PFEIFFER

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

11 pdivini toukokuuta 1999 "

Asiassa C-255/97,

jonka Handelsgericht Wien (Itivalta) on saattanut EY:n perustamissopimuksen
177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) no]alla yhtensolen tuomioistuimen kisi-
teltdviksi saadakseen tissd kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevassa asiassa

Pfeiffer Groffhandel GmbH

vastaan

Lowa Warenhandel GmbH,

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 30 ja 52 artiklan (joista on muutet-
tuna tullut EY 28 ja EY 43 artikla) tulkinnasta,

* Oikcudenkiyntikicli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheenjoh-
tajat P.]J. G. Kapteyn ja P.Jann seki tuomarit J.C. Moitinho de Almeida,
C. Gulmann (esittelevd tuomari), J.L. Murray, H. Ragnemalm, L.Sevén ja
M. Wathelet,

julkisasiamies: J. Mischo,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Pfeiffer Groflhandel GmbH, edustajanaan asianajaja Johannes Hintermayr, Linz,

— Loéwa Warenhandel GmbH, edustajanaan asianajaja  Andreas Foglar-
Deinhardstein, Wien,

— Ttivallan hallitus, asiamieheniin liittovaltion ulkoasiainministerién Gesandte
Christine Stix-Hackl,

— Euroopan yhteisjen komissio, asiamichendin oikeudellisen yksikdn virkamies
B. J. Drijber, jota avustaa asianajaja Bertrand Wigenbaur, Hampuri,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Pfeiffer Groffhandel GmbH:n, edustajanaan asianajajat Johannes Hinter-
mayr ja Georg Minichmayr, Linz, Léwa Warenhandel GmbH:n, edustajanaan asian-
ajaja Jiirgen Brandstitter, Wien, ja komission, asiamiehendin asianajaja Bertrand
Wigenbaur, 26.5.1998 pidetyssa istunnossa esittimat suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamichen 7.7.1998 pidetyssi istunnossa esittimin ratkaisuchdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Handelsgericht Wien on esittinyt yhteiséjen tuomioistuimelle 24.3.1997 tekemail-
liin paitokselld, joka on saapunut yhteiséjen tuomioistuimeen 14.7.1997, EY:n
perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla ennak-
koratkaisukysymyksen EY:n perustamissopimuksen 30 ja 52 artiklan (joista on
muutettuna tullut EY 28 ja EY 43 artikla) tulkinnasta.

Kysymys on esitetty asiassa, jossa vastapuolina ovat Pfeiffer Groffhandel GmbH
(jaljempana Pfeiffer) ja Lowa Warenhandel GmbH (jiljempiani Lowa) ja jossa

Pfeiffer on vaatinut sitd, ettd Lowaa kiellettaisiin kiyttaimaista tiettya litkenimed.

Pfeifferilla on ollut vuodesta 1969 Paschingissa Itivallassa valintamyymili, jonka
liikkenimend on "Plus KAUF PARK”. Tima nimitys on rekisterdity Patentamtissa
(Itivallan liittovaltion patenttivirasto) yhdistelmimerkin tyyppiseksi tavaramerkiksi
niin, ettd sen aikaprioriteetti lasketaan alkavaksi 5.8.1969. Pfeiffer kiyttii my®os tiet-

1-2855



TUOMIO 11.5.1999 — ASIA C-255/97

tyjen tavaroiden eli lzhinna elintarvikkeiden tunnusmerkkini tavaramerkkii "Plus
wir bieten mehr”, joka on rekisterdity Itavallassa niin, etti sen aikaprioriteetti las-
ketaan alkavaksi 22.9.1989.

Lowalla on Itivallassa 139 alennusmyymilii, joissa se myy samantyyppisid tava-
roita kuin Pfeiffer myy valintamyymailissian. Léwan emoyhtid on saksalainen yhtié
Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (jiljempani Tengelmann), joka on kansain-
vilisen tavaramerkin "Plus” haltija; timin tavaramerkin aikaprioriteetti lasketaan
alkavaksi 15.11.1989. Tengelmannin toinen tytiryhtid, saksalainen Plus Warenhan-
delsgesellschaft mbH & Co., on yhdistelmimerkin "Plus prima leben und sparen”
haltija Itivallassa, ja timin tavaramerkin aikaprioriteetti lasketaan alkavaksi
18.12.1979. Lowa itse on Itdvallassa rekisteroidyn yhdistelmamerkin "Pluspunkt”
haltija, ja timin tavaramerkin aikaprioritetti lasketaan alkavaksi 15.4.1994.

