NICHOLS

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
15 pdivind tammikuuta 2004 !

I Johdanto

1. Esilli olevalla ennakkoratkaisukysymyk-
selld esitetddn yleisten sukunimien erotta-
miskykyd immateriaalioikeuksien alalla kos-
keva kysymys.

Brittildisen tavaramerkkiviraston harjoitta-
man kiytinnon mukaan Lontoon puhelin-
luettelossa useaan kertaan esiintyvid tavallisia
sukunimid ei rekisterdidd tavaramerkeiksi
aina kun kyseisten tavaroiden tai palveluiden
markkinoilla on paljon toimijoita.

Tavaramerkkidirektiivissa 2 tai yhdessilkiin
yleisessd periaatteessa ei edellytetd, ettd
sukunimid olisi kohdeltava eri tavalla kuin
muun tyyppisid merkkeji. Sukunimien konk-
reettista erottamiskykyd on arvioitava niiden
tuotteiden kannalta, joita varten se on
tarkoitettu, ja viitekuluttajan saaman kési-
tyksen kannalta. Tédstd huolimatta on kui-
tenkin todettava, etti kyseinen kuluttaja on

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.

2 — Jasenvaltioiden tavaramerk nnon il
21 piivani joulukuuta 1988 anncuu ensimmainen ncuvos(on
direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljempini
direktiivi).

tottunut siihen, ettd etenkin siind tapauk-
sessa, kun on kyse tiettyjen ammatinharjoit-
tajien suorittamista palveluista, sukunimei
kiytetddn osoittamaan palvelun alkuperdi.
Sukunimi, joka on tdlli toimialalla hyvin
yleinen, voi olla tavaramerkiksi kelpaamaton
tarpeellisen erottamiskyvyn puuttumisen
vuoksi.

II Asiaa koskevat oikeussiiinnot

1. Yhteison lainsdddinté: tavaramerkkidi-
rektiivi

2. Direktiivin 2 artiklan mukaan tavaramer-
kin voi muodostaa "miki tahansa merkki,
joka voidaan esittid graafisesti, erityisesti
sanoin, henkilénnimet mukaan lukien, ku-
vioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden
tai niiden pddllyksen muodon avulla, jos
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sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tava-
roista tai palveluista”.

3. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa s#ide-
tddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejé ei saa rekister6id tai,
jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitédttomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerk-
keini;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

¢) yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnoistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, médrdd, kéyttstarkoitusta, arvoa
tai maantieteellistd alkuperid, tavaroi-
den valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia;
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d) yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinndistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka ovat tulleet yleisessd kielen-
kiiytossi tai hyvin kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi;

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johta-
maan yleisod harhaan esimerkiksi tava-
roiden tai palvelujen luonteen, laadun
tai maantieteellisen alkuperén suhteen.

4. Direktiivissd hyviksytddn 1 kohdan b, c tai
d alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien
rekisterdinti, jos silli kiytinnossd voidaan
yksiloidd tavaroiden tai palveluiden alkuper.
Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa siddetddn
seuraavaa:

"Tavaramerkiltd ei saa eviti rekisterdintid tai
sitd julistaa mitittoméksi 1 kohdan b, c tai
d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on
ennen rekisterdintihakemuksen tekopéivaa
kiytossd tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi
sddtad, ettd timi koskee myos tavaramerkkia,
joka on tullut erottuvaksi rekistersintihake-
muksen tekopdivdn tai rekisterdintipdivin
jélkeen.”
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5. Direktiivin 6 artiklan, jonka otsikko on
"Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”,
1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista
kiyttdmaistd elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimedin tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
médrdd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperid, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suo-
ritusajankohtaa taiklka muita tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkintojd,

¢} tavaramerkkid, milloin sen kiyttiminen
on tarpeen tavaran tai palvelun, erityi-
sesti lisdtarvikkeiden tai varaosien, kiyt-
totarkoitulksen osoittamiseksi,

jos hin kiyttad niitd hyvéi liiketapaa nou-
dattaen.”

6. Direktiivin edelld mainitut sidnnokset
vastaavat lihes kokonaan yhteisén tavara-
merkistd annetun asetuksen 4 artiklaa,
7 artiklan 1 ja 3 kohtaa ja 12 artiklan
1 kohtaa.?

2. Kansallinen lainséiddéinto

7. Tavaramerkkidirektiivi saatettiin osaksi
kansallista oikeusjirjestystd Trade Marks
Act 1994 -nimiselli lailla (tavaramerkkilaki),
jolla korvattiin vuodesta 1938 asti voimassa
ollut laki.

8. Tavaramerkkirekisterin johtaja (Registrar
of Trade Marks) julkaisi toukokuussa 2000
hallinnollisen soveltamisohjeen, jolla ilmoi-
tettiin tavaramerkkirekisterin kiytinnon
muuttumisesta (Practice Amendment Circu-
lar nro 6/00; jiljempind PAC 6/00) silti osin
kuin on kyse etu- ja sukunimien rekisterdi-
misestéd tavaramerkkeind.

