TUOMIO 22.6.1976 - ASIA 119/75

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
22 pédivdné kesdkuuta 1976 *

Asiassa 119/75,

jonka Bundesgerichtshof on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan
nojalla yhteisdjen tuomioistuimen kisiteltiviksi saadakseen tdssd kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevassa riita-asiassa

Terrapin (Overseas) Ltd, kotipaikka Bletchley/Buckinghamshire (Iso-Britannia),

vastaan

Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co., kotipaikka Freihung/Oberpfalz
(Saksan liittotasavalta),

ennakkoratkaisun tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien ETY:n perustamissopi-
muksen méirdysten, erityisesti sen 30 ja 36 artiklan, tulkinnasta suhteessa tavara-
merkkioikeuteen,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti R. Lecourt, jaostojen puheenjohtajat
H. Kutscher ja A. O’Keeffe seki tuomarit J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore,
M. Serensen ja F. Capotorti,

Jjulkisasiamies: H. Mayras,
kirjaaja: A. Van Houtte,

* QOikeudenkiyntikieli: saksa.
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on antanut seuraavan

tuomion

Bundesgerichtshof on 31.10.1975 tekemaillddn ja yhteis6jen tuomioistuimeen
5.12.1975 saapuneella pidtokselld esittinyt perustamissopimuksen 177
artiklan nojalla seuraavan kysymyksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta
koskevien perustamissopimuksen méirdysten ja kansallisen lainsdidinndn

tavaramerkkioikeudelle ja toiminimelle antaman suojan vélisestd suhteesta:

”Onko tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien maaraysten (ETY:n perus-
tamissopimuksen 30 ja 36 artikla) kanssa yhteensopivaa se, ettd jasenvaltioon
A sijoittautunut yritys tdssi valtiossa olemassa oleviin tavaramerkkioikeuteen-
sa ja toiminimeensd vedoten estdd jisenvaltioon B sijoittautuneen yrityksen
samankaltaisten tuotteiden tuonnin silloin, kun niille tuotteille on valtiossa B
lainmukaisesti annettu kauppanimitys, joka saattaa sekoittua sellaisen toimini-
men ja tavaramerkin kanssa, joita valtiossa A suojataan sinne sijoittautuneen
yrityksen hyviksi, silloin kun ndiden kahden yrityksen vililli ei ole mitdin
yhteyttd, kun niiden kansalliset tavaramerkkioikeudet ovat syntyneet erikseen
ja toisistaan riippumatta (ei yhteistd alkuperid) ja kun ndiden kahden yrityk-
sen vililld ei nykyhetkelld mydskian ole taloudellista tai oikeudellista riippu-
vuutta?”

2 Ennakkoratkaisupyynndn esittimistd koskevasta paatOksestd ilmenee, ettd
péadasian kantaja - muutoksenhakumenettelyssd vastaaja — on Saksan liitto-
tasavallassa sen patenttivirastossa rekisterdityjen tavaramerkkien “Terra”,
”Terra Fabrikate” ja ”Terranova” haltija; nimikettd ”Terranova” kdytetddn
samanaikaisesti toiminimena.

Niilld nimikkeilla kantaja valmistaa ja myy julkisivujen pinnoitteita ja muita
rakennusmateriaaleja.

Pidasian vastaaja - muutoksenhakumenettelyn valittaja — on valmistalojen ja
niiden rakentamiseen kaytettavien elementtien tuotantoon erikoistunut britti-
ldinen liikeyritys, jonka tuotteita myydadn nimikkeella "Terrapin”, joka on
samalla vastaajan toiminimi.
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Kun padasian vastaaja oli pyytinyt Saksan patenttivirastolta tavaramerkin
"Terrapin” rekisterdintid, hakemus on hylatty Terranovan tehtyi viitteen sitd
vastaan 3.2.1967 tehdylld Bundespatentgerichtin péitokselld silla perusteella,
etti on olemassa sekaannusvaara tavaramerkkien "Terra” ja "Terranova”
kanssa.

Terranova on timin jilkeen nostanut Landgericht Miinchenissd kanteen
vastaajan kieltimiseksi kdyttamasti tuotteissaan nimikettd ”Terrapin”.

Tama kanne on hylatty 27.11.1972 annetulla tuomiolla, jossa Landgericht on
todennut, ettei riidanalaisten nimitysten vélilld ole todellista sekaannusvaaraa.

Terranova on hakenut tihin tuomioon muutosta Miinchenissi sijaitsevalta
Bayerisches Oberlandesgerichtiltd, joka Landgerichtin tuomiota muuttaen on
27.9.1973 antamassaan tuomiossa todennut sekaannusvaaran olevan olemassa
ja tdmin vuoksi kieltinyt vastaajaa kadyttamisti nimikettd “Terrapin” sekd
vahvistanut periaatteessa vastaajalla olevan velvollisuus korvata vahinko, joka
kantajalle on aiheutunut riidanalaisen nimikkeen kayttamisesta.