Tengelmann ja Plus Warenhandelsgesellschaft kiyttivit alennusmyymiloidensi lii-
kenimena Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Tsekinmaassa ja Unkarissa nimed ”Plus”.
Tengelmann pyrkii sithen, ettdi sen myymailit olisivat samannikoisii kaikkialla
Euroopassa, miki tekisi mahdolliseksi saman mainonnan kiyttimisen Euroopan
laajuisesti ja yrityskuvan kehittimisen.

Tissa tarkoituksessa Lowa alkoi vuonna 1994 markkinoida tavaroitaan nimitykselld
*Plus”, ja niistd 139 myymailéstd, jotka silli on Itivallassa, se muutti 19 myymailin
nimen niin, ettd aikaisempi "Zielpunkt” -nimi korvattiin ”Plus prima leben und
sparen” -nimelld, jonka ulkoasu vastaa Lowan sisaryhtion yhdistelmimerkin ulko-
asua ja joka poikkeaa Pfeifferin kiyttimaisti litkenimesti sekd kiytettyjen ilmausten
ettd ulkomuotonsa osalta.

Pfeiffer on vaatinut Handelsgericht Wienissi Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werbin (vilpillisen kilpailun kieltimisestd annettu Itdvallan laki, jiljempina UWG)
9 §:n nojalla sitd, ettd Lowaa kiellettiisiin kiayttimastd Niederosterreichin, Oberds-
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terreichin ja Salzburgin osavaltioissa vahittdiskaupassa litkenimed "Plus” erillisena
litkenimeni tai osana laajempaa litkenimes.

UWG:n 9 §:n 1 momentin mukaan yrityksen nimes, toiminimea tai erityistd nimi-
tystd ei saa kdyttdd niin, ettd se voi sekoittua sellaiseen nimeen, toiminimeen tai
erityiseen nimitykseen, jota joku muu lainmukaisesti kiyttii. UWG:n 9 §:n 3 momen-
tin mukaan yrityksen erityiseen nimitykseen rinnastetaan rekisterdidyt tavaramerkit
ja sellaiset litketunnukset, joita pidetiin asianomaisessa kohderyhmissi yrityksen
tunnusmerkkini, seki muut yrityksen kiyttdmit erottautumiskeinot.

Handelsgericht Wien on todennut ennakkoratkaisupyynndssiin seuraavaa:

— UWG:n 9 §:4a tulkitaan otkeuskiytinnossi niin, ettd titd sidnnosta sovelletaan
tavaramerkkethin ja yritysten erityisiin nimityksiin vain, jos ne ovat jo itses-
sain erottamiskykyisid (Unterscheidungskraft) eli niissi on siind mairin jotain
erityistd ja yksilollistd, ettd niidden perusteella niiden haltija voidaan erottaa
muista henkildistid, tai jos ne ovat omaperdisyydestdin riippumatta tullect tun-
netuksi kohderyhmissain ja tulleet erottamiskykyisiksi (Kennzeichnungskraft,
“tunnusvoima”).

— Timin oikeuskiytinnon perusteella "Plus” on sellaisen yrityksen kidyttdimini
nimeni, joka myy valintamyymiloissaan hyvin monenlaisia tavaroita eli lihinni
elintarvikkeita mutta my6s muita piivittiistavaroita, selvistikin omaperiinen
eikd pelkistiin kuvaileva, minka vuoksi kyseisii suojasiinnoksii voidaan soveltaa
sithen.
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— Niin ollen kiyttiessiin litkenimed *Plus” erilliseni litkenimeni tai osana laa-
jempaa litkenimeid Loéwa rikkoo UWG:n 9 §:ii, koska aikaprioriteettia sovel-
letaan Pfeifferin hyvaksi.

Handelsgericht Wien katsoo kuitenkin, etti jos se antaisi Lowaa vastaan kieltomii-
riyksen UWG:n 9 §:n nojalla, tilld madriykselli rajoitettaisiin jisenvaltioiden vilistd
kauppaa. Timin vuoksi se on paittinyt lykita asian kisittelyd ja esittdd yhteisojen
tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko EY:n perustamissopimuksen 30 artiklaa ja 52 artiklaa seki niitd seuraavia
artikloja tulkittava siten, etti ne ovat esteeni sellaisen kansallisen lainsiddinnon
soveltamiselle, jonka mukaan toisiinsa sekoitettavissa olevista tavaramerkeisti tai
yritysten kiyttimisti nimityksistid suojataan aikaprioriteetiltaan vanhempia tavara-
merkkeji tai nimityksii ja jossa niin ollen kielletiin tiettyd yritystid kiyttimasti
kolmessa Itivallan osavaltiossa sellaista tavaramerkkia tai nimitystd, jonka hyodyn-
timinen muissa jisenvaltioissa on sallittu timin yrityksen kanssa konsernisuhteessa
oleville yhtisille?”

