
sia vastaan ja valttimattdmiksi tdydennyk-
seksi yhdenmukaistamisella toteutettuun
tavaramerkkirekisterin avaamiseen.

24, Pdinvastaista ei voida paitelld myos-
kiddn tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan sanamuodon perus-
teella.

25. Koska merkin tavaramerkin omainen
kiyttiminen on tavaramerkkidirektiivin
5 artiklassa siddetyn loukkaamistunnus-
merkiston tdyttymisen edellytys, my&s tava-
ramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdan asema direktiivin systematii-
kassa puhuu sen sovellettavauden puolesta,
koska muussa tapauksessa tilld sddnnok- -
selld ei olisi minkddnlaista soveltamisalaa.

26. Komissio yhtyy olennaisilta osin vas-
tagjan nikemyksiin ja viittaa lisaksi tavara-
merkkidirektiivin esitdihin. Sen kasityksen
mukaan olisi yhteisén lainsditdjin tahdon
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vastaista, jos tavaramerkkidirektiivin
6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sidnnosti
ei sovellettaisi siind tapauksessa, etti riidan-
alaista merkkid kidytetddn tavaramerkin
omaisesti.

27. Kantaja, Kreikan hallitus ja Yhdistynyt
kuningaskunta sitid vastoin katsovat, ettd
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa ei voida soveltaa silloin, kun
riidanalaista merkkii kdytetidn tavaramer-
kin omaisesti. Niiden mielesti tavaramer-
kin suojelun tarkoitukselle on annettava
etusija vapaan ja viiristymittémin kilpai-
lun suojeluun nihden.

28. Kantajan mielesti jo se, ettd direktiivin
6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa maini-
taan ainoastaan merkint6jen laatu — mutta
ei niiden tarkoitusta — puhuu sen tulkin-
nan puolesta, ettd ainoastaan puhtaasti
kuvaileva kéyttd kuuluu sen soveltamis-
alaan. Tédt4 nikemystd tukee lisdksi 6 artik-
lan asema direktiivin systematiikassa — ja
sen poikkeava sanamuoto — tavaramerk-
kidirektiivin 7 ja 9 artiklaan verrattuna.

29. Systematiikan osalta kantaja selittd,
ettd tavaramerkkidivektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan sidnnésti ei voida
pitdd tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan
mukaisen kielto-oikeuden rajoituksena,

vaan silli annetaan itsendinen, tavaramerk-
kidirektiivin 5 artiklan kielto-oikeudesta
tdysin riippumaton kiyttdoikeus,

30. Vastaajan nikemystd ei voida hyvik-
syd myoskidn yhdistetyissd asioissa Wind-
surfing Chiemsee annetun tuomion ® perus-
teella. Kyseisessd tuomiossa yhteisdjen tuo-
mioistuin on nimittidin katsonut, etti kol-
mansilla on oikeus kidyttdd merkkii, joka
koostuu yksinomaan tai osittain maantie-
teellisestd nimestd, ainoastaan deskriptiivi-
sesti mutta ei tavaramerkkin,

31. Yhdistynyt kuningaskunta ja Kreikan
hallitus yhtyvit olennaisilta osin kantajan
nikemyksiin.

32. Yhdistynyt kuningaskunia katsoo, etti
mikili tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohta on sovellettavissa
silloin, kun riidanalaista merkkia kiytetidn
tavaramerkin omaisesti, tavaramerkkien
rekisterdintid ja tavaramerkkien loukkauk-
sia koskevat siannokset ovat liséksi ristirii-
dassa keskenddn. Tavaramerkin haltijalla
olisi kylld oikeus estdd merkin rekisterdinti
mutta ei sen kiyttdmist,

9 — Edelli alaviittecssi 5 mainitussa asiassa annctun tuomion
28 kohta.
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2. Oikeudellinen arviointi

33. Siltd osin kuin kansallisessa tuomiois-
tuimessa kiytivdssi oikeudenkidynnissd
pidetiin ldhtékohtana sitd, ettd riidanalai-
sen merkin ja rekisterdityjen tavaramerk-
kien vililli on sekaannusvaara, riidanalai-
sen merkin kiyttijin on katsottava olevan
velvollinen lopettamaan kiyttd tavaramer-
kin haltijan hyviksi tavaramerkkidirektii-
vin 5 artiklan mukaisesti.