3 — Yhteison tavaramerkistid 20 pdivini joulukuuta 1993 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, 5. 1), jota
on muutettu Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten
tiytdntéon panemiseksi 22 paiviing joulukuuta 1994 annetulla
neuvoston asctuksella (EY) N:o 3288/91 (EYVL L 349, s. 83;
jiljempini asetus).
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9, Tastd hallinnollisesta soveltamisohjeesta
on korostettava seuraavia kohtia:

”5. Arvioitaessa sukunimen kykyd erottaa
tietyn yrityksen tavarat tai palvelut rekisteri-
viranomainen ottaa huomioon seuraavat
seikat:

a.  sukunimen yleisyys,

b. niiden yritysten lukumaidr, jotka toimi-
vat alalla ja joista hakemuksessa yksil6i-
tyjen tavaroiden tai palvelujen voidaan
katsoa olevan perdisin.

6. Tissd tarkoitettua lukumiirai arvioidessa
yrityksiin kuuluvat tavaroiden valmistajat,
suunnittelijat ja erikoistuneet vihittdiskaup-
piaat sekd palvelujen tarjoajat.

7. Rekisteriviranomainen ottaa edelleen
huomioon Lontoon puhelinluettelon arvioi-
dessaan sukunimen yleisyyttd. Koska puheli-
men kiyttdjien lukumidrd kasvaa jatkuvasti,
nykyisin on mahdollista, ettd nimi, joka
esiintyy huomattavan monta kertaa Lontoon
puhelinluettelossa, on kuitenkin varsin har-
vinainen. Niin ollen rekisteriviranomainen ei
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pidd sukunimed (yleisend), ellei nimi esiinny
200 kertaa Lontoon puhelinluettelossa tai
muussa asian kannalta soveliaassa puhelin-
luettelossa.”

10. Hallinnollisessa soveltamisohjeessa esi-
tettyjen kahden arviointiperusteen taustalla
oleva ajatus on, ettid mitd vihemmén toimi-
joita tietyilld markkinoilla toimii, sitd toden-
nikdisempdd on, ettd keskivertokuluttaja
pitdd sukunimed, vaikka se olisikin yleinen,
merkking, jonka avulla tietyn yrityksen tava-
rat tai palvelut voidaan erottaa. PAC 6/00:ssa
mainitaan esimerkkind maatalouskemikaa-
lien ‘E}uottajat ja lentoliikennepalvelujen tarjo-
ajat.

11. Myés pdinvastoin silloin kun markki-
noilla toimivia toimijoita on hyvin paljon,
yleison on vaikeampaa tunnistaa yleisen
sukunimen avulla tietty alkuperéyritys. Esi-
merkkini hallinnollisessa soveltamisohjeessa
mainitaan tekstiilien ja ruokien ja juomien
valmistajat sek# asianajotoimistot.

4 — PAC 6/00, 8 kohta,
5 — Ibid, 9 kohta.
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III Piidasian tosiseikat

12. Nichols plc (jidljempédni Nichols) on
yhti6, jolla on kotipaikka Yhdistyneessi
kuningaskunnassa. Se jitti 8.8.2000 United
Kingdom Trade Marks Registryyn (Yhdisty-
neen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto)
hakemuksen “Nichols”-sanamerkin rekiste-
réimiseksi Nizzan sopimuksen ® luokkiin 29,
30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten. Kyseessi
ovat automaattiset myyntilaitteet ja tuotteet,
joita niiden avulla yleens# myydién, lihinna
ruoat ja juomat. Yritys ei viitannut kidyton
kautta saatuun erottamiskykyyn.

13. Tavaramerkkivirasto hyviksyi hakemuk-
sen 11.5.2001 tekemillddn padtokselld siltd
osin kuin on kyse automaattisista myynti-
laitteista, mutta hylkdsi sen muilta osin.

6 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilisestd luckituksesta tava-
ramerkkien rekisteroimistd varten 15 piivini kesiikuuta 1957
tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna.

Luokka 9

Myyntiautomaatit; sihkokiyttdiset automaattilaitteet ja kolik-
kokiyttbiset automaattilaitteet ruckia ja juomia varten; osat ja
lisivarusteet kaikkia edelld mainittuja tavareita varten.
Luokka 29

Maito ja muaitojauheet; maidosta, maitosekoitteista, rasvoista,
tirkkelyksesti ja sokereista tehdyt valmistect, joita kiiytetdin
juomien valmistuksessa; maitopohjaiset kastikkeet; jogurtit ja
jogurttijuomat; jilkiruoat; hedelmi- ja vihannesmehuista
tehdyt maustetut uutteet.

Luokka 30

Kahvi, tee, kaakao, suklaajuoma; kahwiesanssi, kahviuutteet,
kahwi- ja sikurisckoitukset; kaikki kahvinkorvikkeet; sokeri,
konditoriatuotteet, jaddykkeet, kakut ja pakastect; jilkiruoka-
kastikkect ja valmisteet jilkiruokia varten, juomat.

Liokka 32

Alkoholittomat juomat ja valmisteet tallaisten juomien valmis-
tusta varten; liemet ja tiivisteet alkoholittomien juomicn
valmistusta varten; hedelmin makuiset virvoitusjuomat;
mchujiit.

Luokka 42

Ravintola-, kahvila- ja catering-palvelut.

