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7 péivini heinikuuta 1998 °

1. "Onko  EY:n perustamissopimuksen
30 artiklaa ja 52 artiklaa seki niitd seuraavia
artikloja tulkittava siten, etti ne ovat estcend
sellaisen kansallisen lainsiidinnon soveltami-
selle, jonka mukaan toistinsa sekoitettavissa
olevista tavaramerkeisti tai yritysten kiytti-
mistd nimityksista suojataan aikaprioriteetil-
taan vanhempia tavaramerkkeja tai nimityksia
ja jossa niin ollen kielletdin tiettyd yritysti
kiyttimistd kolmessa Itivallan osavaltiossa
sellaista tavaramerkkii tai nimitystd, jonka
hy&dyntiminen muissa jisenvaltioissa on sal-
littu timin yrityksen kanssa konsernisuh-
teessa oleville yhuaille?”

2. Handelsgericht Wien on esittinyt timin
ennakkoratkaisukysymyksen yhteisdjen tuo-
mioistuimelle riita-asiassa, jossa kantajana on
Pfeiffer Groflhandel GmbH (jiljempini
Pfeiffer) ja vastaajana Léwa Warenhandel
GmbH (jaljempini Lowa).

3. Kantajana olevalla Pfeifferilla on ollut vuo-
desta 1969 Paschingissa Itivallassa suurmyy-
mild, jonka litkenimeni on ”Plus KAUF
PARK”. ! Timi nimitys on rekisterdity Paten-
tamtissa (Itivallan liittovaltion patenttivirasto)
yhdistelmimerkin tyyppiseksi tavaramerkiksi

* Alkuperiinen kicli: ranska,

1 — Ennakkoratkaisupyynnén mukaan nimitykseni on "Plus
KAUF MARKT”, mutta asiakirjoista ilmence, cttd sc on
todellisuudessa "Plus KAUF PARK”.

useisiin tavaraluokkiin niin, etti sen atkaprio-
riteetti lasketaan alkavakst 5.8.1969. Pfeiffer
kiyttdd myds tiettyjen tavaroiden eli lahinna
elintarvikkeiden tunnusmerkkini tavara-
merkkiid "Plus wir bieten mehr” (atkapriori-
teetti 22.9.1989). Lokakuussa 1989 avatussa
kauppakeskuksessa ”Plus City”, jossa on yli
sata eri toimialojen vihittiiskaupan yksikkod,
on suurmyymili “Plus KAUF PARK”,
Kyseisti kauppakeskusta rakennettaessa Pfeif-
ferin oikeuksien aikaisemmat haltijat antoivat
kauppakeskuksen eri kauppiaille erittdin laa-
joja kiyttooikeuksia edelld mainittuthin tava-
ramerkkethin ja muihin nimityksiin, joihin
sisiltyy sana “Plus”. Vuokrasopimusten perus-
teella jokaisen kauppiaan on my6s virtates-
saan "Plus Cityyn” kiytettivd timin kaup-
pakeskuksen alkuperiisti litketunnusta.

4. Vastaajana olevalla Léwalla on Itivallassa
139 alennusmyymaliid, joissa se myy saman-
tyyppisid tavaroita kuin Pfeiffer myy suur-
myymilissiin. Lowan emoyhtid on
saksalainen yhtié Tengelmann Warenhandels-
gesellschaft, joka on kansainvilisen tavara-
merkin "Plus” haltija; timin tavaramerkin
aikaprioriteetti lasketaan alkavaksi 15.11.1989,
Tengelmannin toinen tytiryhtid, Saksan oike-
uden mukaan perustettu yhtio Plus Waren-
handelsgesellschaft, on Itivallan Patentam-
tissa rekisterdidyn yhdistelmimerkin “Plus
prima leben und sparen” haltija Itivallassa
(aikaprioriteetti 18.12.1979). Léwa itse on Itd-
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vallassa rekisterdidyn yhdistelmimerkin
"Pluspunkt” haltija, ja timin tavaramerkin
aikaprioriteetti lasketaan alkavaksi 15.4.1994.

5. Tengelmann ja Plus Warenhandelsgesell-
schaft kiyttivit alennusmyymilidensi lii-
kenimeni Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Tse-
kinmaalla ja Unkarissa nimei “Plus”.
Emoyhtis Tengelmann pyrkii sithen, ettd sen
myymilit olisivat samannikéisii kaikkialla
Euroopassa, miki tekisi mahdolliscksi saman
mainonnan kiyttimisen euroopanlaajuisesti ja
yrityskuvan kehittimisen.

6. Tissd tarkoituksessa Léwa alkoi vuonna
1994 markkinoida tavaroitaan nimitykselld
”Plus”, ja niistd 139 myymalasti, jotka sill
on Itivallassa, se muutti 17 myymailin nimen
niin, etti aikaisempi “Zielpunkt”-nimi kor-
vattiin "Plus primaleben und sparen” -nimell,
jonka ulkoasu vastaa tdysin Lowan saksa-
laisen tytiryhtién Plus Warenhandelsgesell-
schaftin yhdistelmamerkin ulkoasua.

7. Kyseinen yhdistelmidmerkki poikkeaa
Pfeifferin kiyttimisti litkenimesti seki kiy-
tettyjen ilmausten ctti ulkomuotonsa osalta.
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8. Pfeiffer on vaatinut Handelsgericht Wie-
nissi sitd, etti Lowaa kiellettdisiin kiytti-
misti Niederosterreichin, Oberdsterreichin ja
Salzburgin osavaltioissa vihittiiskaupassa lii-
kenimei "Plus” erilliseni liikenimeni tai osana
laajempaa litkenimes ja/tai mainostamasta litk-
keitddn talld liikenimella.

9. Ennakkoratkaisupyynndsti ilmenee, ettd
Gesetz gegen den unlanteren Wettbewerbin
(vilpillisen kilpailun kieltimisesti annettu Iti-
vallan laki, jiljempini UWG) 9 §:n 1 momen-
tin mukaan yrityksen nimed, toiminimei tai
erityistd nimitysti el saa kdyttdd niin, ettd se
voi sekoittua sellaiseen nimeen, toiminimeen
tai erityiseen nimitykseen, jota joku muu lain-
mukaisesti kiyttda. Saman pykilin 3 momen-
tin mukaan yrityksen erityiseen nimitykseen
rinnastetaan rekisterdidyt tavaramerkit ja sel-
laiset liiketunnukset, joita pidetiin asianomai-
sessa kohderyhmissi yrityksen tunnusmerk-
kini, seki muut yrityksen kidyttimit
erottautumiskeinot eli erityisesti tavaroiden
ulkoasu, pakkaus tai piillys seki liikepape-
rien ulkoasu.