34. Kyseisessd sddnnoksessd midritetdin
tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet, kun
tavaramerkkidirektiivin 6 artikla puoles-
taan sisiltdd sddnndksid tavaramerkin vai-
kutusten rajoittamisesta. Viimeksi mainitun
artiklan mukaan tavaramerkin haltija ei voi
kieltdd toista kidyttiméisti muun muassa
maantieteellisen alkuperdn osoittavia mer-
kintojd. On selvitettdvid, onko tdmi sddntd
voimassa my®és silloin, kun tavaramerkkii
el kidytetd tavaran tai palvelun kuvailemi-
seen tai yksinomaan siithen, vaan myos
erottamaan tavarat tai palvelut kilpailijoi-
den tavaroista tai palveluista.

a) Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan sanamuoto ja
syntyhistoria

35. On katsottava, ettd tavaramerkkidirek-
tiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan
sanamuodossa ei tehdd eroa merkin eri
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mahdollisten kiyttotapojen vililld. Kysei-
nen siinnds koskee sanamuotonsa mukaan
maantieteellisen alkuperin osoittavia “mer-
kintsja”, ilman etti edellytettiisiin niiden
olevan puhtaasti kuvailevia.

36. Tissd yhteydessd on korostettava, ettd
direktiivissi ei mainita merkin *tavaramer-
kin omaista kiyttimistd”. Mikali 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan sovellettavuuden
katsottaisiin riippuvan merkin kiyttota-
vasta — siten ettd kuvaileva kidyttdminen
erotettaisiin tavaramerkin omaisesta kiyt-
timisestd — siitd seuraisi, ettd sen sovellet-
tavaus riippuisi sellaisesta edellytyksestd,
jota ei ole esitetty.

37. Kun otetaan huomioon kyseisen sdén-
noksen sanamuoto, kisitteen “merkinnit”
kiyttdmisen perusteella ei voida myoskddn
vakuuttavalla tavalla yleisesti katsoa, ettd
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohta ei olisi sovellettavissa silloin,
kun merkkii kiytetdin tavaramerkin omai-
sesti. Lienee kiistatonta, ettdi my0s rekiste-
roidyt tavaramerkit voivat sisdltdd tietoja
tavaran tai palvelun maantieteellisesti alku-
peristd, joten kisite “merkinnidt” ei tuo
ratkaisua kdyttotapaan.

38. Mikili yhteison lainsddtdja olisi halun-
nut erottaa merkin eri kdytttavat toisis-
taan, olisi ollut johdonmukaista sditdd
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tillaisesta erottelusta tavaramerkkidirektii-
vin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.
Niin ei kuitenkaan ole menetelty, joten
riidanalaisen sdinnéksen sanamuodosta-
kaan ei voida piitelld tdllaisen erottelun
olemassaoloa.

39. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan sanamuodosta
voidaan piitelld ainoastaan se, ettd merkki
kuuluu sen soveltamisalaan ainoastaan
silloin, kun se sisiltid mainitun kaltaisen
tiedon, kuten esimerkiksi maantieteellisen
alkuperin osoittavan tiedon.

40. Myos tavaramerkkidirektiivin 6 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan syntyhistoria
puhuu sen puolesta, ettd titd sddnndsti
pitdisi soveltaa asianomaisen merkin kayt-
totapaa huomioon ottamatta. Ensimmiisen
direktiivichdotuksen ® mukaan tavaramer-
kin haltijan yksinomaisen kiyttdoikeuden
rajoitusta koskenutta sdfinndstd piti tosin
soveltaa vain silloin, jos kuvailevaa mer-
kintdd ei kidytetty tavaramerkin omaisesti,
mutta muutetussa direktiiviehdotuksessa
timd sdinnos todellisuudessa korvattiin —
ilmeisesti tekstin selvyyden lisdimiseksi —
ilmaisulla “jos hidn kédyttdd niitd hyvid
liiketapaa noudattaen”.!! Yhteison lain-

10 - EY:n tiedote, liite 5/80.
11 — KOM(85) 793 lopullinen (EYVL C 351, 31.12,1985, 5. 4).

sdatijd on siten tietoisesti luopunut kiytts-
tavan mukaisesta erottelusta.

