TUOMIO 14.5.2002 — ASIA C-2/00

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
14 pdivini toukokuuta 2002 *

Asiassa C-2/00,

jonka Oberlandesgericht Diisseldorf (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla
yhteisdjen tuomioistuimen kisiteltiviksi saadakseen tissd kansallisessa tuomio-
istuimessa vireilld olevassa asiassa

Michael Hélterhoff

vastaan

Ulrich Freiesleben

ennakkoratkaisun jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnén ldhentdmisestd
21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan

tulkinnasta,

* Qikeudenkiyntikieli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: viidennen jaoston puheenjohtaja P. Jann, joka hoitaa
presidentin tehtivii, jaostojen puheenjohtajat F. Macken, N. Colneric ja S. von
Bahr sekd tuomarit C. Gulmann (esittelevd tuomari), A. La Pergola,
J.-P. Puissochet, M. Wathelet ja V. Skouris,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Holterhoff, edustajanaan Rechtsanwalt M. Samer,

— Freiesleben, edustajanaan Rechtsanwalt E. Keller,

— Ranskan hallitus, asiamiehindéin R. Abraham ja A. Maitrepierre,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendin G. Amodeo, avusta-
janaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamieheniin K. Banks, avustajinaan avocat
L. Brinker ja avocat W. Berg,

ottaen huomioon suullista késittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Freieslebenin, Ranskan hallituksen ja komission 12.6.2001 pidetyssad
istunnossa esittaimit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 20.9.2001 pidetyssd istunnossa esittimin ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Oberlandesgericht Diisseldorf on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle
23.12.1999 tekemaillddn pditokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistui-
meen 5.1.2000, EY 234 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jisenval-
tioiden tavaramerkkilainsiddidnnon lihentdmisestd 21 pdivind joulukuuta 1988
annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1;
jaljempani direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan tulkinnasta.

Nimi kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat kahden rekiste-
r6idyn tavaramerkin haltija Freiesleben sekd Héltershoff, joka on kayttinyt nditd
tavaramerkkeji elinkeinotoiminnassa kuvailutarkoitukseen.
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Asiaa koskevat oikeussddnnot

Yhteison lainsiddiantd

3 Direktiivin § artiklan 1 kohdassa sdddetdin seuraavaa:

“Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltid muita ilman hidnen suostumustaan kiytti-
mistd elinkeinotoiminnassa:

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

b) merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltdd my6s vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymastd.”

Saksan lainsddidinto

+  Direktiivi pantiin Saksassa tdytdnt66n 25.10.1994 annetulla Gesetz iiber den
Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (laki tavaramerkkien ja muiden
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tunnusmerkkien suojasta) -nimiselli siidékselld (BGBL. 1994 I, s. 3082; jaljem-
pind Saksan tavaramerkkilaki). Lain 14 §:n 2 momentissa toistetaan direktiivin
S artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sddnnokset lihes samoin sanoin.

Pidasian oikeudenkiynti ja ennakkoratkaisukysymys

Freiesleben on kahden Saksassa rekisterdidyn tavaramerkin — Spirit Sun ja
Context Cut — haltija. Niistd ensin mainittu kattaa “koruiksi jalostettavat
timantit” ja viimeksi mainittu “koruiksi jalostettavat jalokivet”.

Ni4illd tavaramerkeilli markkinoitavat kahdenlaiset tavarat eroavat toisistaan
erityiseltd hionnaltaan, Tavaramerkkid Spirit Sun kiytetddn pyoredstd hionnasta,
jossa on keskustan ympirille siteilevid fasetteja, ja tavaramerkkid Context Cut
neliskulmaisesta hionnasta, jossa on vinoon kulkeva suippokarkinen risti.

Holterhoff kdy kauppaa kaikenlaisilla jalokivilld, jotka hén hioo itse tai ostaa
muilta kauppiailta. Han pitd4d kaupan niin itse valmistamiaan kuin kolmansilta
hankkimiaan kivii.

Liikeneuvottelujen yhteydessi 3.7.1997 Hélterhoff kauppasi eridlle kultaseppd-
jalokivikauppiaalle suunnittelemiaan puolijalokivid ja korukivid nimilld ”Spirit
Sun” ja ”Context Cut”. Tamai tilasi Holterhoffilta kaksi granaattikived ”Spirit
Sun -hionnalla”. Kivien myynnistd laaditussa tilauslomakkeessa ja laskussa ei
mainittu tavaramerkkeja Spirit Sun ja Context Cut; kivet nimettiin ”rhodolii-
teiksi”.
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Kaupan seurauksena Freiesleben nosti Saksan tavaramerkkilain 14 §:n nojalla
Holterhoffia vastaan Landgericht Diisseldorfissa (Saksa) kanteen, joka koski
ensin mainitulle rekisterdityjen tavaramerkkien loukkausta. Kyseinen tuomio-
istuin hyviksyi 19.8.1998 antamassaan tuomiossa kisiteltdvianddn olleen kan-
teen. Holterhoff on hakenut tuomioon muutosta Oberlandesgericht
Diisseldorfilta; Freiesleben vaatii muutoksenhaun hylkddmista.

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin katsoo selvitetyksi, ettd lii-
keneuvottelujen kuluessa 3.7.1997 Hélterhoff kiytti nimityksid Spirit Sun ja
Context Cut ainoastaan kuvaillakseen laatua — eli tarkemmin sanoen myy-
tiviksi tarjottujen jalokivien hionnan tyyppid — ja ettd niin muodoin téllaisten
nimitysten kdytén tarkoituksena ei ollut tuoda esiin, ettd kivet olivat perdisin
Freieslebenin yrityksesti.

