TUOMIO 7.1.2004 — ASIA C-100/02

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

7 pdivind tammikuuta 2004 ¥

Asiassa C-100/02,

jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteis6jen
tuomioistuimen kisiteltiviksi saadakseen tdssi kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevassa asiassa

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

vastaan

Putsch GmbH

ennakkoratkaisun jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon ldhentdmisestd
21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan
tulkinnasta,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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GEROLSTEINER BRUNNEN

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomari P. Jann, joka hoitaa viidennen jaoston
puheenjohtajan tehtdvid, sekd tuomarit C. W. A. Timmermans ja D. A. O.
Edward (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: C. Stix-Hackl,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M.-F. Contet,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., edustajanaan Rechtsanwalt W. J. H.
Stahlberg ja Rechtsanwalt A. Ebert-Weidenfeller,

— Putsch GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt P. Neuwald,

— Kreikan hallitus, asiamiehindin G. Skiani ja G. Alexaki,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamieheniin P. Ormond, avustaja-
naan barrister D. Alexander,
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— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamiehindin R. Raith ja N. B. Rasmussen,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co:n, edustajanaan A. Ebert-
Weidenfeller, Putsch GmbH:n, edustajanaan P. Neuwald, Kreikan hallituksen,
asiamichindin G. Skiani ja G. Alexaki, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen,
asiamiehendin K. Manji, avustajanaan D. Alexander, ja komission, asiamiche-
nddn R. Raith, 20.5.2003 pidetyssi istunnossa esittimit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.7.2003 pidetyssd istunnossa esittimén ratkaisueh-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Bundesgerichtshof on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle 7.2.2002 tekemilldan
pddtokselli, joka on saapunut yhteis6jen tuomioistuimeen 18.3.2002,
EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystd jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddinnén lihentimisesti 21 paivdnd joulukuuta 1988 annetun
ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.
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Nimi kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Gerolsteiner
Brunnen GmbH & Co. (jiljempind Gerolsteiner Brunnen) ja Putsch GmbH
(jljempidnd Putsch) ja joka koskee sité, ettd Gerolsteiner Brunnen on viittidnyt
Putschin loukanneen Gerolsteiner Brunnenin tavaramerkkioikeuksia, kun Putsch
on kidyttinyt sanoja KERRY Spring myymiensi virvoitusjuomien etiketeiss.

Asiaa koskevat oikeussdinnét

Direktiivin 89/104/ETY johdanto-osan ensimmiisen perustelukappaleen mukaan
talld direktiivilld pyritidn lihentimiin jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddin-
tOd, jotta poistettaisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata
liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta seki viiristdd kilpailua yhteis-
markkinoilla.

Direktiivin 6 artiklan otsikkona on »Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, ja
sen 1 kohdan b alakohdassa sdidetiin seuraavaa:

”1, Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kdyttimisti elinkeinotoiminnassa:
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b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miirid, kdyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperii, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkint6ja,

jos hin kiyttda niitd hyvii liikketapaa noudattaen.”

Direktiivi 89/104/ETY on saatettu osaksi Saksan oikeusjirjestystd 25.10.1994
annetulla lailla, joka on nimeltdin Gesetz iiber den Schutz von Marken und

sonstigen Kennzeichen (tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta
annettu laki, BGBL. 1994 1, s. 3082; jiljempand Markengesetz).

Markengesetzin 23 §:ssd, jonka otsikkona on ”Nimien ja kuvailevien tietojen
kiyttiminen; varaosakauppa”, sdddetddn seuraavaa:

»Tavaramerkin tai kaupallisen tunnusmerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltdd
toista kdyttimasti elinkeinotoiminnassa
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2. merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki tai kaupallinen
tunnusmerkki, kun sill3 ilmaistaan tavaroiden tai palveluiden ominaispiirteits
tai ominaisuuksia, kuten niiden laji, laatu, kidyttotarkoitus, arvo, maantie-
teellinen alkuperi taikka valmistus- tai suoritusajankohta, — —

jos timd toinen ei kdytid niitd hyvin tavan vastaisesti.”

Piddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Gerolsteiner Brunnen tuottaa kivenniisvettd ja kivenniisvesipohjaisia virvoitus-
juomia ja markkinoi niitd Saksassa. Se on sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin
nro 1100746 ”Gerri” haltija; timin tavaramerkin aikaprioriteetti lasketaan
paivimddrastd 21.12.1985. Se on my6s yhdistelmadmerkki-tyyppisten saksalaisten
tavaramerkkien nro 2010618, nro 2059923, nro 2059924 ja nro 2059925 haltija.
Ndma tavaramerkit sisdltdvit sanan GERRI, ja ne on rekisterdity kivenniisvetti,
alkoholittomia juomia, hedelmimehujuomia ja limonadia varten.

Putsch on markkinoinut Saksassa 1990-luvun puolestavilistd alkaen virvoitus-
juomia, joiden etiketeisséi on sanat KERRY Spring. Kerry Spring Water -niminen
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yhti6 tuottaa ja pullottaa virvoitusjuomat Ballyferriter-nimisessd paikassa Kerryn
piirikunnassa Irlannissa, ja valmistettaessa kiytetty vesi on perdisin Kerry Spring
-nimisestd lihteesti.

Gerolsteiner Brunnen nosti Putschia vastaan tavaramerkkioikeuksiensa loukkaa-
mista koskevan kanteen Landgericht Miinchenissi (Saksa). Tdmi ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi padosin Gerolsteiner Brunnenin vaatimukset
ja kielsi Putschia kiyttimistd tunnusmerkkii KERRY Spring kivenndisvesid ja
virvoitusjuomia varten. Toisen oikeusasteen tuomioistuin Oberlandesgericht
Miinchen sitd vastoin hylkisi Gerolsteiner Brunnenin vaatimukset. Siksi timd
on saattanut asian edelleen Bundesgerichtshofin kisiteltdvaksi Revision-menette-
lyssa.

Bundesgerichtshof katsoo, ettd sen kisiteltdvind olevassa asiassa tdyttyvit ne
edellytykset, jotka koskevat direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua lausuntatavasta johtuvaa sekaannusvaaraa. Niin
ollen Revision-menettelyn ratkaisu riippuu siiti, miten on tulkittava direktiivin
89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, ja erityisesti siitd, onko titd
sddnnosti jatettivd soveltamatta siksi, ettd kyseisti maantieteellistd ilmaisua on
kiytetty tavaramerkin omaisesti.

Bundesgerichtshof on siksi paittinyt 7.2.2002 tekemillddn pditokselld lykatd
asian kisittelyd ja esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkai-
sukysymykset:

1) Onko direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohta sovellettavissa
myos silloin, kun toinen kiyttis siind mainittuja merkint6jd tavaramerkin
omaisesti?
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2) Jos tihdn kysymykseen vastataan myontdvisti, onko téllaisten merkintdjen
kiyttdminen tavaramerkin omaisesti sellainen seikka, joka on otettava
huomioon direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan viimeisessi lauseessa
edellytetyssd harkinnassa, joka koskee sitd, onko merkint6jd kéytetty *hyvii
liikketapaa noudattaen’?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Niilld ennakkoratkaisukysymyksilld, jotka on tarkoituksenmukaista tutkia
yhdessd, Bundesgerichtshof haluaa tietdd, missd laajuudessa direktiivin 89/104/
ETY 6 artiklan 1 kohtaa sovelletaan pidasian oikeundenkiynnissi kyseessi olevan
kaltaisessa tilanteessa.

Bundesgerichtshof on todennut, ettd yksimielisyyttd ei vallitse siitd, merkitseekd
maantieteellisen ilmauksen kiyttiminen tavaroiden erottamiseen ja niiden
alkuperdn yksildimiseen — eli kiyttd, jota Bundesgerichtshof luonnehtii
“tavaramerkin omaiseksi” (markenmissig) — siti, ettd direktiivin 89/104/ETY
6 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.

Komissio toteaa direktiivin 89/104/ETY valmisteluasiakirjojen perusteella, ettd
ehdotus ensimmadiseksi neuvoston direktiiviksi jisenvaltioiden tavaramerkkilain-

[-717



15

16

17

TUOMIO 7.1.2004 — ASIA C-100/02

siddiannon lihentimisestd (EYVL 1980, C 351, s. 1) oli muotoiltu niin, ettd sen
5 artiklassa (josta on tullut direktiivin 89/104/ETY 6 artikla) asetettiin edellytys
“jos hin ei kiytd niiti tavaramerkin omaisesti”. Tami edellytys korvattiin
muutetussa ehdotuksessa (KOM(85) 793 lopullinen, EYVL 1985, C 351, s. 4)
sanoilla ”jos hin kayttdd niitd hyvii lilketapaa noudattaen”. Komission mukaan
muutetun ehdotuksen perusteluista ilmenee, ettd mainittua edellytystd muutettiin
selkeyden lisddmiseksi.