10. Ennakkoratkaisupyynnén mukaan
UWG:n 9 §:di tulkitaan oikeuskiytinnossa
niin, cttid titi saanndsti sovelletaan tavara-
merkkeihin ja yritysten erityisiin nimityksiin
vain, jos ne ovat jo itsessdin erottamiskykyisid
(Unterscheidungskraft) eli niissi on siini
madrin jotain erityisti ja yksilollistd, etti niiden
perusteella niiden haltija voidaan erottaa
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muista henkil6istd, tai jos ne ovat omaperii-
syydestiin riippumatta tulleet tunnetuksi koh-
deryhmissidn ja tullcet erottamiskykyisiksi
(Kennzeichnungskraft, “tunnusvoima”).
Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan erot-
tamiskykyisia ovat keksityt fantasiasanat ja
sellaiset sanat, jotka ovat sininsi yleisessa kie-
lenkiytssi tavanomaisia mutta joita kiyte-
tiin sellaisia tavaroita varten, joihin niilli
sanoilla ei ole yhteytti, eli sanat, jotka eivit
ole pelkistiin kuvailevia. Niitd periaatteita
sovelletaan seki sanamerkkethin etti yritysten
erityisiin tunnuksiin. Kuvailevia ilmauksiakin
voidaan kuitenkin suojella, jos kyse on yri-
tyksen epitavanomaisesta ja omalaatuisesta
nimityksesti.

11. Handelsgericht Wien on katsonut timin
oikeuskiytinnén perusteella, ettd "Plus” on
sellaisen yrityksen kiyttimana nimeni, joka
myy valintamyymaldissain hyvin monenlaisia
tavaroita eli lihinni elintarvikkeita mutta myé&s
muita piivittdistavaroita, selvistikin omape-
riinen eikd pelkistidn kuvaileva, minki vuoksi
kysetsii suojasiinnoksia voidaan soveltaa
sithen. Vaikka oletettaisiin, cttd kyseessid on
pelkki "heikko” merkki, joka sininsi nauttii
UWG:n 9 §:n mukaista suojaa mutta jonka
osalta sekaannusvaaran on katsottava olevan
poissuljettu jo pienienkin eroavaisuuksien
vuoksi, sanojen “prima leben und sparen”
lisadaminen eci riita poistamaan sekaannus-
vaaraa, koska timi lisiys on vihemmin sil-
miinpistivi ja koska siti ei kiytinnossi
ymmirretd yrityksen erityiseksi litkenimekst.
Myéskdin liikkenimien erilainen ulkoasu ei
esti sekaannuksia, koska lausuntatavan vas-
taavuus on tiltd osin myds riictivai.

12. Handelsgericht Wien on siksi katsonut,
etta “Itavallan lainsidadinnon mukaan kaytta-
essiin litkenimed *Plus’ crilliseni litkenimeni
tai osana laajempaa litkenimed Léwa rikkoo
UWG:n 9 §:34, koska aikaprioriteettia sovel-
letaan Pfeifferin hyvaksi”.

13. Handelsgericht Wien on kuitenkin kat-
sonut, etti jos se antaisi Lowaa vastaan kiel-
tomiiriyksen UWG:n 9 §:n nojalla, tilld maa-
riykselld rajottettaisiin jisenvaltioiden vilisti
kauppaa, minki vuoksi se on paittinyt lykitd
asian kisittelyi ja esittdd yhteisdjen tuomiois-
tuimelle edelli mainitun ennakkoratkaisuky-
symyksen.

Ennakkoratkaisukysymyksen ulottuvuus

14. Ennakkoratkaisupyynnéstd 2 ja asian-
osaisten esittimisti kirjelmistd seki niistd vas-
tauksista, jotka asianosaisct ovat antaneet suul-
lisessa kisittelyssd yhteis6jen tuomioistuimen
esittimidin kysymykseen, ilmenee, etti riita
koskee pelkistiin sitd, voidaanko tietyn lii-
kenimen kiyttd kieltii. Riita el siis koske
sanan "Plus” (ilman lisiyksii tai lisiyksineen)
kayttimistd tavaramerkkini. Niin ollen asiaa
ei ole syyti tutkia jisenvaltioiden tavaramerk-
kilainsiidinnén lihentimisestd 21 pidivind
joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neu-
voston dircktiivin 89/104/ETY perusteella. ?

2 — Ks. edclli 8 kohta.
3 — EYVL 1989, L 40, s. 1.
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15. Jotta kansalliselle tuomioistuimelle annet-
taisiin vastaus, jonka perusteella se pystyy
ratkaisemaan sen kisiteltdvini olevan riidan,
riittivii on niin ollen, etti tissi asiassa tul-
kitaan perustamissopimuksen 30 ja 52 artiklaa
sellaisen tilanteen osalta, jossa kaksi yrityksen
litkenimei ovat ristiriidassa keskeniin.

16. Kansallinen tuomioistuin et mydskdin
halua yhteisdjen tuomioistuimen antavan rat-
kaisua siiti, onko kyselsten nimien vililli
sekaannusvaaraa. Se katsoo nimittiin, etti til-
lainen vaara on olemassa. Asiassa Terrapin
22.6.1976 antamassaan tuomiossa * yhteisojen
tuomioistuin kisitteli tihin rinnastettavaa
tilannetta, ja se totesi, ettd “vaikka timi [kan-
sallisen tuomioistuimen tekemi] johtopiitds
on asetettu kyseenalaiseksi menettelyn aikana,
yhteis6jen tuomioistuimen et kuitenkaan tar-
vitse antaa ratkaisua tisti asiasta, koska sen
kisiteltaviksi ¢i ole saatettu titdi koskevaa
kysymysti”. Handelsgericht ei my&skiin esitd
kysymystd sekaannusvaaran kisitteen tulkin-
nasta, toisin kuin esimerkiksi kansallinen tuo-
mioistuin asiassa SABEL 11.11.1997 antamas-
saan tuomiossa. 5

17. Handelsgericht Wienin kysymys on siksi
ymmirrettavi niin, ettd silli halutaan tietid,
onko sellaisessa tilanteessa, etti yrityksen
tietyn erityisen nimityksen kiyttiminen olisi
kansallisen tuomioistuimen mukaan kiellet-
tivi aikaprioriteetin ja sekaannusvaaran
vuoksi, katsottava, ettd perustamissopimuksen
30 ja 52 artikla ovat esteeni tillaisen kansal-
liseen lainsiidintéén perustuvan kieltomii-
riyksen antamiselle, koska kyseinen yhtié
kayttai laillisesti titd nimitysti tietyissid muissa
jisenvaltioissa.

4 — Asia 119/75, Terrapin, twomio 22.6.1976 (Kok. 1976, s. 1039,
3 ja 4 kohta).

S — Asia C-251/95, SABEL, womio 11.11.1997 (Kok. 1997,
s. 1-6191).

1-2840

18. Kuten kansallinen tuomioistuin on pyy-
tinyt, tutkin timin kysymyksen jiljempini
ensin tavaroiden vapaan litkkuvuuden osalta
(30 artikla ja sitd seuraavat artiklat) ja sitten
sfjoittautumisoikeuden osalta (52 artikla ja sitd
seuraavat artiklat).