Perusteluina tavaramerkkivirasto esitti
PAC 6/00:ssa’ olevat seuraavat kaksi ar-
viointiperustetta:

Ensimmadiseksi, sukunimi "Nichols” ja sen
ddnteelliset vastiklkeet, kuten "Nicholls” tai
sen yksikkémuoto “Nichol”, ovat yleisid
sukunimid Yhdistyneessd kuningaskunnassa
ja ne esiintyvit Lontoon puhelinluettelossa
483 kertaa.

Toiseksi ruoka- ja juomatuotteiden markki-
nat, joita luokat 29, 30 ja 32, joihin
rekisteroimistd haettiin, koskevat, koostuvat
suuresta médristd toimijoita, joista kulutta-
jan on vaikeaa havaita alkuperdyritys yleisen
sukunimen avulla.

Siltd osin kuin on kyse (luokkaan 9 kuulu-
vista) automaattisista myyntilaitteista, tava-
ramerkkivirasto myénsi, ettd kyseessi on
varsin erikoistunut toimiala, jolla toimii
vihemman yrityksia.

14. Nichols nosti 14.2.2002 piivitylld kan-
nekirjelmilli tastd paatoksesta kanteen, joka
Trade Marks Actin 76 §:n 3 momentin
mubkaisesti toimitettiin High Court of Justice
(England and Wales), Chancery Divisioniin
(muun muassa immateriaalioikeuksien alalla

7 — Ks. edelld 6 kohta ja sitd seuraavat kohdat.
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toimivaltainen ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin).

15. Vilipaatoksessidn ennakkoratkaisupyyn-
non esittinyt tuomari Robin Jacob selittid
ensin, minkélainen kiytdnto brittildiselld
tavaramerkkivirastolla on ollut yleisten suku-
nimien rekisterdimisessd tavaramerkkini, ja
lisdd tdmaén jélkeen, ettd varsinainen kysymys
on se, pitddké katsoa, ettd varsin yleiseltd
sukunimelti puuttuu “erottamiskyky”, jos se
ei kiytossi ole tullut erottamiskykyiseksi.

Tuomarin mukaan yleiseen sukunimeen
liittyvd ongelma on siind, etti kunnes se
tulee kéytossd erottamiskykyiseksi, se ei
varsinaisesti osoita tavaroiden olevan ldhtdi-
sin ftietystd yrityksestd. Talld toteamuksella
on vield enemmin merkitystd silloin, kun on
kyse palveluista.

Tdssd yhteydessd kiyt6ssd vakiintuneeseen
tavaramerkkiin liittyy se erikoisuus, ettd se
on sulkenut pois toimialalta muut merkit,
joissa on sama tai samankaltainen nimi.

Tuomari muistuttaa myos, ettd rekisteri
myoéntdd yksinoikeuden paitsi rekisterdidyn
sanan kdytolle, myos suhteessa muiden
samankaltaisten sanojen kiytt66én, jos on
olemassa sekaannusvaara.
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16. Ennakkoratkaisupyynndssd brittildisen
tavaramerkkirekisterin kédyttdméa arviointi-
tapaa perustellaan tavoitteella pyrkid viltta-
mién tiettyjen yleisten sukunimien ja niiden
mahdollisesti harhaanjohtavien muunnel-
mien yksinoikeudet.

17. Yleisills sukunimilld ei sellaisenaan,
ilman kiyitéd, jonka avulla ne olisivat
vakiintuneet, voida osoittaa tiettyd alkupe-
rdyritystd. Téllaisen sukunimen riittdvd ja
pitkéaikainen kéyttd merkitsee sitd, ettd se on
syrjdyttinyt muut saman nimen sisdltdvit tai
samankaltaiset tavaramerkit,

18. Sen sijaan, ettd ennakkoratkaisupyynnon
esittdnyt tuomari olisi pysytellyt puhtaasti
teoreettisella kannalla, hén pédtyy tarkaste-
lemaan rekisterdityjen tavaramerkkien jér-
jestelmidn toimintaa realistisesta nikokul-
masta. Tastd ldhtokohdasta tuomari ehdottaa
huomion kiinnittdmistd yksinoikeuden syn-
tymisen uhkaan, joka sisiltyy siihen, ettd
yleinen sukunimi rekister6iddén tavaramer-
kiksi lukuisia tavara- tai palvelulajeja varten.
Kun otetaan huomioon timé uhka, se aikaa
ja rahaa vievd mahdollisuus, ettd viiden
vuoden kuluttua rekisterdimisestéd riitaute-
taan kiyttimittd jittimisen perusteella
relisterdinti joidenkin tavaroiden tai palve-
lujen osalta, ei vaikuta tehokkaalta vaihto-
ehdolta.

Niistd samoista syistd tavaramerkin erotta-
miskyvyn arvioinnin yhteydessé ei ole syytd
ottaa huomioon seikkoja, jotka koskevat
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tavaramerkin vaikutusten rajoittamista,
vaikka niin sanotussa Baby-dry-tapauksessa
annetun tuomion ® 37 kohdassa onkin ilmei-
sesti tehty ndin. Kidytdnnossi rekisterdidyn
tavaramerkin haltijaa kohdellaan suotuisam-
min.

19. Niiden huomautusten jilkeen kyseinen
tuomari tarkastelee direktiivin 6 artiklan
1 kohdan vaikutusta sukunimen erottamis-
kyvyn arvioinnissa.