Niin ollen on katsottava, ettd sellainen ilmaus kuin ”tavaramerkin omaisesti” ei
voi soveltua direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan soveltamisalan méairittdmiseen.

Jotta voitaisiin ratkaista, millainen on timin sdinndksen soveltamisala nyt esilld
olevan kaltaisessa tilanteessa, on syyti muistuttaa, ettd kun direktiivin 89/104/
ETY 6 artiklalla rajoitetaan niitd oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on
direktiivin 5 artiklan perusteella, silld pyritdin yhteensovittamaan tavaramerkki-
oikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden
vapaata liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla
koskevat intressit siten, ettd tavaramerkkioikeus voi tdyttid tehtdvinsd olennai-
sena osana védristymattdman kilpailun jirjestelmii, joka perustamissopimuksella
pyritiin luomaan ja sdilyttimiidn (ks. mm. asia C-63/97, BMW, tuomio
23.2.1999, Kok. 1999, 5. 1-905, 62 kohta).

Tavaramerkin haltijalla on direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan mukaan
oikeus kieltdd muita ilman hinen suostumustaan kiyttdmdsti elinkeinotoimin-
nassa merkkii, joka on sama kuin tavaramerkki ja niitd samoja tavaroita varten,
joita varten tavaramerkki on rekisterdity (5 artiklan 1 kohdan a alakohta), seka
merkkii, joka sen vuoksi, etti se on sama tai samankaltainen kuin kyseinen
tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, aiheuttaa yleison
keskuudessa sekaannusvaaran (5 artiklan 1 kohdan b alakohta).
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Direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin
haltija ei saa kieltdd toista kidyttimistd elinkeinotoiminnassa muun muassa
sellaisia merkintojd, jotka osoittavat tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen
alkuperin, jos tim4 toinen kéyttdd niitd hyvid liiketapaa noudattaen.

On syytd huomata, ettd direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan alakohdassa
ei tehdd eroa sellaisten eri kdyttdmuotojen vililld, joita tdssd sddnnoksessd
tarkoitetuilla merkinnoilli voi olla. Jotta merkintd kuuluisi timin artiklan
soveltamisalaan, on riittdvia, ettd kyse on merkinnisti, joka ilmaisee jonkin siini
luetellun ominaisuuden eli esimerkiksi maantieteellisen alkuperin.

Padasian oikeudenkédynnissd on kyse ensinnikin tavaramerkisti GERRI, jolla ei
ole mitiéin maantieteellistd merkityssisiltdd, ja toiseksi merkistd KERRY Spring,
joka viittaa kyseisen tuotteen valmistuksessa kiytetyn veden maantieteelliseen
alkuperdin, tuotteen pullotuspaikkaan ja valmistajan toimipaikkaan.

Komissio on korostanut sitd, ettd ilmaus KERRY Spring on luonteeltaan
maantieteellinen; Kerry Spring -niminen lihde mainitaan nimenomaisesti niiden
kivennidisvesien luettelossa, jotka Irlanti on hyviksynyt luontaisten kivenniisve-
sien hyddyntdmistd ja markkinoille saattamista koskevan jisenvaltioiden
lainsddddnnon ldhentimisestd 15 pdivini heindkuuta 1980 annetun neuvoston
direktiivin 80/777/ETY (EYVL L 229, s. 1) soveltamiseksi (ks. komission
julkaisema luettelo jdsenvaltioiden hyviksymistd luonnollisista kivenniisvesists,
EYVL 2002, C 41, s. 1).
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Bundesgerichtshof on todennut, ettd GERRI- ja KERRY-sanojen osalta tayttyvit
ne edellytykset, jotka koskevat direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua lausuntatavasta johtuvaa sekaannusvaaraa, silld
yleisen eliminkokemuksen mukaan asiakkaat eivit juomia suullisesti tilatessaan
kiytd pitempai ilmaisua KERRY Spring vaan lyhentdvit sen muotoon KERRY.