Perustamissopimuksen 30 artikla

19. Léwa on esittinyt seuraavaa: "Jos UWG:n
9 §:d4 voitaisiin soveltaa rajoituksetta, samaan
konserniin kuuluvien yhtididen olisi nyt esilli
olevan kaltaisessa tapauksessa kiytettivi eri
litkenimii eri jasenvaltioissa. Mainonta ei voisi
olla yhteniisti katkissa Euroopan yhteison
jisenvaltioissa, eiki konserni voisi rakentaa
ulkopuolisiin nihden selvii yrityskuvaa kiyt-
tamilld yhti kaupallisen tunnetuksi tulemisen
ydinmuotoa eli litkenimii.”

20. Léwa pyrkii perusteluillaan siihen, etti
jos samaan konserniin kuuluvat yhtiét eivit
saa kdyudd Itavallan tietyssi osassa sitd lii-
kenimei, jota ne kdyttivit muissa jisenvalti-
oissa, tillaista kieltoa on pidettivi mairillisti
rajoitusta vaikutukseltaan vastaavana toimen-
piteend, Tillaisesta kiellosta seuraisi nimittiin,
ettd konserni et voisi kdyttda kaikkialla samaa
mainontakonseptia tavaroidensa myynnissi.



PFEIFFER

21. Osoittaakseen, ettd yhtendisen markki-
nointistrategian kdyton estiminen on tava-
roiden vapaan liikkuvuuden rajoitus, Léwa
tukeutuu asiassa Yves Rocher 18.5.1993 annet-
tuun tuomioon, ¢ jossa yhteiséjen tuomiois-
tuin totesi seuraavaa:

»

— — kansallinen lainsiidintd, jolla tiettyja
mainonnan muotoja ja tiettyjd myynninedis-
timiskeinoja rajoitetaan tai ne kielletdin, voi
olla, vaikka kielto tai rajoitus ei vilittdmasu
koske tuontia, omiaan rajoittamaan tuonnin
miirii sen seurauksena, etti se vaikuttaa mah-
dollisuuksiin pitii maahan tuotuja tuotteita
kaupan. Pakottamalla taloudellisen toimijan
joko soveltamaan erilaisia menetelmid eri
jasenvaltioihin kohdistuvassa matnonnassa tai
myynnin edistimisessi taikka luopumaan
menetelmisti, jota kyseinen toimija pitdi eri-
tyisen tehokkaana, tillainen lainsiidints voi
muodostaa tuonnin esteen, vaikka sitd sovel-
letaan erotuksetta kotimaisiin ja maahan tuo-
tuihin tuotteisiin.”

22, Léwan mukaan markkinointimahdolli-
suuksien rajoitusta on pidettivid perustamis-
sopimuksen 30 artiklassa tarkoitettuna tava-
roiden vapaan litkkuvuuden rajoituksena myés
asioissa Keck ja Mithouard 24.11.1993 annetun
tuomion 7 jilkeen. Lowan mukaan Keck ja
Mithouard -tuomiossa ja asiassa Hiinermund
ym. 15.12,1993 annctussa tuomiossa ® et kisi-
telty sitd, onko yhteison otkeuden vastaisena
pidettiva sellaista kansallista kieltoa, jolla este-

6 — Asia C-126/91, Yves Rocher, tuomio 18.5.1993 (Kok. 1993,
5.1-2361).

7 -— Yhdistetyt asiat C-267/91 ja C-268/91, Keck ja Mithouard,
tuomio 24.11.1993 (Kok. 1993, s. 1-6097).

8 — Asia C-292/92, Hiincrmund, twomio 15.12.1993 (Kok. 1993,
s. 1-6787).

tiin yhteisénlaajuisen yhteniisen mainoskon-
septin toteuttaminen tai vaikeutetaan tdtd.
Léwan mukaan yhteisdjen tuomioistuin on
painvastoin yksiselitteisesti todennut asiassa
Mars 6.7.1995 antamassaan tuomiossa ® Keck
ja Mithouard -tuomioon viitaten, etti kielto,
joka koskee sellaisten tavaroiden vaihdantaan
saattamista tietyssd jasenvaltiossa, joissa on
samat mainostarkoituksessa techdyt merkinnit
kuin muissa jisenvaltioissa laillisesti kiyte-
tyissi pakkauksissa, voi rajoittaa jisenvalti-
oiden vilistd kauppaa, vaikka kieltoa sovellet-
taisiin  erotuksetta kaikkiin tuotteisiin.
Yhteiséjen tuomioistuimen mukaan “kiellon
vuoksi maahantuojan on myytivi tuotteitaan
crilaisissa pakkauksissa aina kulloisenkin
myyntipaikan mukaisesti ja maksettava lisi-
kustannukset, jotka atheutuvat tuottcen mai-
nonnasta ja pakkaamisesta erilaisiin pakkauk-
siin”, 10

23. Léwa piittelee tdstd, cttd “ndin on myos
UWG:n 9 §:ddn perustuvan kiellon osalta,
koska se estdd tiettyd konsernia kayttimistd
samaa litkenimei katkissa Euroopan yhteisén
jasenvaltioissa”. Timin vuoksi perustamisso-
pimuksen 30 artikla olisi Léwan mukaan
sovellettavissa.

24. Pfeifferin argumentaatio perustuu puoles-
taan pidosin Keck ja Mithouard -tuomioon ja
sen jilkeiseen yhteiséjen tuomioistuimen
oikeuskiytintdon. Pleiffer esittad, ettd koska
UWG:n 9§ on “"kansallinen siinnds, joka
koskee yksinomaan myyntijirjestelyja ciki siis
tavaroita sinilldin ja jota sovelletaan erotuk-

9 — Asia C-470/93, Mars, tuomio 6.7.1995 (Kok, 1995, s. 1-1923).
10 — Tuomion 13 kohta.
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setta kaikkiin kyseisiin talouden toimijoihin,
jotka harjoittavat toimintaa kyseisen jasenval-
tion alueella, se on yhteensopiva EY:n perus-
tamissopimuksen 30 artiklan kanssa”.

25, Pfeiffer korostaa myos siti, ettd Lowan
pyrkimys kiyttda yhteniistd mainontakon-
septia katkissa jisenvaltioissa ja kehittdd niin
yrityskuvaansa on ristiriidassa kaupallisten
otkeuksien kanssa. Pfeifferin mukaan kiellot
ja rajoitukset, jotka ovat perusteltuja teollis-
otkeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaa-
miseksi, ovat sallittuja silli nimenomaisella
chdolla, ettd ne eivit saa olla keino mielival-
taiseen syrjintddn tai jisenvaltioiden vilisen
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

26. Komissio puolestaan katsoo, ettd perus-
tamissopimuksen 30 artikla ei ole esteeni
UWG:n 9 §:n kaltaiselle siinnokselle, koska
”jos edelli mainitun Keck-oikeuskiytinndn
mukaan myyntijirjestelyji koskevat siin-
nokset etvit kuulu perustamissopimuksen
30 artiklan soveltamisalaan, sithen eivit voi
varsinkaan kuulua siinnékset, joissa el sii-
deti edes mistidn myyntijirjestelyisti”,
Komission mukaan "myyntijirjestelyjen ryh-
miin kuuluvat erityisesti siinnokset, joilla
sainnellddn niitid paikkaan tai aikaan liittyvii
ja muita edellytyksii, jotka koskevat oikeutta
tavaran jakeluun ja jotka kuvastavat kansal-
lisia tai paikallisia yhteiskunnallisia ja kult-
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tuurisia erityispiirteit, eli esimerkiksi myyn-
tiin oikeutetun henkildpiirin rajoittamista”. 1!
Komission mukaan UWG:n 9 §:n 1 momentti
ei tiytd tatd midritelmai.