IV Ennakkoratkaisukysymykset

20. Kyseisen kanteen tutkimisen yhteydessi
High Court on paittinyt lykétd asian kisit-
telyd ja esittdd yhteisGjen tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Minkilaisessa tapauksessa pelkéstd
sukunimestd muodostuvaa tavaramerk-
kid (eli merkkid, joka tdyttdd direktiivin
89/104/ETY 2 artiklassa saddetyt edelly-
tykset) ei saa rekisterdidd sen takia, ettd
siltd puuttuu (erottamiskyky) direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla?

8 — Asia C-383/99 P Procter & Gamble v. SMHV, tuomio
20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251).

2)

3)

Erityisesti

a) taytyyko tai

b) voidaanko tillaisen merkin rekiste-
rointi evitd ennen kuin siitd on
kiytdssd tullut erottamiskykyinen,
jos kyseessd on yleinen sukunimi
siind jisenvaltiossa, jossa tavaramer-
kin rekistersintid haetaan, tai jos se
on yleinen sukunimi yhdessd tai
useammassa muussa jasenvaltiossa?

Jos vastaus joko kysymykseen 2 a) tai b)
on mydéntivé, onko kansallisten viran-
omaisten soveliasta ratkaista asia tukeu-
tumalla keskivertokuluttajan
oletettuihin odotuksiin kyseessi olevien
tavaroiden tai palvelujen osalta tdssi
jasenvaltiossa, kun otetaan huomioon
kyseisen sukunimen yleisyys, kyseessi
olevien tavaroiden tai palvelujen laatu
sekd sukunimien kdytén yleisyys kysei-
selld elinkeinotoiminnan alalla?

Kun arvioidaan sitd, puuttuuko sukuni-
melti (erottamiskyky) direktiivin 3 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
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tavalla, onko silli seilalla merkitysti,
ettid tavaramerkin rekisterinnin vaiku-
tuksia on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa?

5) Jos niin on,

a) pitdaké direktiivin 6 artiklan 1 koh-
dan a alakohdassa kiytetty sana
(henkils) ymmirtdd siten, ettd se
kattaa my6s yhteison tai liikeyrityk-
sen, ja

b) mitd tarkoittaa (hyvd liiketapa);
ennen kaikkea onko kyseinen
ilmaisu soveltuva silloin, kun

1) vastaaja el kiytinndssd petd ylei-
s0d kdyttdessddn omaa nimeddn,
tai kun

2) vastaaja télld tavalla ainoastaan
aiheuttaa tahatonta sekaan-
nusta?”
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V Asian kisittely yhteisdjen tuomioistui-
messa

21. Ennakkoratkaisupyyntd toimitettiin
yhteisdjen tuomioistuimeen 12.11.2002.

22. Pddasian kantajan lisdksi asian kisitte-
lyyn ovat osallistuneet Yhdistyneen kunin-
gaskunnan, Kreikan ja Ranskan hallitukset
sekéd komissio.

23. Edelld mainittujen hallitusten ja komis-
sion edustajat osallistuivat 27.11.2003 pidet-
tyyn suulliseen késittelyyn.

VI Esitetyt huomautukset

Kolme ensimmdistd ennakkoratkaisukysy-
mystd

24. Padasian kantaja Nichols katsoo, eftd
brittildisen tavaramerkkirekisterin kiytdntd
on yhteensopimaton direktiivin 3 artiklan
1 kohdan kanssa. Nicholsin mukaan yhtd-
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kddn tavaramerkin rekisterointid ei pitdisi
evitd vain sen vuoksi, ettd siind kilytetddn
yleistd sukunimed, ja tillainen arviointipe-
ruste johtaa joka tapauksessa mielivaltaiseen
tulokseen silloin kun siind kiytetddn viit-
teend puhelinluetteloa.

25. Ranskan ja Kreikan hallitukset ovat
samalla kannalla siltd osin, ettd sukunimen
yleisyys ei ole esteend sen soveltuvuudelle
muodostamaan tavaramerkin. Sukunimen
konkreettista kykyd yksiloidd tavaroita tai
palveluita on niiden mukaan arvioitava
jokaisessa tapauksessa keskivertokuluttajan
nikokulmasta.

26. Komissio arvostelee siti, ettd brittildinen
tavaramerkkirekisteri on omaksunut ilman
mitddn perusteluita menetelmin, joka on
tdysin pdinvastainen kuin merkin erottamis-
kyvyn arvioimisessa yleensi kiytetty mene-
telma.

27. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus
viittad, etti yleiselld sukunimelld ei ole
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
edellytettyd erottamiskykyd. Tamid edellytys
ei tdyty silld seikalla, ettd merkki on tunnis-
tettavissa; siind tismennetdin, ettd keskiver-
tokuluttajan silmissd merkki on oltava tun-

nistettavissa tosiasiallisesti ja konkreettisesti
osoituksena tietyn yrityksen tavaroista tai
palveluista. Brittildisen tavaramerkkirekiste-
rin kiytdnnolld pyritddn Yhdistyneen kunin-
gaskunnan hallituksen mukaan takaamaan,
ettd yleisistd sukunimistd rekisteréiddan
tavaramerkeiksi vain ne, joiden avulla voi-
daan ilmaista kaupallinen alkuperd.

