TUOMIO 9.1.2003 — ASIA C-292/00

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

9 pédivdnd tammikuuta 2003 *

Asiassa C-292/00,

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

Davidoff & Cie SA ja

Zino Davidoff SA

vastaan

Gofkid Ltd,

ennakkoratkaisun jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdiddidnnén lihentdmisestd
21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja
5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta,

* QOikeudenkdyntikieli: saksa.

I-410



DAVIDOFF

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-P. Puissochet seki
tuomarit C. Gulmann (esittelevd tuomari), V. Skouris, F. Macken ja N. Colneric,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Riihl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA, edustajanaan Rechtsanwalt
J. Frisinger,

— Gofkid Ltd, edustajanaan Rechtsanwalt M. Wirtz,

— DPortugalin hallitus, asiamiehindin L. Inez Fernandes ja I. Vieira Lopes,

— Euroopan yhteisjen komissio, asiamiehendin K. Banks, avustajanaan
Rechtsanwalt W. Berg,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Davidoff & Cie SA:n ja Zino Davidoff SA:n, edustajanaan ]. Frisinger,
Gofkid Ltd:n, edustajanaan M. Wirtz, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen,
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asiamieheniin J. E. Collins, avustajanaan barrister M. Tappin, ja komission,
edustajanaan W. Berg, 13.12.2001 pidetyssd istunnossa esittamat suulliset huo-
mautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 21.3.2002 pidetyssé istunnossa esittimén ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Bundesgerichtshof on esittdnyt yhteiséjen tuomioistuimelle 27.4.2000 tekemal-
ldadn piditokselld, joka on saapunut yhteistjen tuomioistuimeen 31.7.2000,
EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymysti jdsenvaltioiden tava-
ramerkkilainsddddnnén lihentimisestd 21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun
ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jil-
jempind direktiivi) 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja § artiklan 2 kohdan
tulkinnasta.

Nimi kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtdiltd Davidoff
& Cie SA ja Zino Davidoff SA ja toisaalta Gofkid Ltd. Davidoff & Cie SA ja
Zino Davidoff SA (jdljempidnid molemmat yhdessd Davidoff) ovat Sveitsiin
sijoittautuneita yhtioitd, jotka myyvit ylellisyystuotteita kdyttimilld tavara-
merkkid Davidoff. Gofkid Ltd (jaljempdni Gofkid) on puolestaan Hong Kongiin
sijoittautunut yhti6. Asia koskee siti, ettd viimeksi mainittu yhtio kdyttdd Sak-
sassa tavaramerkkid Durffee.
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Asiaa koskevat oikeussddnnét

Direktiivin yhdeksdnnessd ja kymmenennessid perustelukappaleessa todetaan
seuraavaa:

hE)

— — tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkkuvuuden helpottamiseksi on tir-
kedd varmistaa, ettd rekisterdidyt tavaramerkit saavat tisti lihtien saman suojan
kaikkien jdsenvaltioiden oikeusjirjestelmissd; timin ei kuitenkaan tulisi estda
jasenvaltioita halutessaan myontimistd laajempaa suojaa laajalti tunnetuille
tavaramerkeille,

— — rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti
taata, ettd tavaramerkki osoittaa alkuperin; timi suoja on ehdoton, jos tavara-
merkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa
annetaan myds, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai
palvelut [ovat samankaltaiset]; on vilttimitonti miaritelld samankaltaisuuden
kisite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan
antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijoistd ja erityi-
sesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen
tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymisti sekid samankaltaisuuden
asteesta tavaramerkin ja merkin sekd niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palve-
lujen vililld; sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa kos-
kevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsdididnnon alaan, eiki tima direktiivi
estd soveltamasta tillaista lainsdddintod.”