27. Komissio muistuttaa lisiksi yhteisdjen
tuomioistuimen todenneen, etti sellainen kan-
sallinen siinnds, jolla ei ole mitiin yhteytti
tavaroiden tuontiin tai vientiin, ei kuulu perus-
tamissopimuksen 30 artiklan ja sitd seuraavien
artiklojen soveltamisalaan. 12 Niin on myds
nyt kisiteltivini olevassa asiassa, koska
UWG:n 9 §:n 1 momentin tarkoituksena tai
vaikutuksena ei ole kansainvilisen tavara-
kaupan siinteleminen. Vastaaja, joka har-
joittaa jo toimintaansa Itivallassa, voi komis-
sion mukaan tiysin lilkenimestdin riippumatta
edelleen tuoda tavaroita Itivaltaan ja myyda
niiti sielli.

28. Jaan Pfeifferin ja komission nikemykset.
Mielestini on vaitkea ymmartis, miten lii-
kenimen kiyton kielto voisi olla maarillista
rajoitusta vastaava toimenpide, koska kiellon
kohteena on tietyn yrityksen erityinen nimitys.

11 — Ks.  esim. yhdistetyt  asiat  C-418/93—C-421/93,
C-460/93—C-462/93, C-464/93, C-9/94—C-11/94,
C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/93 ja C-332/94, Semeraro
Casa Uno ym., tuomio 20.6.1996 (Kok. 1996, s.1-2975,
25 kohta).

12 — Ks. yhdistetyt asiat C-321/94—C-324/94, Pistrc ym., tuomio
7.5.1997 (Kok. 1997, s. 1-2343, 44 kohta).
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29. Yhteis6jen tuomioistuin on todennut
edelli mainitussa Keck ja Mithouard
-tuomiossa (ja sen jilkeenkin) seuraavaa:

»

— — jos jasenvaltioiden lainsaadintoa ei ole
yhdenmukaistettu, 30 artiklan mukaan kiel-
lettyini vaikutukseltaan vastaavina toimenpi-
teind on pidettivi tavaroiden vapaan liikku-
vuuden rajoituksia, jotka atheutuvat siiti, ettd
toisista jasenvaltioista tuotavien ja niissi lail-
lisesti valmistettavien ja kaupan pidettivien
tavaroiden on tiytettivi toisen jisenvaltion
lainsdddinnéssi asctetut edellytykset (jotka
koskevat esimerkiksi tavaroiden nimitysta,
muotoa, kokoa, painoa, koostumusta, ulko-
asua, merkintdji tai pakkausta), ja tillaiset
toimenpiteet ovat kiellettyji, vaikka niitd
sovelletaan erotuksetta kaikkiin tavaroihin, jos
nimi toimenpiteet eivit ole perusteltuja sel-
laisen yleisti etua koskevan tavoitteen vuoksi,
jolle on annettava etusija tavaroiden vapaa-
seen litkkkuvuuteen nihden.”

30. Sitd vastoin

“tiettyjd myyntijirjestelyji rajoittavien tai ne
kieltdvien kansallisten oikeussiintdjen sovel-
tamisella muista jasenvaltioista tuotuihin tuot-
teisiin el tosiasiallisesti tai mahdollisesti rajoi-
teta jasenvaltioiden vilisti kauppaa asiassa
Dassonville annetussa tuomiossa tarkoitetulla
tavalla suoraan tai vilillisesti, jos niitd sovel-
letaan kaikkiin jasenvaltion alueella toimiviin
toimijoihin ja jos niilli on oikeudellisesti ja
tosiasiallisesti sama vaikutus seki kotimaisten
tuotteiden cttd muista jasenvaltioista maahan-
tuotujen tuotteiden markkinointiin.

Jos nimi edellytykset tiytryvit, tillaisten sdi-
désten soveltaminen sellaisten toisesta jisen-
valtiosta tuotujen tuotteiden myyntiin, jotka
ovat timin valtion oikeussiintdjen mukaisia,
el ole omiaan estimdin niiden tuotteiden
markkinoille pddsyd cikd rajoirtamaan sitd
enempii kuin kotimaisten tuottciden mark-
kinoille paasyd. Tillaiset siddokset eivit siksi
kuulu perustamissopimuksen 30 artiklan
soveltamisalaan.”

31. Nyt kisiteltavini olevassa asiassa et ole
kyse kansallisesta sainnéksestd, jossa sddnnel-
tdisiin niita edellytyksis, jotka tavaroiden on
tiytettivi, tal jolla pyrittiisiin sdintelemain
jisenvaltioiden vilistd tavaroiden kauppaa.

32. Kysymyksessd on sainnos, joka el myos-
kain vaikuta muista jascnvaltioista tuotavien
tavaroiden markkinointiin eri tavalla kuin s¢
vaikuttaa kotimaisten tavaroiden markkinoin-
tiin.

33. Tosin kielto kayttii yrityksen erityistd
nimitysti voisi mahdollisesti rajoittaa
myynnin lisikasvua ja ndin my6s muista jisen-
valtioista tuotavien tavaroiden myyntid, koska
silld riistetiin samaan konserniin kuuluvilta
yrityksiltdi mahdollisuus kiyttad yhdenmu-
kaista mainontakonseptia kaikissa niissd jasen-
valtioissa, joissa konsernilla on toimintaa.
Timi seikka ei kuitenkaan ole sellainen, etti

I-2843



JULKISASIAMIES MISCHON RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-255/97

kyseisti kieltoa olisi sen vuoksi pidettivd mai-
rillisid rajoituksia vaikutukseltaan vastaavana
toimenpiteeni, koska kielto koskee yrityksen
litkenimes eikd sen myymii tavaroita.

34. Samasta syysti ei myéskidin voida
hyviksya sitd perustelua, jonka Lowa on esit-
tinyt Mars-tuomioon tukeutuen. Mars-
tuomio koskee nimittiin sellaisia tavaroiden
vapaan litkkuvuuden rajoituksia, jotka atheu-
tuvat siitd, ettei tuotteiden piillyksessd saada
kiyttad tiettyji mainintoja. Kuten edelli on jo
todettu, nyt kisiteltivini oleva asia koskee
kuitenkin ainoastaan kahden yrityksen lii-
kenimei eikd jommankumman yrityksen tava-
roissaan kiyttimii tavaramerkkii.