Neljds ja viides ennakkoratkaisukysymiys

28. Nicholsin mukaan arvioitaessa direktii-
vin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mubkaista merkin erottamiskykyd on otettava
huomioon direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
a alakohta, koska ei ole olemassa perusteita
sille, ettd timid sddnnds rajoitetaan koske-
maan vain luonnollisia henkilditd. Nicholsin
mukaan "hyvin liiketavan” on katsottava
tarkoittavan "merkin vilpittémissd mieless
tapahtuvaa kiyttod”.

29. Kreikan hallituksen mukaan direktiivin
6 artiklan 1 kohdan a alakohdan puitteissa
voidaan vedota toiminimeen aina kun se
koostuu henkilén nimestd. Muilta osin mer-
kityksellisen kdyton, jotta se voisi olla
vilpittomidssd mielessd tapahtuvaa kéyttod,
on peilattava tavallisen ihmisen eettisié kisi-
tyksid.
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30. Muut huomautuksia esittineet osapuolet
katsovat, ettd merkin konkreettisen erotta-
miskyvyn arviointi on erotettava sen vaiku-
tusten rajoittamisen arvioinnista. Jos neljén-
teen kysymykseen vastataan kieltdvésti, vii-
denteen kysymykseen ei tarvitse vastata.

VII Oikeudellinen arviointi

Kolme ensimmidistd ennakkoratkaisukysy-
mystd

31. Kuten suurin osa yhteisdjen tuomiois-
tuimessa huomautuksensa esitténeistd osa-
puolista, katson itsekin, ettd ennakkoratkai-
supyynndn esittineen brittildisen tuomiois-
tuimen esittdmid kolmea ensimmaistd kysy-
mystd on tarkasteltava samanaikaisesti.
Kyseessi on sen selvittiminen, sovelletaanko
merkkeihin, jotka muodostuvat yleisestd
sukunimestd, erityisid edellytyksid arvioi-
taessa niiden kykyd osoittaa tavaroita tai
palveluita, erityisesti arvioitaessa merkin
konkreettista erottamiskykyé direktiivin
3 artildan 1 kohdan 6 alakohdassa tarkoite-
tulla tavalla.

32. On aiheellista aloittaa toteamalla, ettd
sukunimi tdyttdd direktiivin 2 artiklan
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mukaiset vahimmdisedellytykset voidakseen
olla tavaramerkking, koska se on omiaan
erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut
muiden yritysten tavaroista ja palveluista.

Direktiivin 2 artilklan luettelossa, joka ei ole
tyhjentivd, ° mainitaan “henkilonnimet”.

Lisdksi sukunimet, jopa yleiset sellaiset, ovat
yksi toimijoiden useimmin kéyttdmsi tavara-
merkkien ryhmd.

Lopuksi direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa
annetaan ymmirti, ettd yhteison lainsaatdja
oli tietoinen sukunimien soveltuvuudesta
tavaramerkeiksi.

Sukunimi soveltuu siis periaatteessa riidatto-
masti tavaramerkiksi.

33. On myds muistettava, ettd sukunimid ei

ole sisillytetty direktiivin 3 artiklan 1 kohdan

9 — Kuten sen sanamuodosta ja direktiivin johdanto-osan seitse-
miénnestd perustelukappaleesta ilmenee.
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c alakohdassa olevaan merkkien luetteloon.
Tistd syystd sukunimet eivit ensisijaisesti ole
tiettyjen tavaroiden tai palveluiden yleisid tai
kuvailevia merkkejd. Kuten jéljempind seli-
tdn, téstd seikasta johtuu, ettd kyseessi
olevaan sukunimen erottamiskykyyn liittyen
ei voida vedota niihin yleistd etua koskeviin
nikokohtiin, joiden perusteella sukunimi on
pidettdva kaikkien toimijoiden kiytettdvissa.

34, Komissio toteaa kirjallisissa huomautuk-
sissaan, ettd brittildisen tavaramerkkiviraston
harjoittama kéytdntd, kun on kyse sukuni-
men soveltuvuudesta tavaramerkiksi, eroaa
direktiivin sisillostd sellaisena kuin yhtei-
sojen tuomioistuin on sitd tulkinnut.

Tavallisesti brittildiinen tavaramerkkivirasto
tarkistaa, onko tavaramerkkihakemuksessa
rekisteroitiviksi haettu sukunimi yleinen,
kédyttdmalla apuna Lontoon puhelinluetteloa.
Silloin kun titen suoritettu tarkistus johtaa
myonteiseen tulokseen, virasto laskee kysei-
silld markkinoilla olevien toimijoiden maérén
ja joko hyviksyy tai epdd rekisterdinnin
saadun lukuméérian mukaan.

On viitetty, ettd kyseinen menetelmd on
soveltumaton, koska se edellyttdd, ettd vah-
vistetaan mielivaltaisena pidettdvd kynnys,
jonka ylittyessd sukunimen katsotaan olevan
yleinen. Yhteistjen tuomioistuimelle ei kuulu
kansallisen lainsddddnnén arviointi, vaan
kansallisen lainsddddnndn yhteensopivuuden
arviointi yhteison lainsddddnnoén kanssa.
Katson, ettd mihin hyvinsd menetelmién,
jota kiytetddn merkin erottamiskyvyn ar-
vioinnissa, liittyy vilttaméttdkin jossakin
madrin subjektiivisuutta.