Direktiivin 4 artiklan 1 ja 4 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

?1. Tavaramerkkii ei saa rekisteroidi tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava
. b4 3
mitittomaksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkkid haetaan tai tavaramerkki on rekisterdity, ovat samoja
kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkii suojataan;
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b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisiltii vaaran tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymastd

4, Jasenvaltio voi lisiksi sditd4, ettd tavaramerkkii ei saa rekisteroidé tai, jos se
on rekisterdity, ettd se on julistettava mitdttomaksi, mikali:

a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi
kansallinen tavaramerkki ja se rekisterditdisiin tai on rekisterdity sellaisia
tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia kuin tavarat tai
palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, milloin tava-
ramerkki on kyseisessi jasenvaltiossa laajalti tunnettu ja my6hemmin tava-
ramerkin aiheeton kiytté merkitsisi tavaramerkin erottuvuuden tai maineen
epdoikeutettua hyviksi kiyttimistd taikka olisi haitaksi aikaisemman tava-
ramerkin erottuvuudelle tai maineelle;

»
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Direktiivin § artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tava-
ramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan kiytti-
miéstd elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekistersity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleis6n keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltid myos vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi my6s sddtid, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kayttimistd merkkii, joka on sama tai
samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten
merkki on, eivdt ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tissi
jasenvaltiossa ja merkin aiheeton kiyttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai
maineen epdoikeutettua hyviksi kidyttdmistd taikka on haitaksi tavaramerkin
erottuvuudelle tai maineelle.”

PAdasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Davidoff myy kansainvilistd rekisterdityd tavaramerkkiiin Davidoff, jonka
suoja koskee my6s Saksaa, kidyttden miesten kosmetiikkaa, konjakkia, solmioita,
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silmalasinkehyksid, sikareja, pikkusikareja ja savukkeita sekd niihin liittyvid
tarvikkeita, piippuja ja piipputupakkaa sekd niihin liittyvid tarvikkeita ja nah-
katavaroita.

Gofkid on Saksassa tavaramerkin Davidoff jilkeen rekisterdidyn sana-/
kuviomerkin haltija.

Gofkid myy titd tavaramerkkii kdyttien muun muassa jalometalleja ja niiden
seoksia sekd jalometaileista tai niiden seoksista valmistettuja ja niilld paallystet-
tyjd tuotteita, jotka ovat taidekisitydesineitd, koruesineitd, pOytdastioita (ateri-
mia lukuun ottamatta), tarjoiluastioita, tuhkakuppeja, sikari- ja savukekoteloja,
sikari- ja savukeimukkeita, jalometalli- ja jalokiviesineitd, koruja, jalokivid,
kelloja ja aikaa mittaavia laitteita.

Davidoff on nostanut Saksan tuomioistuimissa Gofkidii vastaan kanteen, jossa se
vaatii yhtiiltd, ettdi timi velvoitettaisiin sakon uhalla olemaan kidyttdmattd
elinkeinotoiminnassa tavaramerkkii Durffee, ja toisaalta, ettd timi tavara-
merkki julistetaan mitdttdmaksi. Davidoff viittdd, ettd on olemassa sekaannus-
vaara kyseisen tavaramerkin ja tavaramerkin Davidoff vililli. Gofkid kéyttad
samaa kirjoitustyylid ja varsinkin kirjaimia D ja ff tavaramerkille Davidoff
ominaisessa asussa. Gofkid on Davidoffin kisityksen mukaan tarkoituksellisesti
matkinut tavaramerkkis hyotydkseen markkinoimissaan tuotteissa tavaramerkin
Davidoff nauttimasta suuresta arvostuksesta ja mainosarvosta. Tavaramerkin
Durffee kiyttd vaarantaa tavaramerkin Davidoff hyvdn maineen, silld yleiso ei
yhdistid mielessddn Kiinan aluetta kalliisiin huipputuotteisiin.
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Gofkid on vaatinut kanteen hylkddmisti esittden, ettei ole sekaannusvaaraa
padasiassa kyseessi olevien kahden tavaramerkin vililld eikd maineen siirtymisen
mahdollisuutta. Sen mukaan tavaramerkissi Davidoff kiytettyd englantilaista
kirjasinlajia kdytetddn yleisesti tunnusmerkkind juuri tupakoitsijoille tarkoite-
tuissa tuotteissa, mutta myos kelloissa, jalokivi- ja jalometalliesineissd seki
asusteissa.

Alioikeus hylkdsi kanteen. My6s Davidoffin valitus timdn tuomioistuimen
antamaa tuomiota vastaan hylattiin. Davidoff teki tilloin Revision-valituksen
Bundesgerichtshofiin.