35. Yves Rocher -tuomio puolestaan ei vai-
kuta merkitykselliselti kolmesta syysta. Ensin-
nikin on huomattava, etti nyt ei ole kyse
“lainsiidinnostd, jolla tiettyja mainonnan
muotoja rajoitetaan tai ne kielletaan”. Se, ettei
Léwa saa kdyttdd tiettyjd mainonnan muo-
toja, joita sen emoyhtié on kehittinyt muita
markkinoita varten, on ainoastaan vilillinen
seuraus kaupallisia oikeuksia suojaavien siin-
ndsten soveltamisesta.

36. Toiseksi, ja vastaavasti kuin R. Joliet on
esittinyt, !> mielestini Yves Rocher -tuomio

13 — Joliet, R.: "Lalibre circulation des marchandiscs: P’arrét Keck
ct Mithouard ct les nouvelles orientations de la jurispru-
dencc”, Journal des Tribunaux — Droit européen, 20.10.1994,
nro 12, 5. 145—,
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koski ” myyntijir]estelyjéi”, ja Keck ja Mit-
houard -tuomio on tehnyt sen merkitykset-
tomaksi.

37. Kolmannekst UWG:n 9 §:n 1 momentin
kaltainen siiannds ei ole edes myyntjirjeste-
lyjd koskeva siinnos. Komission a fortiori
-piittely, johon olen aiemmin viitannut, on
niin ollen hyviksyttivi.

38. Katson siis, ettd kielto kiyttid yrityksen
litkenimea ei kuulu perustamissopimuksen
30 artiklan soveltamisalaan. Ylimiirdiseni
perusteluna voisi todeta, ettd vatkka UWG:n
9 §:44 pidettaisiin vaikutukseltaan vastaavana
toimenpiteend, sithen sovellettaisiin perusta-
missopimuksen 36 artiklaan sisiltyvii poik-
keusta. Koska sitd sovelletaan erotuksetta seki
itivaltalaisessa omistuksessa ettd ulkomaisessa
omistuksessa oleviin yrityksiin, siti el voida
pitdi “keinona mielivaltaiseen syrjintiin”. Sitd
et voida mydskian pitii “jasenvaltioiden
vilisen kaupan peiteltyni rajoittamisena”,
koska — kuten olen jo todennut — se ei vai-
kuta muista jisenvaltioista tuotujen tuotteiden
markkinointiin eri tavalla kuin kotimaisten
tuotteiden markkinointiin.

Perustamissopimuksen 52 artikla

39. Ennakkoratkaisukysymyksessi on myés
tiedusteltu, onko perustamissopimuksen
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52 artikla nyt kisiteltivini olevan asian olo-
suhtcissa esteena sille, ettd yritystd kielletdan
kayttimisti erityistd nimitystdan,

40. Kantajan eli Pfeifferin mukaan kyseinen
kansallinen sidinnés ei vaikuta 52 artiklassa ja
siti seuraavissa artikloissa siinneltyyn perus-
vapauteen. Ei ole ylipditadn mahdollista, cttd
titd vapautta olisi loukattu.

41. Pfeiffer lisid, ettd sijoittautumisvapauden
osana oleva syrjintikiellon periaate kieltdd
kaiken kansalaisuuteen perustuvan syrjinnin
ryhdyttiessi harjoittamaan ja harjoitettaessa
itsendisti ammattia tolisessa jisenvaltiossa.
Pfeifferin mukaan kiellettyji ovat vain varsi-
naiset syrjivit siinnokset eli siinndkset, joissa
erotteluperustecksi otetaan kansalaisuus ja
joissa oman maan kansalaisia ja ulkomaalaisia
kohdellaan selkedsti ja tietoisesti eri tavalla
heidin kansalaisuutensa vuoksi. Pfeifferin
mukaan Itivallan UWG:n 9 §:n otkeusseuraa-
mukset kohdistuvat kuitenkin erotuksetta seka
ulkomaalaisiin ettd itdvaltalaisiin.

42. Pfeiffer viittaa, ettd vaikka sijoittautumis-
vapautta on crityisesti yhteisjen tuomiois-
tuimen uusimmassa oikeuskiytinndssi tul-
kittu osittain myds niin, ettd kiellettyd on
my6s pelkki timin vapauden rajoittaminen,
sitd el ole pidettiva yleiseni rajoituskieltona,
jollainen sisiltyy tavaroiden vapaan litkku-
vuuden periaatteeseen. Lisiksi sallittuja ovat

aina olleet sellaiset perustamissopimuksen
52 artiklassa sddnnellyn vapauden rajoitukset,
jotka on otettu kiyttoon kaupallisten oikeuk-
sien ja teollisoikeuksien suojaamiseksi. Iti-
vallan UWG:n 9 §:ll4 ei rajoiteta tai kielletd
sijoittautumisvapauden keskeistd oikeutta eli
oikcutta harjoittaa itseniisti taloudellista toi-
mintaa toisessa jisenvaltiossa perustamalla
sinne kiinteid toimipaikka ennalta midrdamat-
tédmiksi ajakst.

43. Vastaajan eli Léwan mukaan “yrityksen
litkenimen kidytén kielto voi myds rajoittaa
kielletylla tavalla perustamissopimuksen 52 ja
58 artiklaan perustuvaa emoyhtidn sijoittau-
tumisvapautta”. Argumentaationsa tueksi
Ldwa vetoaa asiassa Gebhard 30.11.1995
annettuun tuomioon, ' jossa yhteiséjen tuo-
mioistuin totesi seuraavaa:

”Yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytinnon
mukaan sellaisten kansallisten toimenpiteiden,
jotka voivat haitata perustamissopimuksessa
taattujen perusvapauksicn kiyttimisti tai
tehdi niiden vapauksien kiyttimisestd
vihemmin houkuttelevaa, on kuitenkin tiy-
tettivi nelji edellytysti: niitd on sovellettava
ilman syrjintid, niitd on voitava perustella
yleiseen etuun liittyvilld pakottavilla syilla,
niidden on oltava omiaan takaamaan niilld
tavoiteltavan  pdamddrin  toteuttaminen,
eivitki ne saa puuttua perusvapautcen
enempii kuin on tarpeen timin piimiirin
saavuttamiscksi.”

14 — Asia C-55/94, Gcebhard, tuomio 30.11.1995 (Kok. 1995,
5. 1-4165, 37 kohta).
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44, Léwa soveltaa niitd periaatteita nyt kisi-
teltdvind olevaan asiaan ja viittid, ettd “rajoi-
tuksena on pidettiva sitg, ettd kun (tdssi: sak-
salainen) yritys, jonka litkenimi on tunnettu
myo6s naapurivaltiossa (tdssi: Itdvalta) rajat
ylittivin mainonnan ja ostosmatkojen takia,
pyrkii yhdenmukaistamaan ilmeisistd syistd
strategiaansa euroopanlaajuisesti, sen menes-
tymisen mahdollisuuksia niilld lahimarkki-
noilla rajoitetaan, koska siltd kielletdan muu-
alla vakiintuneen ja myés lihimarkkinoilla
tunnetun merkin kiyttiminen”. Lopuksi
Léwa esittii, ettd kyseinen kielto ei ole oikea-
suhtainen, koska (vakavaa) sekaannuksen
vaaraa ei ole. Léwan mukaan ”sekaannusvaa-
ran on oltava vakava, jotta se olisi laadullisestt
niin painavaksi katsottava syy, etti sijoittau-
tumisvapauden rajoittaminen olisi sen vuoksi
oikeutettua”.