Oberlandesgericht Diisseldorf on katsonut riidan ratkaisun edellyttivin direk-
tiivin § artiklan 1 kohdan tulkintaa ja lykdnnyt asian kisittelyd pyytddkseen
yhteisdjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraavaan kysymykseen:

”Onko oikeutta tavaramerkkiin loukattu jidsenvaltioiden tavaramerkkilain-
sddddnnon lihentimisestd 21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tar-
koitetulla tavalla my6s siind tapauksessa, ettd vastaaja ilmoittaa valmistaneensa
tavaran itse ja kiyttda kantajalle rekisteroityd tavaramerkkii pelkistddn kuvaa-
maan tarjoamansa tavaran erityispiirteitd niin, ettei ole mitenkdin mahdollista
tulkita tavaramerkin kdyttod viittaukseksi yritykseen, josta tavara on periisin?”

Yhteistjen tuomioistuimelle esitetty tulkintakysymys koskee direktiivin 5 artiklan
1 kohtaa, jonka mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman
hinen suostumustaan kiyttimésti elinkeinotoiminnassa merkkii, joka on sama
kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity (S artiklan 1 kohdan a alakohta), sekd merkkid, joka sen vuoksi, ettid
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se on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki ja samoja tai
samankaltaisia tavaroita varten, aiheuttaa yleisén keskuudessa sekaannusvaaran

(5 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Kysymykselld kysytddn sitd, voiko tavaramerkin haltija direktiivin § artiklan
1 kohdan nojalla kieltdd merkin kdyton kolmannelta kansallisen tuomioistuimen
tarkemmin kuvaamien tosiseikkojen muodostamassa tilanteessa.

On kiistatonta, ettd tillaisessa tilanteessa tavaramerkin kdytté on kiytt6d elin-
keinotoiminnassa samoja tai samankaltaisia tavaroita varten kuin ne tavarat,
joita varten tavaramerkki on rekisterdity.

Tdmdn seurauksena esitetylld kysymykselld tarkoitetaan sitd, onko péddasian
oikeudenkdynnissid kyseessd olevan kaltainen tavaramerkin kiytté direktiivin
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kdyttod, joka loukkaa tavaramerkin haltijan
yksinoikeutta.

Tiltd osin on riittdvid todeta, ettd kansallisen tuomioistuimen kuvaaman kal-
taisessa tilanteessa tavaramerkin kiytto ei loukkaa mitdin niistd intresseisti, joita
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan suojata. Niihin intresseihin ei nidet kajota
tilanteessa, jossa

— kolmas mainitsee tavaramerkin liikeneuvotteluissa sellaisen potentiaalisen
asiakkaan kanssa, joka on jalokivialan ammattilainen
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— maininta tehddin vain puhtaasti kuvailevassa tarkoituksessa eli sellaiselle
potentiaaliselle asiakkaalle myytiviksi tarjottavan tavaran ominaisuuksien
tietoon saattamiseksi, joka tuntee asianomaisella tavaramerkilld varustettu-
jen tavaroiden ominaisuudet

— potentiaalinen asiakas ei voi tulkita tavaramerkkid koskevan maininnan
ilmaisevan tavaran alkuperii.

Niin ollen ja ilman, ettd kisiteltivinid olevassa asiassa on tarpeen tarkastella
enempid sitd, mikd on direktiivin § artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tar-
koitettua tavaramerkin kdyttod, esitettyyn kysymykseen on vastattava, ettd
direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etti tavaramerkin haltija ei voi
vedota yksinoikeuteensa, kun kolmas litkeneuvottelujen yhteydessd ilmoittaa
valmistaneensa tavaran itse ja kidyttdd kyseistd tavaramerkkid pelkéstidn
kuvaamaan tarjoamansa tavaran erityispiirteitd niin, ettei ole mahdollista tulkita
tavaramerkin kdyttod viittaukseksi yritykseen, josta tavara on peraisin.

Oikeudenkidyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimelle huomautuksensa esittdneille Ranskan ja Yhdisty-
neen kuningaskunnan hallituksille sekd Euroopan yhteiséjen komissiolle aiheu-
tuneita oikeudenkidyntikuluja ei voida madrdtd korvattaviksi. Pidasian
asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minkid vuoksi
kansallisen tuomioistuimen asiana on paittid oikeudenkiyntikulujen korvaa-
misesta.
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Ndilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Oberlandesgericht Diisseldorfin 23.12.1999 tekemaillddn paa-
tokselld esittimin kysymyksen seuraavasti:

Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidiannén lihentimisestd 21 paivdnid joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan
1 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija ei voi vedota yksin-
oikeuteensa, kun kolmas liikeneuvottelujen yhteydessa ilmoittaa valmistaneensa
tavaran itse ja kiyttid kyseistd tavaramerkkii pelkistidn kuvaamaan tarjoa-
mansa tavaran crityispiirteitd niin, ettei ole mahdollista tulkita tavaramerkin
kayttod viittaukseksi yritykseen, josta tavara on perdisin,

Jann Macken Colneric
von Bahr Gulmann La Pergola
Puissochet Wathelet Skouris

Julistettiin Luxemburgissa 14 pdivdnd toukokuuta 2002.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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