Terrapin on valittanut tisti padtdksestd Bundesgerichtshofiin.

Bundesgerichtshof toteaa, ettd muutoksenhakutuomioistuin on oikein perus-
tein todennut, etti asianosaisten valmistamien tuotteiden valilli todella on
samankaltaisuutta ja Kyseisten nimitysten vililli sekaannusvaara ja ettd ndin
ollen Saksan lainsdidddnnén mukaan muutoksenhakutuomioistuimen tuomio ja
sen Terrapinille asettama kielto on pysytettiva.

Vaikka tdmid johtopditds on asetettu kyseenalaiseksi menettelyn aikana,
yhteisGjen tuomioistuimen ei kuitenkaan tarvitse antaa ratkaisua tisti asiasta,
koska sen kisiteltdviksi ei ole saatettu titd koskevaa kysymysti.

On joka tapauksessa todettava, ettd jiljempdni annettavalla vastauksella ei
anneta ennakkoratkaisua kysymykseen, joka koskee sitd, voiko se, ettd yritys
vetoaa eri jisenvaltioista perdisin olevien tuotteiden samankaltaisuuteen ja
niissi valtioissa lailla suojattujen tavaramerkkien ja toiminimien sekaannus-
vaaraan, johtaa yhteison oikeuden soveltamiseen erityisesti perustamissopi-
muksen 36 artiklan toisen virkkeen huomioon ottaen.

Paiasiaa kisittelevan kansallisen tuomioistuimen asiana on arvioituaan
tuotteiden samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa itse asiassa tutkia lisiksi
viimeksi mainitun maarayksen osalta, voiko teollisoikeuksien ja kaupallisten
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oikeuksien kiyttaminen tietyssi tapauksessa olla mielivaltaisen syrjinnin tai
Jasenvaltioiden vilisen kaupan peitellyn rajoittamisen keino.

Taltd osin on kansallisen tuomioistuimen asiana tutkia erityisesti se, kdyttaa-
ko oikeudenhaltija todella kyseisid oikeuksia aina yhta tiukasti niiden mahdol-
lisen loukkaajan kansalaisuudesta riippumatta.

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevista perustamissopimuksen maarayk-
sistd ja erityisesti 30 artiklasta seuraa, ettd jasenvaltioiden viliset tuonnin
maarélliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat
kiellettyja.

Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan ndilld maérayksilld ei kuitenkaan
estetd sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja
teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojaamiseksi.

Samasta artiklasta, erityisesti sen toisesta virkkeestd, sekid asiayhteydesti
ilmenee kuitenkin, ettd vaikka perustamissopimuksella ei puututakaan jasen-
valtion lainsdidinnéssd tunnustettujen teollisoikeuksien ja kaupallisten
oikeuksien olemassaoloon, perustamissopimukseen sisaltyvit kiellot saattavat
kuitenkin tietyissa tilanteissa rajoittaa niiden oikeuksien kiyttimisti.

Koska 36 artikla on poikkeus yhdestid yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta,
siini sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ainoastaan siind
mairin, kuin ndmi poikkeukset ovat perusteltuja niiden oikeuksien suojaami-
seksi, jotka muodostavat tillaisten oikeuksien ydinsisillon.

Edelld lausutusta seuraa, etti jasenvaltion lainsiddanndssa suojatun teollisoi-
keuden ja kaupallisen oikeuden haltija ei voi vedota tdhdn lainsdadantdon
sellaisen tuotteen tuonnin estdmiseksi, jota haltija itse myy tai jota myyddin
hénen suostumuksellaan laillisesti toisen jasenvaltion markkinoilla.

Nain on myos silloin kun oikeus, johon vedotaan, on saatu alun perin yhdelle
ja samalle haltijalle kuuluneen tavaramerkkioikeuden sellaisen jaon tuloksena,
joka on toteutettu vapaaehtoisesti tai julkisin pakkotoimenpitein.

Niissd tapauksissa tavaramerkin paitehtavi eli se, ettd kuluttaja voi varmis-
tua tuotteen alkuperistd, on jo tullut kyseenalaiseksi alkuperdisen oikeuden
Jakamisen vuoksi.
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Vaikka kyseiset oikeudet kuuluvat eri haltijoille, ei kansallisella lainsiidin-
nélla turvattuun teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaan voida
vedota silloin, kun nididen oikeuksien kiyttiminen on perustamissopimuksella
kielletyn yritysten vilisen yhteisjérjestelyn tavoite, keino tai seuraus.