45, Komissio puolestaan katsoo, cttd perus-
tamissopimuksen 52 artiklan ja sitd seuraavien
artiklojen mairiykset eivit ole esteend Ita-
vallan UWG:n 9 §n 1 momentin kaltaiselle
sainnokselle. Litkenimii ja kaupallisia nimi-
tyksid koskevat kansalliset siinnokset voivat
tosin vaikuttaa sijoittautumisvapauteen, jos
niissi esimerkiksi asetetaan tietyn litkenimen
kiyttimisen edellytykseksi erityisen luvan saa-
minen ja jos litkenimi sallitaan vain tiettyjen
esimerkiksi kiytettyi kielti koskevien edel-
lytysten tiyttyessi. UWG:n 9 §:n 1 momen-
tissa ei kuitenkaan siinnelld suoraan siti, onko
oikeutta sijoittautumiseen olemassa ja/tai mitd
edellytyksii tiltd osin sovelletaan. Sill4 ei siten
ole ainakaan riittdvii liittymis sijoittautumis-
vapauteen.
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46. Komissto esittad, ettd vaikka perustamis-
sopimuksen 52 ja 58 artiklaa haluttaisiin
tulkita niin, etti UWG:n 9 §:n 1 momentin
kaltaiset siinnokset kuuluvat sijoittautumis-
oitkeuden alaan, ennakkoratkaisupyynnoén
perustella e1 voida milldin tavalla paatells, ettd
tissi siinndksessd, otkeuskdytinnossi tai
timin siinnoksen soveltamiskdytinndssa Iti-
valtaan muualta tulevia yrityksid olist suoraan
tai vilillisesti syrjitty itivaltalaisiin yrityksiin
verrattuna,

47. Nyt kisiteltivini olevan asian ominais-
piirteiden perusteella komissio katsoo kui-
tenkin, ettd yrityksen otkeus kadyttai tiettyi
nimei tytiryhtididensi liikenimeni ei kuulu
syjoittautumisvapauden alaan.

48. Komissio korostaa, ctti lisiksi on syyti
ottaa huomioon se, etti vastaaja oli jo sijoit-
tautunut Itivaltaan, kun se vuonna 1994
muutti 17 myymalinsi nimei niin, ettd ”Ziel-
punkt” muutettiin nimeksi ”Plus prima leben
und sparen”.

49. Komission perustelut ovat mielestini
vakuuttavia.

50. Kyseessi on Itdvallan otkeuden mukaan
perustettu ja saksalaisomistuksessa oleva yhtid,
jolla on ollut Itivallassa jo vuosia 139 alen-
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nusmyymadldd, joista 122:n litkenimeni on
*Zielpunkt” ja joista 17:n nimi on muutettu
viime vuosicn aikana nimeksi ”Plus prima
leben und sparen”.

51. Yhtio on siis voinut selvistikin kukoistaa
siitd rijppumatta, ettd sen omistaa saksalainen
emoyhtid. Ainoa Itivallan oikeuden sdinnés,
jostanyton kyse,on UWG:n 9 §:n 1 moment-
tt. Kuten komissio on perustellusti todennut,
talld siinnékselli el kuitenkaan sdinnelli suo-
raan sitd, onko oikeutta sijoittautumiseen ole-
massa ja/tal mitd edellytyksid tdltd osin sovel-
letaan.

52. Vasta haluttuaan muuttaa tiettyjen myy-
miléidensd nimea Léwa joutui sellaisen toisen
yrityksen vastustuksen kohteeksi, joka on
vedonnut samankaltaisen nimen aikapriori-
teettiin.

53. Lowan kohtaamalla vastustuksella ei ole
mitddn yhteyttd sithen, ettd sen omistaa sak-
salainen emoyhti6. Millddn perusteella ei siis
voida katsoa, etti yksinomaan itivaltalais-
omistuksessa oleva yhtio, joka olisi myds
halunnut kiyttda sanaa "Plus”, ei olist koh-
dannut samaa vastustusta.

54. Se¢ perustelu, johon Léwa on vedonnut
myymildidensi  litkenimen muuttamisen
osalta (yrityskuvan kansainvilinen kehiui-
minen, monecn maahan ulottuva mainoskam-
panja), ei mielestini myoskiin riitd sen pai-
telmin tckemiscen, cttd riittdivd  yhteys
sijoittautumisvapauden periaatteeseen on ole-
massa. Tami perustelu koskee yhtion mah-
dollisuutta lisdtd liikevaihtoaan kiyttimalld
nimed, joka on tunnettu naapurimaissa ja
jonka my8s niissi maissa matkustelleet ita-
valtalaiset tuntevat.

55. Missdin yhteisén oikeuden oikeussiin-
nossi el kuitenkaan velvoiteta jisenvaltioita
tekemiin kaikkensa edistidkseen sellaisten
kaupallisten strategioiden kiyttda, joita niissa
jisenvaltioissa toimivat yritykset, jotka ovat
toisten jisenvaltioiden kansalaisten omistuk-
sessa, pitdvit lupaavimpina, ja jittimiin sovel-
tamatta immateriaalioikeudellisia siinnok-
siddn,

56. Perustamissopimuksen 52 artiklassa mai-
ritiin nimittdin, ettd ”sijoittautumisvapau-
teen kuuluu oikeus ryhtyd harjoittamaan ja
harjoittaa itsenidisti ammattia sckd oikeus
perustaa ja johtaa yrityksii, erityisesti 58 artik-
lan toisessa kohdassa tarkoitettuja yhtisit,
niilld edellytyksilld, jotka sijoittautumisval-
tion lainsdddannon mukaan koskevat sen kan-
salaisia”.

57. Se Gebhard-tuomioon sisiltyvid kohta,
jota vastaaja on lainannut ja jossa viitataan
kansallisiin totmenpiteisiin, jotka votvat hai-
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tata perustamissopimuksessa taattujen perus-
vapauksien kiyttimistd tai tehdi ndiden
vapauksien kiyttimisesti vihemmin houkut-
televaa”, voi johtaa viirinymmirryksiin, misti
Léwan argumentaatio on esimerkkini, ja siksi
sitd olisi hyvi tismenti.