Bundesgerichtshof toteaa ennakkoratkaisupyynnéssiin muun muassa, etti

— Davidoff vaatii pidasiassa laajalti tunnetulle tavaramerkille suojaa toisen
tavaramerkin kéytoltd osaksi samoja tuotteita varten osaksi samankaltaisia
tuotteita varten

— alioikeus ja muutoksenhakutuomioistuin ovat hylinneet Davidoffin kanteen
silld perusteella, ettei sekaannusvaaraa ole olemassa

— pédasiassa kyseessd olevat tavaramerkit ovat samankaltaiset
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— tosiseikkoja on kuitenkin arvioitava tidydentdvisti ennen kuin voidaan paa-
telld, onko sekaannusvaaraa olemassa

— on tutkittava, suojataanko direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja
5 artiklan 2 kohdassa laajalti tunnettuja tavaramerkkejid myos, kun merkkid
kiytetddn samoja tai samankaltaisia tuotteita varten

— niiden kahden sd4dnnoksen sanamuodon mukaan niitd sovelletaan vain, kun
kyseiset tuotteet eivit ole samankaltaisia

— kyseisten sddnndsten laaja tulkinta, jonka mukaan niitd sovellettaisiin myos
tapauksissa, joissa merkkid kdytetdin samoja tai samankaltaisia tuotteita
varten, voitaisiin kuitenkin perustaa nikokohtaan, jonka mukaan laajalti
tunnettujen tavaramerkkien suojaaminen olisi vield perustellumpaa kiytet-
tdessd merkkii tillaisia tuotteita varten kuin kdytettdessd tdtd tuotteita var-
ten, jotka eivit ole samankaltaisia.

— jos kyseisid sddnnoksid on kuitenkin tulkittava kirjaimellisesti, on kysyttivi,
rajoitetaanko niilld lopullisesti kansallisessa oikeudessa laajalti tunnetuille
tavaramerkeille mahdollisesti annettavan suojan laajuus vai sallitaanko nii-
den mukaan sellaisten tiydentivien kansallisten sddnndsten antaminen, joilla
pyritddn erityisesti antamaan tillaisille tavaramerkeille suojaa vilpillistd kil-
pailua vastaan kiytettiessi myohempédid merkkid samoja tai samankaltaisia
tuotteita varten.
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Koska Bundesgerichtshof katsoi, ettd tiltd osin pidasian ratkaisu riippuu direk-
tiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja § artiklan 2 kohdan tulkinnasta, se
padtti lykdtd asian kisittelyd ja esittdd yhteiséjen tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko — — ensimmiisen direktiivin 89/104/ETY — — 4 artiklan 4 kohdan
a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava (ja siis myds sovellettava) siten,
ettd niissd annetaan jdsenvaltioille oikeus sdidtdi, ettd laajalti tunnetuille
tavaramerkeille annetaan laajempaa suojaa myos sellaisissa tapauksissa, etti
my6hempéi tavaramerkkid kiytetddn tai on madrd kiyttid sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia niiden tavaroiden
tai palvelujen kanssa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity?

2) Onko tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan
2 kohdassa sdddetty tyhjentdvisti niissd mainituilla perusteilla (aiheeton
kiytté merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epioikeutettua
hyviksi kidyttdmistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle), milloin kansallisessa lainsdidinndssd on sallittua antaa laa-
jempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille, vai onko niiden mukaan
sallittua antaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille kansallisilla sdinnoksilld
lisdksi suojaa sellaisia myShempid merkkejd vastaan, joita kiytetiin tai on
méérd kayttdd sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai
samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten aikai-
sempi tavaramerkki on rekisterdity?”

Ensimmaiinen ennakkoratkaisukysymys

Kansallinen tuomioistuin kysyy ensimmdiselld ennakkoratkaisukysymykselldin
ennen kaikkea, onko direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja § artiklan
2 kohtaa tulkittava siten, ettd niissd annetaan jisenvaltioille oikeus sditdd, ettd
laajalti tunnetuille rekistersidyille tavaramerkeille annetaan erityistd suojaa, kun
myShempadd merkkid tai tavaramerkkii, joka on sama tai samankaltainen kuin
tdmd rekisterdity tavaramerkki, kdytetdan tai on miiri kiyttdi sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia timén tavaramerkin
suojaamien tavaroiden tai palvelujen kanssa.
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YhteisGjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Davidoff, Portugalin hallitus ja komissio katsovat, ettd tihin kysymykseen on
vastattava myontivisti silld perusteella, ettd kun direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa annetaan laajalti tunnetuille tavaramer-
keille erityistd suojaa niitid tuotteita varten, jotka eivit ole samankaltaisia, titd
suojaa on annettava sitdkin suuremmalla syylld samoja tai samankaltaisia tuot-
teita varten.