41. Lopuksi on huomautettava, ettd kanta-
jan ja Kreikan hallituksen viittaus Kreikan,
Italian ja Espanjan tavaramerkkioikeuteen
tekee kyllikin selviksi sen, ettd ndissi
jdsenvaltioissa merkkid ei voida kdiyttida
tavaramerkin omaisesti vaan ainoastaan
kuvailemiseen, jotta tavaramerkkidirektii-
vin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan
edellytykset tdyttyvit. Se tapa, jolla tavara-
merkkidirektiivi pannaan tiytintoon jdsen-
valtioiden kansallisessa oikeudessa, ei anna
kuitenkaan velvoittavaa ratkaisua siihen,
miten tavaramerkkidirvektiivid on tulkittava
yhteistn oikeuden kannalta,

b) Systemaattinen rakenne

42. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan tulkintaa siinnék-
seksi, joka kasittid my6s merkin tavara-
merkin omaisen kiyttdmisen, puoltavat
myds systematiikkaan liittyvit syyt.
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i) Tavaramerkkidirektiivin 5 ja 6 artiklan
vilinen suhde

43. Kun 5 artiklassa vahvistetaan tavara-
merkin haltijan yksinoikeudet, 6 artiklaan
sisiltyvit niditdi oikeuksia koskevat rajoi-
tukset. 12 Kun kuitenkin erityisesti tavara-
merkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan sisiltyy 5 artiklan mukaisten
yksinoikeuksien rajoitus, sen sdantelysisiltd
edellyttid johdonmukaisesti sitd, ettd myos
kyseinen kiyttd kuulua 5 artiklan sovelta-
misalaan., Sekd komissio ettd vastaaja
korostavat perustellusti, ettd 6 artiklan
soveltaminen olisi tarkoituksetonta, mikili
riidanalainen kidytté ei jo muutenkaan
kuuluisi 5 artiklan soveltamisalaan.

44. Yhteisdjen tuomioistuimella on #sket-
tdin ollut jilleen tilaisuus antaa ratkaisu
tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa anne-
tun suojan laajuudesta. Se on tulkinnut sitd
siten, ettd vetoaminen siind suojattuun
yksinoikeuteen edellyttdid sellaista kaytto-
muotoa, joka koskee tilld sddnnokselld
suojattuja intressejd. *> Yhteisojen tuo-
mioistuin on vahvistanut timin nikemyk-
sen asiassa Arsenal antamassaan tuo-
miossa * ja todennut, ettid ”tavaramerkin
haltija ei — — saa kieltdid kolmatta
kiyttimistd merkkid, joka on sama kuin
tavaramerkki ja niitd samoja tavaroita tai
palveluja varten, joita varten tavaramerkki

12 — Tissd tilanteessa voidaan jittdd huomiotta, onko tdssd
yhteydessd kyse tavaramerki(idirektiivin 5 artiklan mukai-
sia oikeuksia koskevista poikkeuksista vai jirjestelmille
ominaisista rajoituksista. Toisin kuin kantaja katsoo, on
myds merkityksetdntd, annetaanko tavaramerkkidirekrii-
vin 6 artiklassa “itsendinen kiyttooikeus”, koska tillainen
oikeus voi johdonmukaisesti koskea ainoastaan lihtokoh-
taisesti kieflettyd kiyttimistd, jolloin palataan jilleen
rajoituksia koskevaan ongelma-afueeseen.

13 — Ks. esim, asia C-2/00, Hélterhoff, tnomio 14.5.2002
(Kok. 2002, 5. 14187, 16 kohta). Kyseisen asian kohteena
oli vastaava kysymys siitd, kuuluuko merkin tavaramerkin
omainen kéyttiminen 5 artiklan soveltamisalaan,

14 — Asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12,11.2002
(Kok. 2002, s. I-0000).
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on rekisterdity, jos tistd kdytOstd ei voi
aiheutua vahinkoa niille intresseille, joita
tavaramerkin haltijalla on tavaramerkin
haltijan ominaisuudessa, kun otetaan huo-
mioon tavaramerkin tehtivit”,’® ja siind
yhteydessd yhteis6jen tuomioistuin on
vakiintuneeseen oikeuskidytintoonsd vedo-
ten '® midritellyt tavaramerkin keskeiseksi
tehtdviksi “taata kuluttajalle tai loppukayt-
tdjille se, ettd tavaramerkilld varustetulla
tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd,
jolloin kuluttaja tai loppukiyttdja voi
tavaramerkin perusteella erottaa ilman
sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai pal-
velun muista tavaroista ja palveluista, joilla
on toinen alkuperd” 17 (ns. alkuperitakuu).