Aluksi on syyti todeta, etti Handelsgericht Wien pitda toteen niytettyni sekaan-
nusvaaraa, johon paiasian kantaja on vedonnut vaatiessaan vilpillisen kilpailun esta-
mistad koskevien kansallisten siinnosten perusteella sitd, ettd pddasian vastaajaa kiel-
letadn kiyttimasta tiettya litkenimed. Handelsgericht Wien kysyy niin ollen lihinni
sitd, onko perustamissopimuksen 30 artiklan ja 52 artiklan kanssa ristiriidassa sel-
lainen kansallinen sdinnds, jossa kielletiin sekaannusvaaran vuoksi liikenimen kiyt-
timinen yrityksen erityiseni nimitykseni.

Pfeiffer ehdottaa, ettd tihin kysymykseen vastattaisiin kieltdvisti, ja se perustaa
nikemyksensi tavaramerkkien suojaamista koskevaan yhteissjen tuomioistuimen
oikeuskiytint66n, joka liittyy EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaan (vii-
meksi mainitusta on muutettuna tullut EY 30 artikla). Pfeiffer esittii, etti koska
UWG:n 9 § on kansallinen siinnds, joka koskee yksinomaan myyntijirjestelyji eikd
sits koske tuotteita ja jota sovelletaan erotuksetta kaikkiin kyseisiin talouden toi-
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mijoihin riippumatta siitd, ovatko he Itivallan kansalaisia, UWG:n 9 § ei ole perus-
tamissopimuksen 30 artiklan vastainen eikd rajoita perustamissopimuksen 52 artik-
lassa turvattua sijoittautumisvapautta.

Léwa viirtda lihinni, ettd kiellolla, jonka mukaan yhtié ei saa kidyttad Itdvallan tie-
tylld alueella samaa nimitystd kuin sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiét
kayttavat muissa jisenvaltiossa, rajoitetaan tavaroiden vapaata likkkuvuutta, koska
tilld estetddn se, ettd konserni pystyisi kdyttimain yhteniisti mainontakonseptia
koko Euroopan yhteison alueella, ja koska timin vuoksi maahantuojan on muutet-
tava tuotteidensa ulkoasua aina kulloisenkin myyntlpalkan mukaisesti. Lisiksi Lowa
katsoo, ettd kielto kayttai tiettyi liikkenimed voi my®s rajoittaa lainvastaisesti sijoit-
tautumisvapautta, joka on taattu perustamissopimuksen 52 artiklassa.

Itavallan hallitus katsoo, etti sitd, onko Itivallan lainsiidanté ristiriidassa yhteison
otkeuden kanssa, arvioidaan nykyain jisenvaltioiden tavaramerkkilainsidgdinnon
lihentimisestd 21 piivina joulukuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direk-
titvin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) perusteella, ja Itavallan hallitus esittaa,
etti UWG:n 9 §:n 1 momentti on timin direktiivin siinnosten mukainen silti osin
kuin kyseisessi sidnnoksessd turvataan aikaprioriteetiltaan etusijalle asetettavien
tavaramerkkien suojaaminen.

Komissio katsoo ensinnikin, etti UWG:n 9 §:n 1 momentti ei ole ristiriidassa perus-
tamissopimuksen 52 artiklan kanssa, koska ensin mainittu sdannés ei koske suoraan
sijoittautumismahdollisuutta tai sijoittautumismuotoja ja koska se ei siis liity ollen-
kaan tai ainakaan riittdvisti sijoittautumisvapauteen. Komission mukaan joka
tapauksessa on katsottava, ettei ennakkoratkaisupyynnésti ole paiteltivissi, ettd
UWG:n 9 §:n 1 momenttia olisi sovellettu hallinto- tai oikeuskdytinnéssi niin, ettd
Itdvaltaan sijoittautuvia yrityksid syrjittdisiin tdlld sdinnokselld suoraan tai
valillisesti ja etta talla siannékselld suosittaisiin niin itavaltalaisia yrityksia.
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Komissio viittia toiseksi, etti UWG:n 9 §:n 1 momentin kaltainen siinnos ei ole
myoskiin perustamissopimuksen 30 artiklan vastainen, koska jos yhdistetyissi asi-
oissa C-267/91 ja C-268/91, Keck ja Mithouard, 24.11.1993 annetun tuomion
(Kok. 1993, s. I-6097) ja siihen liittyvin oikeuskiytinnén mukaan myyntijirjestelyjd
koskevat siinnokset etvit kuulu perustamissopimuksen 30 artiklan soveltamisalaan,
sithen eivit voi varsinkaan kuulua siinnokset, joissa ei siddeti edes mistiin myyn-
tijirjestelyista.