On siis tutkittava, onko sellaisessa tilanteessa, jossa sanamerkki-tyyppisen
tavaramerkin ja maantieteellisen alkuperin osoittavan ilmauksen vililli on
sekaannusvaara, tavaramerkin haltijalla oikeus vedota direktiivin 89/104/ETY
5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan kieltiskseen toista kdyttiméstd maantieteelli-
sen alkuperin osoittavaa ilmausta.

Tdhin kysymykseen vastattaessa on huomattava, ettd ainoa direktiivin 89/104/
ETY 6 artiklan 1 kohdassa mainittu arviointiperuste on se, onko maantieteellisen
alkuperin osoittavaa ilmausta kiytetty hyvidd lilketapaa noudattaen. Hyvidd
liiketapaa koskeva edellytys ilmentdd velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin
haltijan perusteltuihin intresseihin nihden (em. asia BMW, tuomion 61 kohta).

Pelkistddn sen seikan perusteella, ettd jasenvaltiossa rekisterdidyn sanamerkki-
tyyppisen tavaramerkin ja toiseen jdsenvaltioon viittaavan, maantieteellisen
alkuperin osoittavan ilmaisun vililli on niiden lausuntatavasta johtuva
sekaannusvaara, ei siis voida katsoa, ettd timin ilmaisun kidyttdminen elinkeino-
toiminnassa on hyvin liiketavan vastaista. Koska Euroopan yhteisdssd on
15 jasenvaltiota ja suuri miidri kielid, on hyvin mahdollista, ettd jisenvaltiossa
rekisterdity tavaramerkki ja toiseen jdsenvaltioon viittaava maantieteellisen
alkuperin osoittava ilmaisu ovat foneettisesti samankaltaisia, ja tdmé on vield
todennikoéisempdi Euroopan yhteison tulevan laajentumisen jilkeen.
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Téstd seuraa, ettd pidasian oikeudenkidynnissi kyseessi olevan kaltaisessa
tapauksessa kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kokonaisuutena kaikkia
asiassa merkityksellisii olosuhteita. Pullotettujen juomien osalta kansallisen
tuomioistuimen on otettava huomioon muun muassa pullon muoto ja etiketit
arvioidakseen erityisesti, voidaanko sen valmistajan, jonka pulloissa on maantie-
teellisen alkuperdn osoittava ilmaus, katsoa kilpailevan vilpillisesti tavaramerkin
haltijan kanssa.

Ennakkoratkaisukysymyksiin on siis vastattava, ettd direktiivin 89/104/ETY
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, etti kun jdsenvaltiossa
rekister6idyn sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin ja toisesta jdsenvaltiosta
peridisin olevan tuotteen maantieteellisen alkuperin osoittavan, elinkeinotoimin-
nassa kiytetyn ilmaisun vililli on niiden lausuntatavasta johtuva sekaannus-
vaara, tavaramerkin haltija saa kieltdd direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan nojalla
maantieteellisen alkuperdn osoittavan ilmaisun kiyttdmisen ainoastaan, jos
kdytto ei ole hyvin litketavan mukaista. Kansallisen tuomioistuimen asiana on
tiltd osin arvioida kokonaisuutena kaikkia asiassa ilmenneiti olosuhteita.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Kreikan ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei
voida mdédrdtd korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian kisittely
yhteis6jen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld
olevan asian kisittelyssi, minki vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
padttdd oikeudenkidyntikulujen korvaamisesta.

I-721



TUOMIO 7.1.2004 — ASIA C-100/02

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 7.2.2002 tekemilldéin pditokselld esittimat
kysymykset seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisestda 21 pdivand joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiéisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan
1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, ettd kun jisenvaltiossa rekisterdidyn
sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin ja toisesta jisenvaltiosta perdisin olevan
tuotteen maantieteellisen alkuperin osoittavan, elinkeinotoiminnassa kiytetyn
ilmaisun vililld on niiden lausuntatavasta johtuva sekaannusvaara, tavaramerkin
haltija saa kieltda direktiivin 89/104/ETY § artiklan nojalla maantieteellisen
alkuperdn osoittavan ilmaisun kiyttimisen ainoastaan, jos kdytto ei ole hyvin
liiketavan mukaista. Kansallisen tuomioistuimen asiana on taltd osin arvioida
kokonaisuutena kaikkia asiassa ilmenneita olosuhteita.

Jann Timmermans Edward

Julistettiin Luxemburgissa 7 pdivind tammikuuta 2004.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti
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