35. Tdssd tapauksessa lienee ilmeistd, ettd
brittildisen tavaramerkkiviraston kiyttimi
menetelmid eroaa nikékulmasta, jonka
yhteisGjen tuomioistuin on tihidn mennessi
asettanut etusijalle merkin erottamiskyvyn
arvioimisessa. Toisenlaisen tulkitsemisme-
nettelyn valitsemiselle ei kuitenkaan ole
esitetty riittdvia syita.

36. Olen samaa mieltd huomautusten esitti-
jien enemmiston kanssa siitd, ettd mahdolli-
suutta, ettd sukunimelld, vaikka se olisi hyvin
yleinen, ilmaistaan tavaroiden ja palveluiden
kaupallinen alkuperi, on arvioitava suhteessa
kyseessé oleviin konkreettisiin markkinoihin.
Sitd, etti yhdelldi kaupallisella toimialalla
tavallisesti kiytetddn pelkkid sukunimii téssa
tunnistamistarkoituksessa, '® sen erottamis-
kyvyn arvioimiseen mahdollisesti liittyvine

10 — Kuten asian laita Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen
suullisessa kisittelyssi esittamin kannan mukaan ilmeisesti-
kin on siltd osin kuin on kyse asianajotoiminnan kaltaisten
palveluiden tarjoamisesta.
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seurauksineen, ei sellaisenaan voida soveltaa
mihin hyvinsé muuhun toimialaan. Adrim-
miisessd tapauksessa voitaisiin puhua yksit-
tiisistd erityistapauksista, jotka liittyvit
kyseisten tavaroiden tai palveluiden erityis-
piirteisiin, eikd yhden merkkien ryhmin
luontaisesta ominaisuudesta. *

37. Lisdksi mikéddn direktiivissd ei viittaa
sithen, ettd sukunimii voitaisiin kohdella
poikkeavalla tavalla, koska sen 6 artiklan
1 kohdan a alakohdan, joka on ainoa niitd
koskeva erityissadnnés, tarkoituksena on
rajoittaa tavaramerkin suojaavia vaikutuksia,
miké on eri asia kuin rekisterdimisen epid-
misen ehdottomat perusteet, kuten seuraa-
vaksi tulen selittdmién.

38. Niissd olosuhteissa sukunimen erotta-
miskyvyn arvioinnissa on noudatettava
samoja suuntaviivoja kuin mitd sovelletaan
muihin sanamerkkeihin.

39. Yhteistjen tuomioistuin katsoo, ettd
jotta tavaramerkki téyttéisi pédasiallisen teh-
tdvinsd, riittdd, ettd yleis6 voi tunnistaa

11 — Nidin on siltd osin kuin esimerkiksi on kyse tuotteen
muodosta muodostuvista kolmiulotteisista muodoista.
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tavaramerkilld yksiléidyn tavaran tai palvelun
muista, joilla on erilainen kaupallinen alku-
perd, siten, ettd yleis6 tulee vakuuttuneeksi
siitd, ettd tavara tai palvelu on valmistettu,
markkinoitu tai toimitettu sen laadusta
vastaavan tavaramerkin haltijan valvonnassa.
Téltd osin direktiivin 2 artiklassa ei erotella
eri tavaramerkkityyppeji, vaan kaikkia varten
on kiytettdvd samankaltaisia erottamiskyvyn
arviointiperusteita. '*

40. Kyseistd erottamiskykyd on arvioitava
kyseisten tavaroiden tai palveluiden sellaisen
keskiverokuluttajan nikékulmasta,*® jonka
oletetaan olevan “tavanomaisesti valistunut
ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolelli-

» 1

nen-. 4

41. Tdmén kisityksen puitteissa voidaan
ottaa huomioon esimerkiksi se erityispiirre,
ettd tietyilld toimialoilla yleisid etu- tai
sukunimid kéytetddn paljon osoittamaan
alkuperdiyritystd ja joskus tavaramerkkini.
Jos asian laita on niin, mikdin el estd
rekisteriviranomaisia toteamasta, ettd merkki

12 — Asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002,
s. [-5475, 47 ja 48 kohta),

13 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiem-
see, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 29 kohta).

14 — Ks. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio
16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4657, 30-32 kohta) ja asia
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999,
s. 1-3819, 26 kohta).
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ei ole erottamiskykyinen. Tdssd tarkistami-
sessa on otettava huomioon todellinen
tilanne, eikd sitd pidd suorittaa yleiselld tai
abstraktilla tavalla.

42. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdan puitteissa ei kuitenkaan voida
ottaa huomiocon sitd luonteeltaan yleistd
etua, ettd tietyt hyvin yleiset sukunimet ovat
kaikkien markkinoilla olevien ja mahdollis-
fen toimijoiden kaytettdvissa.