Aluksi on tutkittava, onko sellainen kielto, josta on kysymys kansallisessa tuomio-
istuimessa vireilld olevassa asiassa, ristiriidassa perustamissopimuksen 52 artiklan
kanssa, jossa miiritddn sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamisesta Euroopan
yhteisossd. Lowan mukaan nimittiin siti vastaan haetulla kieltomiiriykselld rajoi-
tettaisiin sen konsernin, johon Léwa kuuluu, sijoittautumisvapautta Itivallassa,
koska talli mairaykselli kiellettdisiin konsernia kiyttimaistd nimitystd, jota se
kiyttdd muissa jasenvaltioissa ja erityisesti siind jasenvaltiossa, jossa Lowan emo-
yhtiolla on kotipaikka.

Perustamissopimuksen 52 artiklassa, tulkittuna yhdessi EY:n perustamissopimuksen
58 artiklan kanssa, turvattu sijoittautumisoikeus kuuluu seki luonnollisille henki-
16ille, jotka ovat yhteisdn jisenvaltion kansalaisia, etti perustamissopimuksen
58 artiklassa tarkoitetuille oikeushenkildille. Sijoittautumisoikeuteen kuuluu, ellei
erityisistd poikkeuksista ja edellytyksisti muuta johdu, oikeus ryhtyd harjoittamaan
ja harjoittaa jokaisen muun jisenvaltion alueella katkenlaista itseniisti ammattia
sekd oikeus perustaa yrityksid ja harjoittaa yritystoimintaa sekid oikeus perustaa
kauppaedustajan liikkeitd, sivuliikkeitd ja tytiryhtioita.

Oikeutta sijoittautua toiseen jisenvaltioon rajoitetaan sellaisilla timin toisen jisen-
valtion sddnnéksilld, jotka ovat omiaan asettamaan muiden jisenvaltioiden yhtiot
tosiasiallisesti tai oikeudellisesti epiedullisempaan asemaan kuin timin sijoittautu-
misvaltion yhuot (ks. asia C-70/95, Sodemare ym., tuomio 17.6.1997, Kok. 1997,
s. 1-3395, 33 kohta). Tillainen rajoitus on perustamissopimuksen 52 artiklan vas-
tainen, luettuna yhdessi perustamissopimuksen 58 artiklan kanssa, vaikka siti sovel-
lettaisiin ilman syrjintdi, paitsi jos se voidaan perustella yleiseen etuun liittyvilld
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pakottavilla syilla, jos silld voidaan saavuttaa tavoiteltu piimairi ja jos silld ei ylitetd
sitd, mikd on tarpeen timan paimaiirin saavuttamiseksi (ks. asia C-55/94, Gebhard,
tuomio 30.11.1995, Kok. 1995, s. I-4165, 37 kohta).

Sellainen kielto, jonka mairiimistd kantaja on vaatinut Handelsgericht Wienissi,
atheuttaa haittaa erityisesti yrityksille, joiden kotipaikka on jossain muussa jisen-
valtiossa, jossa ne kdyttivit lainmukaisesti tiettyd litkenimed, ja jotka haluavat
kiyttai titd likkenimed myos timin jasenvaltion ulkopuolella. Tillainen kielto on
nimittiin omiaan haittaamaan sit3, ettd tillaiset yritykset voisivat kayttad yhtendistd
mainontakonseptia kaikkialla Euroopan yhteisossd, koska timin kicllon vuoksi
niiden on mahdollisesti muutettava litkkeidensa ulkoisia tunnusmerkkeji aina kul-
loisenkin sijoittautumispaikan mukaan.

On kuitenkin huomattava, etti sellaisesta kansallisesta sadnnéksest, jolla suojataan
litkenimid sekaannusvaaralta, aiheutuva sijoittautumisvapauden rajoitus on perus-
teltu yleiseen etuun liittyvien pakottavien syiden vuoksi eli teollisoikeuksien ja kau-
pallisten oikeuksien suojaamiseksi (ks. vastaavasti asia 62/79, Coditel, tuomio
18.3.1980, Kok. 1980, s. 881, 15 kohta).