58. Olisi kestimitonti, jos jisenvaltioiden
olist perusteltava jonkin ”pakottavan vaati-
muksen” toteuttamisella kaikenlainen lainsaa-
dintonsd — eli esimerkiksi muita maita suu-
rempi  yhtié- tai  arvonlisiverokanta,
velvollisuus kiyttii kyseisen valtion kieled
suhteissa viranomaisiin tai periaate, jonka
mukaan aiemmin rekisterdity tavaramerkki
tai aiemmin kiytetty litkenimi saavat aikap-
rioriteetin — aina kun talouden toimija viittii,
ettd kyseinen lainsaadinto tekee sijoittautu-
misvapauden kiyttimisestd vihemmin hou-
kuttelevaa.

59. Jotta kansallinen siintely olisi perustel-
tava perustamissopimuksen 52 artiklassa tar-
koitetulla tavalla, siintelylli on oltava riit-
tivin liheinen yhteys sijoittautumisvapauteen.
Olen komission tavoin siti mielti, ettd ndin e1
ole UWG:n 9 §:n 1 momentin osalta.

60. Jos yhteisdjen tuomioistuin kuitenkin
katsoo toisin, tutkin seuraavaksi nyt kisitel-
tivini olevan asian yhteis6jen tuomioistuimen
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sen oikeuskiytinndn valossa, jonka mukaan
sijoittautumisvapauden kiyttimisen rajoi-
tukset ovat sallittuja ainoastaan, jos kyseiset
kansalliset toimenpiteet, jotka haittaavat
perustamissopimuksessa annettujen perusva-
pauksien kiayttimistd tai tekevdt siitd
vihemmin houkuttelevaa, tiyttivit edelld mai-
nitut neljd edellytysti.

61. Ensinnikin nimi toimenpiteet eivit saa
olla syrjivid. On kiistatonta, ettd UWG:n 9 §
el ole syrjivi siinnos. Siti sovelletaan seki
kotimaisiin yrityksiin ettd sellaisiin yrityksiin,
jotka haluavat sijoittautua Itivaltaan. Oikeu-
denkiyntiaineistosta ei mydskiin voida pii-
telld, ettd titd sdinnoésti olisi kiytinndssi
sovellettu ulkomaisia yrityksid syrjivisti.

62. Toiseksi kyseiset toimenpiteet on voitava
perustella yleisen edun mukaisilla pakottavilla
syilld. Asiassa Coditel ym. 18.3.1980 anne-
tusta tuomiosta '> ilmenee, etti rajoitukset,
jotka aiheutuvat immateriaalioikeuksien suojaa
koskevien kansallisten sdinndsten soveltami-
sesta, ovat yhteisdjen tuomioistuimen mukaan
perusteltavissa yleisen edun mukaisilla pakot-
tavilla syilla. Vaikka yhteiséjen tuomioistuin
lausuikin viimeksi mainitussa tuomiossa siiti,
voidaanko immateriaalioikeuksien suojaami-
sella perustella rajoituksia, jotka kohdistuvat
palvelujen tarjoamisen vapanteen, silti on kat-
sottava, ettd tdtd intressid on pidettivi myos

15 — Asia 62/79, Coditcl ym., tuomio 18.3.1980 (Kok. 1980, s. 881,
15 kohta).
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sellaisena yleisen edun mukaisena pakotta-
vana syyni, jolla voidaan perustella sijoistan-
tumisvapauden rajoitukset.

63. Kolmannckst siiti edellytyksesti, jonka
mukaan kyseisella kansallisella toimenpiteelld
on pystyttava saavuttamaan se tavoite, johon
tilli toimenpiteelld pyritdan, on todettava,
ettd silld, ettd suojataan atkaprioriteettia naut-
tivaa yrityksen litkenimed, pyritian viltti-
miin se, ettd niiden kahden yrityksen vililla,
joiden nimet ovat samankaltaisia, syntyy
sekaannusvaara ja etti titd kautta toinen niistd
yrityksistd voi perusteettomasti hydtya ndiden
kahden nimen samankaltaisuudesta. Tihan
tavoittecseen pidstiin varmastikin kiellolla
kiyttdi toisen jo kiyttimdd nimitysti.

64. On vield ttkittava, tiyttdiko tillainen
kielto oikeuskiytinnossi asetetun neljinnen
edellytyksen eli sen, ettd silld ei yliteta siti,
miki on tarpeen kyseisen tavoitteen saavut-
tamiscksi.

65. Tilti osin tirkei huomioon otettava scikka
on se, ctti Pfeiffer on rajoittanut kanteensa
koskemaan kolmea Itivallan tasavallan osa-
valtiota. Otkeassa suhteessa tavoiteltuun pii-
maiiriin el nimittiin ehki olisi koko valtion
kattava kielto, kun suojeltava yritys harjoittaa
toimintaa ainoastaan jisenvaltion osassa.

66. Se, minki laajuinen kyseinen kielto voi
olla maantietcellisesti, on sita paitsi tosiseik-
koja koskeva kysymys, jonka ratkaiseminen
kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle.

67. Lowa on my6s esittinyt, ettd Pfeifferin
vaatima kielto ei ole tarpeen kyseisen tavoit-
teen saavuttamiseksi, koska sekaannusvaaraa
niiden yritysten litkenimien vililli el todel-
lisuudessa ole olemassa.

68. Timi perustelu on osa riidan ydinta.
Kuten olen edelli todennut, Handelsgericht
el kuitenkaan ole pyytinyt yhteiséjen tuo-
mioistuinta ratkaisecmaan, onko sekaannus-
vaara olemassa nyt esilld olevassa asiassa, eiki
tismentimiin yhteisén oikecuteen sisilcyvin
sckaannusvaaran kisitteen ulottuvuutta. Kan-
sallisen tuomioistuimen mukaan sckaannus-
vaara on olemassa.

69. Léwan mukaan timi tilanne ei ole tyy-
dyttivi. Se haluaisi yhteiséjen tuomioistuimen
hyviksyvin sen nikemyksen, ettd sekaannus-
vaaran kisite ei kuulu kansallisten tuomiois-
tuinten harkintaan ja ctti yhteisén oikeuden
mukaan titd kisitettd on tulkittava suppeasti.
Lowa pyrkii niin sithen, ettd kansallisen tuo-
mioistuimen olisi my&nnettivi, ettei sckaan-
nusvaaraa ole. Sc esittdd, ctti koska yhteisén
tavaramerkkilainsiidintéi on yhdenmukais-
tettu direkuivilli 89/104/ETY, seki perusta-
missopimuksen osalta ettd johdetun oikeuden
osalta olisi otettava huomioon yhteisdn lain-
saitdjin tavoite toteuttaa sisimarkkinat myos
niilti osin. Lowan mukaan sckaannusvaaran
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kaltaisia kisitteiti ei voida tulkita laajasti, jotta
timi tavoite saavutettaistin. Vaikka kyseinen
direktiivi koskee atnoastaan tavaramerkkeji ja
vaikka nyt on kyseessi kahden yrityksen lii-
kenimen vilinen ristiriita, Léwan mukaan olisi
lihdettiva siitd, ettd kaikkien erilaisten merk-
kien ja tunnusten osalta sovelletaan periaat-
teessa yhdenmukaista sekaannusvaaran kisi-
tettd. Lowa kiinnittdd erityisesti huomiota
sithen, etti scki se etti Pfeiffer kiyttivit rii-
danalaisten nimien lisini tiettyji muita
ilmauksia, jotka Léwan mukaan poistavat
sekaannusvaaran tai ainakin vihentivit siti.