Kaikissa tillaisissa tapauksissa vetoamisella teollisoikeuksia ja kaupallisia
oikeuksia suojaavien kansallisten lakien aluesidonnaisuuteen on kansallisten
markkinoiden eristdmisti edistdvi vaikutus ilman, ettd timi yhteismarkkinoil-
la tapahtuva eriyttdminen olisi perusteltua tavaramerkin tai toiminimen
haltijan oikeutetun intressin turvaamiseksi.

Voimassa olevan yhteison oikeuden mukaan sellaisella teollisoikeudella ja
kaupallisella oikeudella, joka on lainmukaisesti saatu jasenvaltiossa, voidaan
sitd vastoin perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmiisen virkkeen nojalla
estdd sellaisten tuotteiden tuonti, joita myydddn mahdollisesti sekaannusta
aiheuttavaa nimitysti kayttden, jos erilliset ja toisistaan riippumattomat
haltijat ovat saaneet kyseiset oikeudet eri kansallisen lainsdadénnon perusteel-
la.

Jos téllaisessa tapauksessa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteella olisi
etusija kullakin kansallisella lainsdadidnn6llda myodnnettyyn suojaan ndhden,
teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisilt6a loukattaisiin.

Esitetyssid tilanteessa tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta johtuvien vaatimus-
ten ja teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien kunnioittamisen yhteen
sovittaminen on toteutettava siten, etti kansallisissa lainsdddannoissé taattujen
sellaisten oikeuksien lainmukainen kaytté varmistetaan, jotka kuuluvat
perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitettujen "perusteltujen” tuontikiel-
tojen piiriin, mutta samalla siten, ettd estetidn ndiden oikeuksien kaikki
sellainen kdytt6, joka on omiaan ylldpitimadn tai aiheuttamaan keinotekoista
eristamistd yhteismarkkinoiden sisalla.

Esitettyyn kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd tavaroiden vapaata
liikkkuvuutta koskevien ETY:n perustamissopimuksen midriysten kanssa on
yhteensopivaa se, ettd jisenvaltioon sijoittautunut yritys estid timéan valtion
lainsdidannollda  suojattujen tavaramerkkioikeuden ja toiminimioikeuden
nojalla toiseen jdsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen sellaisten tuotteiden
tuonnin, joille timén toisen valtion lainsdadinndn nojalla on annettu setlainen
nimitys, joka on omiaan sekoittumaan ensiksi mainitun yrityksen tavaramer-
kin ja toiminimen kanssa, kuitenkin silld edellytykselld, ettei kyseisten
yritysten vililldi ole minkddnlaista Kilpailua rajoittavaa yritysten vilistd
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yhteisjarjestelyi taikka oikeudellista tai taloudellista riippuvuussuhdetta ja ettd
kummallekin yritykselle kuuluvat oikeudet ovat syntyneet toisistaan riippu-
matta.

Oikeudenkiyntikulut

9 Yhteisdjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Belgian kuningas-
kunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Ranskan tasaval-
lan, Irlannin, Alankomaiden kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan
hallituksille sekd Euroopan yhteisdjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyn-
tikuluja ei voida mairati korvattaviksi.

Pédasian asianosaisten osalta asian kasittely yhteisdjen tuomioistuimessa on
vélivaihe Bundesgerichtshofissa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi Bundesgerichtshofin asiana on pdattia oikeudenkayntikuluista.

Naiilla perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 31.10.1975 tekemdlladn paatdkselld esittimén
kysymyksen seuraavasti:

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta Kkoskevien ETY:n perustamissopimuksen
méiraysten kanssa on yhteensopivaa se, etti jasenvaltioon sijoittautunut yritys
estid tdmin valtion lainsiidinnilla suojattujen tavaramerkkioikeuden ja
toiminimioikeuden mnojalla toiseen jadsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen
sellaisten tuotteiden tuonnin, joille timin toisen valtion lainsdidinnon nojalla
on annettu sellainen nimitys, joka on omiaan sekoittumasdn ensiksi mainitun
yrityksen tavaramerkin ja toiminimen kanssa, kuitenkin silli edellytykselli,
ettei kyseisten yritysten vililli ole minkiinlaista kilpailua rajoittavaa yritysten
vilista yhteisjirjestelyi taikka oikeudellista tai taloudellista riippuvuussuhdetta
ja etti kummallekin yritykselle kuuluvat oikeudet ovat syntyneet toisistaan
riippumatta.
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Lecourt Kutscher O’Keeffe

Mertens de Wilmars Pescatore Serensen Capotorti

Julistettiin Luxemburgissa 22 pédivini kesiakuuta 1976.

A. Van Houtte R. Lecourt
kirjaaja presidentti
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