45, Ilman etti tdssd yhteydessd olisi tar-
peen miiritelld merkin tavaramerkin omai-
sta kiyttamistd, *® timén oikeuskdytinnén
perusteella on selvdi, ettei se, ettd merkkid
saadaan kdyttdd muihin tarkoituksiin kuin
erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut
muiden yritysten tavaroista tai palveluista,
voi perustua tavaramerkkidirektiivin
6 artiklaan jo senkidn vuoksi, ettd tillainen
kaytto ei kuulu 5 artiklassa annetun suojan
piiriin.

46. Ndin ollen katson, ettd 6 artiklan
sovellettavuus ei voi riippua siitd, kéyte-
tainko merkkid tavaramerkin omaisesti vai
ei.

15 — Edells alaviitteessd 14 mainitussa asiassa Arsenal Football
Club annetun tuomion 54 kohta.

16 — Vit. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio
23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. 1V, s. 107,
7 kohta) ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002
{Kok. 2002, s, 1-5475, 30 kohta). )

17 — Edelli alaviitteessd 14 mainitussa asiassa Arsenal Football
Club annetun tuomion 48 kohta.

18 — Yhteistjen tuomioistuin on edelld alaviiticessd 13 maini-
tussa asiassa Holterhoff antamansa tuomion 17 kohdassa
nimenomaisesti kieltiytynyt antamasta tillaista méaritel-
mid,
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ii) Tavaramerkin rekister6imistd koskevat
sddnnokset

47. Yhdistyneen kuningaskunnan esitti-
miéstd tavaramerkin rekisterdimistd koske-
vien sddnnosten ja tavaramerkin vaikutus-
ten rajoittamista koskevien sddnnosten kes-
kindisestd ristiriitaisuudesta on todettava,
ettd maantieteellisen alkuperin osoittavia
merkintdji voidaan tietyin edellytyksin
hyvinkin suojata tavaramerkkini,

48. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa tosin siddetiin,
ettd sellaisia merkkejd ei lihtokohtaisesti
saa rekisterdidi, jotka muodostuvat yksin-
omaan merkeistd tai merkinnoistdi, jotka
voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa maan-
tieteellistd alkuperdd. Tistd kiellosta on
kuitenkin kaksi poikkeusta. Rekisterdinti-
kielto ei siten pdde silloin, jos tavaramerkki
on ennen rekisterdintihakemuksen tekopii-
vidd kiytéssd tullut erottuvaksi tai jos
yhdistys on rekisterdinyt alkuperds koske-
van merkinnidn yhteisémerkiksi. Mikili
ndmd poikkeukset maantieteellisen alkupe-
rdn osoittavan merkinnin rekisterdimisti
koskevasta kiellosta eivit tule kysymyk-
seen, on edelleen mahdollista hakea sana/
kuviomerkkid. Tilld tavoin maantieteellistd
alkuperdd koskeva tieto siirretddin eteen-
piin etiketissd tai mainonnassa myds siini
tapauksessa, ettd alkuperin osoittava mer-
kintd sinéinsd ei kuulu tavaramerkin anta-

man suojan piiriin, T&lld perusteella ei
Yhdistyneen kuningaskunnan nikemyksen
vastaisesti ole mielestdni ristirlitaista, ettd
rekisterdinti olisi ndilld edellytyksilld estet-
tavd mutta pelkkd maantieteellisen alkupe-
rdn osoittavan merkinndn kiyttiminen sen
sijaan ei.

c) Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan tarkoitus

49, Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklalla
pyritdén ennen kaikkea yhteensovittamaan
yhteismarkkinoilla tavaramerkkioikeuksien
suojelemista koskevat perustavanlaatuiset
intressit ja tavaroiden vapaata litkkkuvuutta
ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat
intressit siten, ettd tavaramerkkioikeus voi
tayttdd tehtdvdnsid olennaisena osana vii-
ristyméttoman kilpailun jirjestelmai. 1°
Yhteistjen tuomioistuimen oikeuskiytin-
noén mukaan tavaramerkkidirektiivin
6 artikla on epdilemitti tavaramerkin
haltijan oikeuksien rajoitus, jolla vahviste-
taan tavaramerkin haltijan valtuuksien
rajat. Tavaramerkkidirektiivin 6 artikla on
ndin ollen erdiinlainen siintely, joka on
tiiviissd yhteydessd tavaramerkkidirektiivin
5 artiklan mukaisiin yksinoikeuksiin.

50. Yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskiy-
tintdd on tulkittava siten, etti tavaramer-

19 — Edelli alaviitteessi 4 mainitussa asiassa BMW annetun
tuomion 62 kohta,
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kin keskeisend tehtdvini on pidettivd sen
antamaa alkuperitakuuta,?® Jotta tavara-
merkki kykenee tdyttimidn tehtdvinsi
vddristymittdmin kilpailun jarjestelmissi,
sen on oltava takeena siiti, ettd kaikki silld
varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu
tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta
vastaavan yrityksen valvonnassa. *!

51. Titi yhteiséjen tuomioistuimen koros-
tamaa tavaramerkin tehtdvid ei mielestini
tehdd tyhjiksi silld, jos todetaan yleisesti,
ettd tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohta on sovellettavissa
myés silloin kun merkkid kiytetddn tava-
ramerkin omaisesti.

52. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa on
nimittdin tulkittava sen edellytyksen
valossa, jonka mukaan mahdollisuus kiyt-
tid muun muassa maantieteellisen alkupe-
rdn osoittavaa merkintii edellyttdd “hyvin
liikketavan” noudattamista. Tavaramerkki-
direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b kohdan
sovellettavuus ei siten ole yksittdistapauk-
sessa ristiriidassa osapuolten konkreettisten
intressien huomioon ottamisen kanssa,

20 — Ks. edelld 44 kohta.

21 ~ Vrt, mm, edelli alaviitteessi 16 mainitussa asiassa
Hoffmann-La Roche annetun tuomion 7 kohta; edelld
alaviitieessd 16 mainitussa asiassa Philips annetun tuo-
mion 30 kohta ja edelli alaviitteessd 14 mainitussa asiassa
Arsenal Football Club annetun tuomion 48 kohta.
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joten silld ei selvistikddn vaaranneta tava-
ramerkin suojelutehtivii.

53. Toisin kuin Yhdistyneen kuningaskun-
nan hallitus katsoo, oikeusvarmuutta kos-
kevat nikékohdat eivdt ole esittdméni
nikemyksen esteeni. Tavaramerkkidirektii-
vin 6 artiklan 1 kohdassa tosin edellytetddn
toisaalta tavaramerkin haltijan ja toisaalta
toisen osapuolen intressien punnitsemista
kussakin yksittdistapauksessa. Juuri tdmai
punninta mahdollistaa kuitenkin asianmu-
kaisen — yhteisén oikeudessa edellytetyn 2
— intressien tasapainoon saattamisen.
Lisiksi on huomautettava, ettd pdinvastai-
nen nikemys herittdisi huomattavaa oikeu-
dellista epivarmuutta, koska sen mukaan
tavaramerkin omaista kdyttdmisti tutkittai-
siin miirittelemidttomien perusteiden
valossa.

54. Lopuksi on tarkasteltava yhdistetyissd
asioissa Wmdsurfmg Chiemsee annettua
tuomiota,>® joka kantajan ja Yhdistyneen
kuningaskunnan nikemyksen mukaan
puhuisi tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan sovellettavuutta
vastaan, kun merkkii kdytetdédn tavaramer-
kin omaisesti.

55. Yhteisdjen tuomioistuin totesi kysei-
sessd tuomiossa tavaramerkkidirektiivin

22 — Tavaramerkkidirektiivi annettiin tunnetusti perusoikeuk-
sien ja henkisen omaisuuden suojan vilisen jannitteen
vuoksi.

23 — Edelld alaviitteessi 5 mainituissa yhdistetyissd asioissa
annetun tuomion 28 kohta.
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6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellet-
tavuudesta, etti kun yksinomaan tai osit-
tain maantieteellisestd nimestd koostuva
tavaramerkki on rekisterdity, kyseiselld
sadnnokselld ei anneta kolmansille oikeutta
“kdyttdd tdllaista nimed tavaramerkkini,
vaan silld ainoastaan turvataan kolmansille
mahdollisuus kiyttds tillaista nimed desk-
riptiivisesti eli tavaran maantieteellisen
alkuperdn ilmaisemiseen” (kursivointi
tdssd). Se, mikd aluksi ndyttdisi tarjoavan
ratkaisun nyt kisiteltdvdin oikeusriitaan,
osoittautuu lihemmdssi tarkastelussa kui-
tenkin harhaanjohtavaksi.