70. Pfeiffer puolestaan vetoaa yhteissjen tuo-
mioistuimen siithen oikeuskiytinto6n, joka
koskee tavaramerkkien asemaa sovellettaessa
perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa. Se
vetoaa erityisesti asiassa Deutsche Renault
30.11.1993 annettuun tuomioon, '¢ josta
ilmence, etti tavaramerkkien osalta kansal-
lisen tuomioistuimen asiana on sekaannus-
vaaran tutkiminen. Tavaroiden tunnusmerk-
keji koskevien periaatteiden pitiisi soveltua
my6s yritysten litkenimiin. Suurmyymilin
nimen, josta voi atheutua sekaannusvaara,
pitiisi olla kielletty samalla tavalla kuin tuot-
teiden tunnusmerkkien, joista voi atheutua
tallainen vaara.

71. Katson kuitenkin samoin kuin Pfeiffer,
ettd se kysymys, onko sekaannusvaara ole-

16 — Asia C-317/91, Decutsche Renault, tuomio 30.11.1993
(Kok. 1993, s. 1-6227).
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massa, on tosiseikkoja koskeva kysymys,
jonka ratkaiseminen kuuluu kansalliselle tuo-
mioistuimelle. Tilti osin pitdisi todellakin
toimia samalla tavoin kuin on tehty tavara-
merkkeji koskevassa oikeuskiytinndssi, joka
liittyy perustamissopimuksen 36 artiklaan, ja
estmerkkind voitaisiin mainita edelld marnittu
Deutsche Renault -tuomio, jossa yhteiséjen
tuomioistuin totesi, etti sckaannusvaaraa kos-
kevien arviointiperusteiden mairittiminen
kuuluu tavaramerkkisuojan erityisedellytyk-
stin, joista sdddetdin kansallisessa oikeudes-
sa. 17 Sekaannusvaaran kisitteen suppeasta tul-
kinnasta yhteiséjen tuomioistuin on todennut,
ettd "yhteison oikeudessa ei edellyteti, ettd

sekaannusvaaran kisitetti tulkitaan suppeas-
ti”, 18

72. Yhteisdjen tuomioistuin on julkisasia-
michen ratkaisuchdotukseen viitaten perus-
tellut titd nikemystiin seuraavasti:

»

— — otkeus tavaramerkkiin, joka on yksin-
oikeus, ja suoja sellaisia merkkeji vastaan,
joihin liittyy sekaannusvaara, ovat piiasialli-
sesti saman asian kaksi eri puolta, silli se, etti
suojaa sckaannusvaaraa vastaan supistetaan tai
laajennetaan, merkitsee ainoastaan tavara-
merkkioikeuden ulottuvuuden supistamista tai
laajentamista. Molempia nidisti puolista on

17 — Tuomion 31 kohta.
18 — Tuomion 32 kohta.
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siksi sddnneltava yhdessi ja yhteniisessd lain-
saadinnossi eli nykytilanteessa kansallisessa
oikcusjarjestyksessa.” 19

73. Yhtcisdjen tuomioistuin toteaa olevan
selvii, etta kansalliseen otkeuteen sovelletaan
niiti rajoituksia, jotka aiheutuvat perustamis-
sopimuksen 36 artiklan toisesta virkkeesti. 20
Timin virkkeen mukaan kicllot ja rajoitukset,
jotka ovat perusteltuja teollisoikcuksien ja
kaupallisten oikeuksien suojaamiscksi, eivit
saa olla "kecino mielivaltaiseen syrjintdin tai
jisenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyyn
rajoittamiseen”.

74. Tarkemmin ottaen yhteiséjen tuomiois-
tuin totest kyscisessi tuomiossa, ettd “kansal-
lisen tuomioistuimen harkintavaltaan kuuluu
sen ratkaiseminen, riittiiko sanojen "quattro”
ja *Quadra” kiyttiminen useampiosaisissa
merkeissi, kuten “AUDI quattro” ja *Espace
Quadra”, sulkemaan pois sckaannusvaaran,
vaikka ”quattro”-nimen laaja tunnettuus olisi
todettu”.

75. Kun tdtd piittelyd sovelletaan nyt kisi-
teltivini olevaan asiaan, voidaan myds sanoa,
ettd yrityksen litkenimen suojaamista koske-
vista erityisedellytyksistd, joista yksi on
sckaannusvaaran kisite, siidetiin kansalli-

19 — Tuomion 31 kohta.
20 — 'Tuomion 33 kohta,

sessa oikeudessa, koska yhteison oikeudessa
ci ole yhdenmukaistettu niitd erityisedelly-
tyksii.

76. Niin ollen se, aiheutuuko siitd, ettd Lowa
kiyttid liikenimed Plus” ilman lisayksii tai
lisdysten kanssa, sekaannusvaara sen nimen
kanssa, jota Pfeiffer on kiyttinyt vuodesta
1969 lihtien, on jitettivi kansallisen tuomio-
istuimen arvioitavaksi.

77. Lopuksi siitdi Lowan argumentista, joka
koskee siti neljitti  edellytystd, jonka
yhteisdjen tuomioistuin on asettanut pakot-
tavia vaatimuksia koskevassa oikeuskiytin-
ndssiin, on ainoastaan todettava, etti Lowalle
asetettu kielto kayttai riidanalaista litkenimei
ei ole vdirissa suhteessa tavoiteltuun paamai-
rian nihden, jos kansallinen tuomioistuin
katsoo (edelleen), ettd sekaannusvaara on
todellakin olemassa.

78. Edelli esitetyistd syisti katson, ettd perus-
tamissopimuksen 52 artikla ei ole esteeni kiel-
lolle kayttad yrityksen litkenimei sellaisessa
tilanteessa, josta on kyse nyt kisiteltivini
olevassa astassa.
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Ratkaisuehdotus

79. Ehdotan, ettd yhteis6jen tuomioistuin vastaisi Handelsgericht Wienin esittdimain
kysymykseen seuraavasti:

EY:n perustamissopimuksen 30 ja 52 artiklaa on tulkittava niin, etti nyt kisitelta-
vini olevan asian olosuhteissa ne eivit ole esteeni sellaisten kansallisten siinnésten
soveltamiselle, joilla suojellaan aikaprioriteettia nauttivaa yrityksen litkkenimei sel-
laisilta litkenimilta, jotka ovat sekoitettavissa ensiksi mainittuun litkenimeen, ja
joiden perusteella siis voidaan kieltaa yritystd kiyttamasti kolmessa Itivallan tasa-
vallan osavaltiossa sellaista yrityksen litkenimei, jota samaan konserniin kuuluvat
yhtiot kiyttivit muissa jasenvaltioissa.
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