43. Kuten olen jo todennut,'® tihin saan-
nokseen siséltyvin ehdottoman hylkiyspe-
rusteen tarkoitus on kieltdd sellaisten merk-
kien rekisterdinti, joilta puuttuu konkreetti-
nen erottamiskyky, toisin sanoen niiden
merkkien, joita tavanomaisesti valistunut
seki kohtuullisen tarkkaavainen ja huolelli-
nen keskivertokuluttaja ei mielld kaupallista
alkuperidd koskeviksi luotettaviksi tiedoiksi.
Niin ollen on yleisen edun mukaista estda
tiettyjd toimijoita varaamasta itselleen esteet-
tisesti tai teknisesti hyoddyllisid kolmiulottei-
sia muotoja tai saamasta yksinoikeutta tiet-
tyihin merkkeihin, joilla voidaan kuvata itse
tavaraa, sen todellisia tai oletettuja ominai-
suuksia ja muita ominaispiirteitd, kuten sen

15 — Jutkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 14.1.2003 esittimi
ratkaisuchdotus yhdistetyissi asioissa C-456/01 P ja
C-457/01 P, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. 1-5089 ja
s. 1-5092), yhdistetyissid asioissa C-168/01 P-C-472/01 D,
tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. 1-5141) ja yhdistetyissd
asioissa C-473/01 P ja C-474/01 P, tuomio 29.4.2004 (Kok.
2004, s. 1-5173 ja s. 1-5092), Henkel v. SMHYV ja Procter &
Gamble v. SMHV (julkisasiamichen ratkaisuehdotuksen
78 kohta ja sith seuraavat kohdat).

alkuperipaikkaa. Niistd sifdetdén direktiivin
3 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa.

Olisi my6s tunnustettava, etti yleisen edun
mukaista on pitdd kaikkien kiytettdvissi
yleisessd kielenkéytossé tai hyvin kauppata-
van mukaan tavallisiksi tulleet merkit, joiden
rekisterdinti kielletddn d alakohdassa.

44. Ei kuitenkaan vaikuta silti, ettd tédllainen
suoja pitdisi ulottaa merkkeihin, jotka eivit
ole kuvailevia mutta joilta puuttuu muista
syistd erityinen erottamiskyky. Mielestini ei
ole yleisen edun mukaista pitid vapaana
merkkejd, joilla ei voida osoittaa niiden
tavaroiden tai palveluiden kaupallista alku-
perid, joissa niitd kéytetdén.

45. Direktiivissid ei myskiddn ole yhtikéin
sddnnaostd, jolla taattaisiin, ettd ensimmiiselle
toimijalle, joka hakee tietyn sukunimen
rekisterdimistd tavaramerkiksi, ei myonneti
sithen liittyvdd etua.
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46. Niin ollen se, onko sukunimi yksiloiva,
riippuu siitd, ymmdirtdako viitekuluttaja, ettd
niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joita
varten rekisterdintid on haettu, merkilld
yksildidddn yhden yrityksen tavarat tai pal-
velut suhteessa muiden yritysten tavaroihin
tai palveluihin. Sukunimen yleisyys on yksi
niistd seikoista, jotka voidaan ottaa huo-
mioon — jolloin sitd on tarkasteltava aina
joihinkin tavaroihin tai palveluihin liittyen
—, vaikka se ei olisikaan ratkaiseva seikka.

Neljis ennakkoratkaisukysymys

47. Ennakkoratkaisupyynnon esittidnyt tuo-
mioistuin tiedustelee neljannessd kysymyk-
sessdén, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn
madrittimisessd otettava huomioon, kun on
kyseessd sukunimestdi muodostuva merkki,
ettd tavaramerkin rekisterdinnin vaikutuksia
on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa.

48. On aiheellista vastata tdhin kysymyk-
seen Lieltdvésti.

49. Direktiivissi edellytetddn lievempéd luo-
kittelevaa arviointia siksi, ettd tiltd osin on
otettu huomioon tavaramerkin vaikutuksia
rajoittavien sdénnosten olemassaolo.
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50. Kuten ennakkoratkaisupyynndssi tode-
taan,'® vaikka niin sanotussa Baby-dry
-tapauksessa annetussa tuomiossa viitataan
asetuksen 12 artiklaan, jonka sanamuoto on
sama kun direktiivin 6 artiklan sanamuoto,
esitettdessd oikeudellinen perusta sanamer-
kin erottamiskyky4 koskevalle pééttelylle, itse
tuomiossa ei kuitenkaan tehdd pienintdkddn
kiiytdnnon johtopditostd tdstd viittauksesta,

51. Minulla on jo ollut tilaisuus osoittaa, ettéd
mikain asetuksen 12 artiklassa ei mahdollista
sitd, ettd viraston yksikoiden tavaramerkin
rekistersinnin yhteydessd tekemd merkin
erottamiskyvyn arviointi voidaan siirtdd tava-
ramerkistd johtuvien oikeuksien konkreetti-
sen kiytén takaamisesta vastuussa oleville
tuomioistuimille. Asetuksen 4 ja 7 artiklassa
oleva pikkutarkka luettelo rekisterdinnin
esteistd ja se, ettd rekisterdinnin epdémista-
pauksessa on kiytettivissi kattava oikeus-
suojakeinojen jirjestelmd, osoittavat, ettd
rekisterdinnin yhteydessd suoritettavan tut-
kimuksen on oltava enemmin kuin sum-
maarista. Tdmd vaihtoehto ei myoskéén olisi
oikeuspoliittisesti sopiva, koska riita-asioissa,
joissa vedotaan 12 artiklaan, tavaramerkin
haltija on lihtdkohtaisesti etulydntiasemassa
sekd sen hitauden takia, joka aiheutuu siité,
ettd luotetaan dokumentoitujen toimien
muut poissulkevaan vaikutukseen, ettd sen

16 — Ks. edelld 18 kohta.
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vaikeuden takia, joka liittyy sen arvioimiseen,
onko merkki kuvaileva vai ei.