56. On korostettava, ettd yhdistetyissd
asioissa Windsurfing Chiemsee kantaja oli
sellaisen tavaramerkin haltija, joka koostui
yksinomaan tai suurimmaksi osaksi maan-
tieteellisestd alkuperdmerkinnisti, kun nyt
kisiteltdvissi asiassa kantajan tavaramer-
kit ovat tai sisdltivdt keksittyji nimii.
Liséiksi yhteis6jen tuomioistuimen tehtd-
vind oli yhdistetyissd asioissa Windsurfing
Chiemsee ratkaista kysymys, milli edelly-
tyksilli tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan
1 kohdan c alakohta on esteeni sellaisen
tavaramerkin rekisterdimiselle, joka koos-
tuu yksinomaan maantieteellisesti nimesti.

57. Jo timin lihtokohtatilanteen eroavai-
suuden vuoksi edelli siteeratun tuomion
kohdan soveltaminen nyt kisiteltdvidn

asiaan ei ole mahdollista. Tistd syystd en
pitdisi edelld esitettyd yhteistjen tuomiois-
tuimen toteamusta yleispitevini.

58. Edelld esitetyn perusteella teen niin
ollen sen pdételmin, ettd merkin tavara-
merkin omainen kdyttiminen ei ole oikeu-
dellinen peruste, joka olisi lihtkohtaisesti
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdan sovellettavuuden esteen.

B Toinen ennakkoratkaisukysymys

1. Osapuolten keskeiset lausumat

59. Kantaja katsoo, ettd maantieteellisen
alkuperdn osoittavan merkinnin kidyttimi-
nen tavaramerkin omaisesti on yleensi
ristiriidassa hyvin liiketavan noudattami-
sen kanssa.

24 — Ks, samansuuntaisesti myds julkisasiamics Jacobsin asiassa
C-383/99 P, Procter & Gamble, tuomio 20.9.2001
{Kok. 2001, 5. 1-6251), 5.4.2001 antama ratkaisuchdotus.
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60. Vastaajan mielestd sekid systematiik-
kaan liittyvit perusteet ettd myds tavara-
merkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdan sanamuoto puhuvat sitd vas-
taan, ettd maantieteellisen alkuperdn osoit-
tavan merkinndn kdyttdminen tavaramer-
kin omaisesti otettaisiin huomioon tutkit-
taessa hyvin liiketavan noudattamisen edel-
lytysten tdyttymisti.

61. Vastaaja samoin kuin komissio koros-
tavat, ettd tavaramerkin omainen kéytti-
minen ei ole ainakaan ainoa peruste vaan
ainoastaan yksi useammasta perusteesta,
jotka on otettava huomioon arvioitaessa
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan edelly-
tysten tdyttymista.

62. Komission mukaan “hyvin liiketavan
noudattamisen” tunnusmerkist6d tutkit-
taessa on otettava huomioon kunkin yksit-
tdistapauksen olosuhteet. Se viittaa kirjalli-
sessa lausumassaan tiltd osin relevanttien
kivenniisvesimarkkinoiden erityispiirtei-
siin.

2. Oikeudellinen arviointi

63. Se, ettii tavaramerkkidirektiivin 6 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen
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yhteydessd ei voida sallia kaikkea merkin
tavaramerkin omaista kiyttimistd, ilmenee
jo edellytyksestd, jonka mukaan merkkid
on “kiytettivi hyvii liiketapaa noudat-
taen”. Asiassa BMW antamassaan tuo-
miossa 2’ yhteiséjen tuomioistuin on mai-
ritellyt timin edellytyksen velvoitteeksi olla
toimimatta vilpillisesti tavaramerkin halti-
jan perusteltujen intressien vastaisella
tavalla.

64. Se, tdyttadké merkin kiyttdmistapa
hyvin liiketavan noudattamisen edellytyk-
set, riippuu kahdesta seikasta, eli rekiste-
roidyistd tavaramerkeistd, joiden osalta
sekaannusvaaran oletetaan olevan ole-
massa, ja itse merkin kdyttotavasta. Ndin
ollen my6s tavaramerkin omainen kdytto
on otettava huomioon arvioitaessa hyvin
liikketavan” edellytysten tdyttymisti.