Se, etti kansallisessa oikeudessa annetaan suojaa sekaannusvaaran varalta, ei voi olla
yhteisén oikeuden vastaista, koska kyseisilla sdannoksilla suojataan yritysten lii-
kenimiin liittyvien oikeuksien ydinsisilt6a eli liikenimen haltijan suojaamista sekaan-
nusvaaralta (ks. vastaavasti tavaramerkkien osalta asia C-317/91, Deutsche Renault,
tuomio 30.11.1993, Kok. 1993, s. I-6227, 37 kohta).

Lisdksi on syyti todeta, etti — kuten julkisasiamies on esittinyt ratkaisuehdotuk-
sensa 63—68 kohdassa — Pfeifferin vaatimalla kieltomaariykselld voidaan saavuttaa
kyseessd oleva paamiira eiki silld ylitetd sitd, mikd on tarpeen timin pdamdirin
saavuttamiseksi, koska kansallinen tuomioistuin on katsonut kansallisten siinnosten
perusteella, ettd sekaannusvaara on todellakin olemassa.
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Niin ollen perustamissopimuksen 52 artiklan kanssa ei ole ristiriidassa se, ettd Han-
delsgericht Wien mahdollisesti kieltid Lowaa kiyttimistd kyseistd litkkenimes.

Toiseksi on tutkittava, onko tillainen kielto ristiriidassa perustamissopimuksen
30 artiklan kanssa, jonka mukaan jisenvaltioiden viliset tuonnin miirilliset rajoi-
tukset ja kaikki nditid vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyja.

Kuten timin tuomion 17—24 kohdassa on jo todettu, vaikka nyt kyseessd olevan
kaltaisella kieltomiariykselli rajoitettaisiin sellaisten yritysten, joiden kotipaikka on
jossain muussa jasenvaltiossa, mahdollisuuksia kdyttdd muissa jisenvaltioissa kayt—
timidin litkenimii nyt kyseessi olevassa jisenvaltiossa, tillainen kieltomiiriys ei ole
perustamissopimuksen 52 artiklan vastainen, koska se on pakottavien syiden vuoksi
perusteltu. Niin ollen se voi olla tavaroiden vapaata litkkuvuutta koskevan perus-
tamissopimuksen 30 artiklan vastainen ainoastaan, jos silla on sellaisia jisenval-
tioiden vilisti tavaroiden vapaata litkkuvuutta rajoittavia vaikutuksia, jotka eivit
johdu vilillisesti kyseisestd sijoittautumisvapauden rajoittamisesta.

Vaikka nyt kisiteltavini olevassa asiassa oletettaisiin, ettd riidanalainen toimenpide
rajoittaisi tavaroiden vapaata liikkkuvuutta, ei ole mitdin aihetta katsoa, etti nimi
rajoittavat vaikutukset eivit johtuisi vilillisesti sijoittautumisvapauden rajoittami-
sesta.

Niin ollen sellainen kieltomiiriys, joka kansallisen tuomioistuimen kisiteltavana
olevassa asiassa voidaan kohdistaa Lowaan, el ole myoskiin perustamissopimuksen
30 artiklan vastainen.

Edelld esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, etti sel-
lainen kansallinen sdinnos, jossa kielletdan sekaannusvaaran vuoksi litkenimen kiyt-
timinen yrityksen erityiseni nimitykseni, ei ole ristiriidassa perustamissopimuksen
30 ja 52 artiklan kanssa.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteiséjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineelle Itivallan hallitukselle ja
Euroopan yhteisojen komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida mii-
ritd korvattaviksi. Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisojen tuomio-
istuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevan asian kisit-
telyssi, minki vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pdittdd
otkeudenkdyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

kysymyksen seuraavasti:

Sellainen kansallinen sdinnos, jossa kielletiin sekaannusvaaran vuoksi lii-
kenimen kidyttiminen yrityksen erityisend nimitykseni, ei ole ristiriidassa EY:n
perustamissopimuksen 30 ja 52 artiklan (joista on muutettuna tullut EY 28 ja
EY 43 artikla) kanssa.

Rodriguez Iglesias Kapteyn Jann
Moitinho de Almeida Gulmann Murray
Ragnemalm Sevén Wathelet

Julistettiin Luxemburgissa 11 piivina toukokuuta 1999.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias
kirjaaja presidentti
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