52. Yhteisdjen tuomistuin on vahvistanut
tamidn hyvin selkedsti asiassa C-104/01,
Libertel, 6.5.2003 antamassaan tuomiossa, '®
jossa se totesi, ettd direktiivin 6 artiklassa
pyritddn rajoittamaan tavaramerkin vaiku-
tuksia sen jalkeen, kun se on rekisteroity.
Lisiksi yhteisGjen tuomioistuin jatkoi, ettd
jos katsottaisiin, ettd tutkittaessa rekiste-
rointihakemusta rekisterdintiesteet on tut-
kittava minimaalisella tavalla sen vuoksi, etti
vaara siitd, ettd toimijat voisivat omia tiettyjd
merkkejd, joiden luonteensa vuoksi olisi
pysyttiavd kaikkien kdytettdvissd, voitaisiin
neutralisoida mainitulla rajoituksella, tami
johtaisi siihen, ettd toimivaltaista viranomai-
sta kiellettdisiin arvioimasta rekisteréinties-
teitd tavaramerkkid rekisteroitdessd ja niiden
arvioiminen siirrettdisiin tuomioistuimille,
joiden tehtdvénd on taata tavaramerkkiin
perustuvien oikeuksien konkreettinen kiyt-
tdminen. Téllainen lihestymistapa on vastoin
direktiivin jarjestelméi, joka perustuu rekis-
terdintid edeltdvddn arviointiin eikd jilki-
kiteiseen valvontaan. Direktiivin 6 artiklasta
ei voida tehdd téllaista padtelmdd minkddn
siind olevan sddnnodksen perusteella. Péin-
vastoin, direktiivin 2 ja 3 artiklassa saddetty-
jen rekisterdintiesteiden lukumidrd ja yksi-
tyiskohtaisuus samoin kuin rekisterdinnin
epidimistapauksessa kiiytettivissi olevien
oikeussuojakeinojen laajuus viittaavat siihen,
etti rekisterdintihakemusta kisiteltdessi
suoritettavan tarkastelun ei pidd olla sup-
peaa, vaan tiukkaa ja kattavaa, jotta viltettdi-

17 — Ks. 14.5.2002 esittdmiini ratkaisuehdotus asiassa C-104/00 D,
DVK v. SMHV ("Companyline”), (Kok. 2002, s. 1-7561,
ratkaisuchdotuksen 85 ja 86 kohta).

18 — Kok. 2003, s. 1-3793.

siin tavaramerkkien perusteeton rekiste-
rointi. '

53. Némia direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdasta (tai asetuksen 12 artiklan
1 kohdasta) tehdyt toteamukset voidaan
tehdd myos sen a alakohdasta. Perusajatus
on, ettd tavaramerkkien vaikutusta koskevat
sddnnokset eivit koske sitd, minkd tyyppistéd
valvontaa harjoitetaan silloin, kun tutkitaan,
sovelletaanko hakemukseen ehdottomia hyl-
kiysperusteita.

54. Niin ollen silld seikalla, ettd sukunimesti
muodostuvan tavaramerkin vaikutuksia
rajoitetaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
a alakohdan nojalla, ei ole mitdén vaikutusta
itse merkistd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mulkaisesti tehtyyn erottamisky-
vyn arviointiin.

Viides ennakkoratkaisukysymys

55. Tamid viimeinen kysymys esitettiin,
kuten ennakkoratkaisupyynnon laatija on
todennut, vain, jos edelliseen kysymykseen
vastataan mydntivisti. Koska asian laita ei
ole niin, sithen ei ole aiheellista vastata.

19 — 58 ja 59 kohta.
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VIII Ratkaisuehdotus

56. Kaiken edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteis6jen tuomioistuin vastaa
High Court of Justice (England and Wales), Chancery Divisionin esittdmiin
kysymyksiin seuraavasti:

1)

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddédnnon lihentimisestd 21 pdivind joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu merkin erottamiskyky, kun on kyseessd sukunimestd
muodostuva merklki, riippua siitd, ymmartdako viitekuluttaja, ettd niiden
tavaroiden tai palveluiden osalta, joita varten rekisterdintid on haettu, merkilla
yksiloidddn yhden yrityksen tavarat tai palvelut suhteessa muiden yritysten
tavaroihin tai palveluihin. Kyseessid oleva sukunimen yleisyys on yksi niistd
seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon — jolloin sitd on tarkasteltava aina
tiettyihin tavaroihin tai palveluihin liittyen —, mutta se ei ole ratkaiseva seikka.

Silla seikalla, ettd sukunimestd muodostuvan tavaramerkin vaikutuksia rajoite-
taan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, ei ole mitaén vaikutusta
siitd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtyyn
erottamiskyvyn arviointiin.
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