65. Tassd yhteydessd on yksittdistapauk-
sessa otettava huomioon konkreettiset olo-
suhteet ja osapuolten molemminpuoliset
intressit. Kantajan nikemyksen vastaisesti
tdllaisesta yksittdistapauksessa tehtdvastd
arvioinnista ei voida luopua sen vuoksi,
ettd merkin tavaramerkin omaisella kiy-
tolli oletetaan loukattavan oikeuksia. Ei
niet olisi johdonmukaista katsoa ensin

25 — Edells alaviitteessd 4 mainitun tuomion 61 kohta.
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tavaramerkin omaisen kdyttdmisen kuulu-
van tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan
soveltamisalaan ja sitten luopua tarvitta-
vasta yksittdistapauksessa tehtdvistd ar-
vioinnista ja poissulkea niin jilleen syste-
maattisesti 6 artiklan soveltaminen.

66. Seuraavaksi on kisiteltdvd seikkaa,
joka saattaa vaikuttaa mainitun yksittiista-
pauksessa tehtdvin tutkimuksen tulokseen
molempien osatekijbiden osalta.

67. Rekisterdityjen tavaramerkkien osalta
on todettava, ettd tavaramerkin haltijan
intressien punninta riippuu olennaisesti
kyseisten merkkien erottamiskyvystid ja
arvostuksesta, kuten komissio on perus-
tellusti korostanut.?® Tavaramerkin halti-
jan suojan tarve vaikuttaa siten vihiisem-
miltd silloin, kun hinen on tiytynyt ottaa
sekaannusvaara ainakin osittain huomioon,
esimerkiksi silloin, kun rekisterdity tavara-
merkki koostuu kuvailevista merkinnéisti,
jotka ovat voineet tulla erottamiskykyisiksi
vasta kiytdssd. Myés tavaramerkin arvos-
tuksella on merkitystd: mitd arvostetumpi
se on, siti todenndkdisempii on, ettd
kyseisten tavaroiden tai palvelujen mainetta
ja tavaramerkin arvoa vahingoitetaan sel-
laisen merkinndn kiyttimiselld, jolla ei

26 —Ks. jo edelli alaviitteessi 4 mainitussa asiassa BMW
annctun tuomion 40 kohta.

pyritd yksinomaan tuoteominaisuuksien
kuvailemiseen.

68. Niin pidistddn toiseen osatekijddn eli
sithen, miten muut kdyttivic merkintoja,
mikid on toisen ennakkoratkaisukysymyk-
sen keskeinen ongelma. Fi ole epiilystikidn
siitd, ettd tietoinen suuren yleisén pettdmi-
nen kiyttimilld tuoteominaisuuksien mer-
kintdnd merkkid, joka on harhaanjohtava
sen vuoksi, ettd se muistuttaa tavaramerk-
kid, ei tdytedisi hyvin liiketavan noudatta-
misen edellytyksii. Kuten komissio perus-
tellusti korostaa, silld, miten kiytetty
merkki huomioidaan suuren yleisén kes-
kuudessa, on suuri merkitys.

69. Niin ollen on selvid, ettd merkintdjen
kiyttotavan ja kiyton tarkoituksen vililld
on tiivis yhteys jopa niin, ettd kiyttdtapa
antaa samalla viitteitd kiyttdtarkoituksesta.
Niin on myos pddasiassa: epdilys lihdetti
koskevan merkinnidn kiyttimisestd siini
tarkoituksessa, ettd kyseisid kivenniisvesi-
tuotteita pidettdisiin tietyn yrityksen tuot-
teina — eikd ainoastaan merkintini kiyte-
tyn kivenniisveden maantieteellisestd alku-
perdstd — herdd tissi tapauksessa muun
muassa riidanalaisen merkinnin korosta-
misen samoin kuin muun esittimistavan
vuoksi. Veden maantieteellisen alkuperiin
osoittavan merkinnin kiyttimistapa herit-

27 — Ks. csim. tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa
koskeva yhteistjen tuomioistuimen oikeuskiytints, erityi-
sesti edelld alaviitteessi 4 mainitussa asiassa BMW
annetun tuomion 51 kohta ja sitd scuraavat kohdat.
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tdd ndin ollen vilittdmdsti sen epdilyksen,
ettd timi kiytt6 ei ole yksinomaan kuvai-
levaa vaan kansallisen tuomioistuimen esit-
timalld tavalla “tavaramerkin omaista”.