Gofkid ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsovat, etti ensimmdiiseen
kysymykseen on annettava kieltdvi vastaus. Tamai johtuu kyseisten sddnnosten
sanamuodosta ja on yhteison lainsditijan tarkoituksen mukainen. Lisdksi laajalti
tunnettujen tavaramerkkien suoja turvataan riittivisti jo direktiivin 4 artiklan
1 kohdan b alakohdassa ja § artiklan 1 kohdan b alakohdassa siltd osin kuin
erityisesti asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 annettuun tuomioon (Kok. 1997,
s.1-6191) ja asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 annettuun tuomioon (Kok. 1998,
s. I-5507) perustuvan oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaara on suurempi
laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta.

Yhteistjen tuomioistuimen vastaus

Aluksi on tdsmennettdvi, ettd esitettyd kysymystd tarkastellaan jdljempédnd
yksinomaan direktiivin 5 artiklan 2 kohdan perusteella, mutta tdméin tarkastelun
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tuloksena omaksuttua tulkintaa voidaan soveltuvin osin soveltaa direktiivin
4 artiklan 4 kohdan a alakohtaan,

On syytd muistuttaa siitd, ettd toisin kuin direktiivin § artiklan 1 kohdassa, sen
§ artiklan 2 kohdassa ei velvoiteta jidsenvaltioita ottamaan kansallisessa oikeu-
dessa kiytt6on siind miiriteltyd suojaa. Siind ainoastaan annetaan niille mah-
dollisuus ottaa téllainen suoja kiyttéon. Kun tdtd mahdollisuutta on kiytetty,
laajalti tunnettuja tavaramerkkeji suojataan seki direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
ettd sen § artiklan 2 kohdan perusteella.

Direktiivin § artiklan 2 kohdassa annetaan mahdollisuus suoda laajalti tunne-
tuille tavaramerkeille laajempi suoja verrattuna 5 artiklan 1 kohdassa annettuun
suojaan,

Suojaa on laajennettu niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joihin sitd sovelle-
taan, siten, ettd tavaramerkin haltijalla voi olla oikeus kieltii kiyttdmasti
merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin sen tavaramerkki, sellaisia
tavaroita tai tuotteita varten, jotka eivit ole samankaltaisia kuin ne tavarat tai
palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteréity, eli sellaisissa tilanteissa, joissa
ei ole § artiklan 1 kohtaan, jota sovelletaan ainoastaan samoihin tai samankal-
taisiin tavaroihin tai palveluihin, perustuvaa suojaa.

Tétd tavanomaista laajempaa suojaa my6nnetdan, kun merkin aiheeton kiyttd
merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epioikeutettua hyviksi
kayttdmistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.
Kyseessd on siten erityinen suoja kyseisen tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle aiheutuvia vahinkoja vastaan.
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Bundesgerichtshof ei sulje pois sellaista mahdollisuutta pidasiassa, ettd sekaan-
nusvaaran osoittaminen voi olla ongelmallista, ja tdllaisen mahdollisuuden
varalta tavaramerkin haltijalla voi olla perusteltu intressi suojata tavaramerk-
kinsd erottamiskykyd ja mainetta direktiivin 5 artiklan 2 kohdan perusteella.

Niin ollen syntyy kysymys, estddko direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto,
kun se koskee nimenomaisesti ainoastaan merkin kiyttoad sellaisia tavaroita tai
palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia, sen, ettd titd sddnnostd sovel-
lettaisiin myos kdytettdessd merkkid samoja tavaroita tai palveluja varten.

Taltd osin on heti todettava, ettd direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa ei ole tulkittava
yksinomaan sen sanamuodon perusteella vaan myos ottaen huomioon sen jir-
jestelmin yleinen rakenne ja tavoitteet, johon sddnnés kuuluu.