70. Koska merkinnin kiyttdtapa ja kiyt-
totarkoitus ovat siis tiiviissd yhteydessd
keskeniin, arvioitaessa kaikkia yksittiista-
paukseen liittyvid seikkoja on siten otettava
huomioon merkinnin kiyttbtapa, ja erityi-
sesti silloin kun merkintdd kdytetddn tun-
nusmerkkini, vaikka tavaramerkkii ei ole
rekisterdity asianomaisessa jdsenvaltiossa.

71. Kivenniisvesituotteista on lisiksi huo-
mautettava, ettd pelkkd lihteen nimen
kiyttdminen ei missddn tapauksessa anna
ratkaisua kyseisen merkinndn kayttotarkoi-
tuksesta. Neuvoston direktiivin 80/777/
ETY?® 7 ja 8 artiklassa sdddetidn siitd,
ettd kivenniisveden maantieteellinen alku-
perd — olkoonpa se lihde tai niin sanottu
kiyttopaikka — ilmoitetaan tavalla, josta ei

28 — Luontaisten kivenndisvesien hyédyntimistd ja markki-
noille saattamista koskevan jisenvaltioiden lainsdddinndn
lihentimisestd 15 pdivdind heinikuuta 1980 annettu
neuvoston direktiivi 80/777/ETY (EYVL L 229, s, 1).
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voida erehtyi, eli myos selvilli tekstilld, 2
Timin perusteluna lienee kivenndisveden
merkitys kuluttajien terveydelle. Tdstd
syystd on nimittdin my6s kiellettyd muuttaa
tietystd ldhteestd otettua vettd ja luoda
sithen keinotekoisesti ravintofysiologisia
vaikutuksia tai vahvistaa niitd. Kuluttaja
yhdistad keskendin tavaran tai palvelun
alkuperisti saamansa tiedon ja kisityksen
tuotteen tietyistd ominaisuuksista ja takeet
tietystd laadusta. Ennen kaikkea kivenniis-
vesien osalta tilanne on se, ettd niiden
kulloinenkin erityisominaisuus perustuu sii-
hen alueeseen, josta vesi on tosiasiallisesti
periisin. Kivenniisveden taloudellinen arvo
koostuu tdsti syystd lihinnd tistd erityi-
sestd yhteydestd tietyn alkuperdn osoitta-
van tiedon ja kuluttajan tiettyd laatua
koskevan odotuksen vililla.

72. Edelld esitetyn perusteella tavaramerk-
kidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan viimei-
sessd lauseessa edellytetyn “hyvin liiketa-
van noudattamisen” edellytysten taytty-
mistd arvioitaessa on otettava huomioon
— 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
mainitun — merkinnin kéyttotapa. Tdhdn
kuuluvat esimerkiksi merkinndn ja rekiste-
réidyn tavaramerkin samankaltaisuus, mer-
kinnin korostamisen intensiivisyys, myos
siltd osin kuin siini mennddn pidemmille
kuin yhteisén oikeudessa mahdollisesti vel-
voitetaan, ja se, pitddko suuri yleiso kiy-
tettyd merkintid tavaramerkkind.

29 — Timén lisiksi tallainen merkintd voi olla myds maatalous-
tuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkinto-
jen ja alkuperinimitysten suojasta 14 piivini heindkuuta
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92
(EYVL L 208, s. 1) mukainen suojattu alkuperinimitys tai
suojattu maantieteellinen merkinta.




GEROLSTEINER BRUNNEN

V Ratkaisuehdotus

73. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisbjen tuomioistuin vastaisi
Bundesgerichtshofin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1. Direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellettavuus ei
lahtokohtaisesti riipu siitd, kidyttiikod toinen siind mainittuja merkintdji
tavaramerkin omaisesti vai ei.

2. Direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan viimeisessi lauseessa edellytetyn
“hyvin liiketavan noudattamisen” edellytysten tdyttymistd arvioitaessa on
otettava huomioon merkinnin kiyttétapa. Tdhdn kuuluvat esimerkiksi

— merkinnin ja rekisteréidyn tavaramerkin samankaltaisuus

— merkinndn korostamisen intensiivisyys, myds siltd osin kuin siini
mennddn pidemmille kuin yhteisén oikeudessa mahdollisesti velvoitetaan

— se, pitddko suuri yleiso kiytettyd merkintdd tavaramerkkina.
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