Ottaen huomioon ndmi viimeksi mainitut seikat, kyseistd sddnnostd ei voida
tulkita siten, ettd tulkinnasta johtuen sidnnoksessd suojattaisiin laajalti tunnet-
tuja tavaramerkkeji vihemmin silloin, kun merkkid kiytetddn samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, kuin silloin, kun sitd kiytetdin
sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia.
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Tiltd osin yhteis6jen tuomioistuimessa ei ole vakavasti kiistetty siti, ettd laajalti
tunnetun tavaramerkin on kiytettdessd merkkii samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten saatava ainakin yhtd laajaa suojaa kuin kiytettiessd
merkkid sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia.

Yhteisojen tuomioistuimessa kiistelty kysymys koskee ennen kaikkea siti, eikod
laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa voida saada siti vastaan, ettd merkkii
kaytetddn samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten ja haitataan
tavaramerkin erottamiskykyi tai mainetta, jo direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
perusteella, minkd vuoksi ei olisi tarpeen hakea titd suojaa 5 artiklan 2 kohdan
sadannoksist.

Vaikka tdltd osin direktiivin kymmenennen perustelukappaleen valossa direktii-
vin § artiklan 1 kohdan a alakohdassa annettu suoja on ehdoton, kun merkin
kaytto aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa yhdelle tavaramerkin tehtivisti (ks.
asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273,
50 ja 51 kohta), direktiivin § artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen
riippuu sekaannusvaaran olemassaolosta (ks. C-425/98, Marca Mode, tuomio
22.6.2000, Kok. 2000, s. 1-4861, 34 kohta). On korostettava, etti yhteisdjen
tuomioistuin on jo edelld mainitussa asiassa SABEL antamansa tuomion 20 ja
21 kohdassa hylinnyt mahdollisuuden tulkita laajentavasti direktiivin 4 artiklan
1 kohdan b alakohtaa, joka on asiallisesti sama kuin direktiivin 5 artiklan
1 kohdan b alakohta. Tallaista tulkintaa oli ehdotettu yhteisdjen tuomioistui-
melle muun muassa silld perusteella, ettd S artiklan 2 kohtaa sovelletaan sen
sanamuodon mukaan ainoastaan kiytettiessi merkkii sellaisia tavaroita tai
palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia.
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Niin ollen sellaisessa tilanteessa, jossa ei olisi olemassa sekaannusvaaraa, laajalti
tunnetun tavaramerkin haltija ei voisi vedota direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan suojautuakseen tavaramerkkinsi erottamiskyvylle tai maineelle
aiheutuvalta vahingolta.

Ensimmadiseen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd direktiivin 4 artiklan
4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd niissd
annetaan jisenvaltioille oikeus sditdd, ettd laajalti tunnetuille rekisterdidyille
tavaramerkeille annetaan erityisti suojaa, kun my6hempii merkkii tai tavara-
merkkii, joka on sama tai samankaltainen kuin timi rekisterdity tavaramerkki,
kiytetddn tai on miidra kayttdd sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat
samoja tai samankaltaisia timin tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai pal-
velujen kanssa.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

Ottaen huomioon ensimmaiiseen kysymykseen annettu vastaus, toista kysymystd
ei ole tarpeen tutkia, koska kansallinen tuomioistuin on esittinyt sen vain sen
tilanteen varalta, ettd ensimmaiiseen kysymykseen vastattaisiin kieltdvisti.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Portugalin ja Yhdisty-
neen kuningaskunnan hallituksille sekd komissiolle aiheutuneita oikeuden-
kéyntikuluja ei voida miiritd korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian
késittely yhteis6jen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevan asian kisittelyssd, minka vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana
on paittidd oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta.
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DAVIDOFF

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 27.4.2000 tekemillddn pdidtokselld esittimit
kysymykset seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentdmisestd 21 pdivdni joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan
4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd niissd
annetaan jasenvaltioille oikeus sdidtds, ettd laajalti tunnetuille rekisteroidyille
tavaramerkeille annetaan erityistd suojaa, kun myShempdd merkkid tai tavara-
merkkii, joka on sama tai samankaltainen kuin timi rekisterdity tavaramerkki,
kéytetddn tai on maara kdytedd sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat
samoja tai samankaltaisia tdmdn tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai pal-
velujen kanssa.

Puissochet Gulmann Skouris

Macken Colneric

Julistettiin Luxemburgissa 9 pdivand tammikuuta 2003.

R. Grass J.-P. Puissochet

kirjaaja kuudennen jaoston puheenjohtaja
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