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10 pdivana heindkuuta 2003 !

1. Nyt kasiteltdvana olevassa asiassa Hoge
Raad der Nederlanden on esittinyt ennak-
koratkaisupyynnon, joka koskee useita
yhteison tavaramerkkidirektiivin § artiklan
1 ja 2 kohdan tulkintaan liittyvia kysy-
myksid. 2

2. Kyseessa on erityisesti 5 artiklan 2 kohta,
jonka mnojalla jasenvaltiot voivat suojata
laajalti tunnetun tavaramerkin haltijaa sel-
laiselta toisen osapuolen harjoittamalta
samankaltaisen merkin kaytolta, joka
“merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai
maineen epaoikeutettua hyvaksi kaytta-
mistd taikka on haitaksi tavaramerkin
erottuvuudelle tai maineelle”.

Tavaramerkkidirektiivi

3. Kyseisen direktiivin 5 artiklassa saa-
detdan tamin asian kannalta olennaisilta
osin seuraavaa:

1 — Alkuperiinen kieli: englanti.

2 — Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisestd
21 piivind joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen neuvos-
ton direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).
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”1. Rekisteroidyn tavaramerkin haltijalla
on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdid muita
ilman hidnen suostumustaan kayttimasta
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palve-
luja varten kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten tavaramerkki on rekiste-
roity;

b) merkkii, joka sen vuoksi, etti se on
sama tai samankaltainen kuin samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja varten oleva tavaramerkki, ai-
heuttaa yleison keskuudessa sekaan-
nusvaaran, joka sisdltdd myos vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd miel-
leyhtymaista.

2. Jasenvaltio voi myds sddtdd, etta halti-
jalla on oikeus kieltia muita ilman hinen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kayt-
tamasta merkkii, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tava-
rat tai palvelut, joita varten merkki on,
eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita var-
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ten tavaramerkki on rekistersity, milloin
viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti
tunnettu tassd jasenvaltiossa ja merkin
aiheeton kaytto merkitsee tavaramerkin
erottuvuuden tai maineen epidoikeutettua
hyvaksi kayttamista taikka on haitaksi
tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

5. Mita 1—4 kohdassa saidetiin, el esta
jasenvaltioita soveltamasta niiden sdin-
noksid suojasta muuhun tarkoitukseen kuin
tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi
tapahtuvaa merkin kayttdmista vastaan, jos
merkin aiheeton kaytté merkitsee tavara-
merkin erottuvuuden tai maineen epa-
oikeutettua hyviksi kayttamista taikka on
haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai
maineelle.”

4. On huomattava, etti kyseisen direktiivin
4 artiklan 1 kohdassa siidetain, ettd
tavaramerkkia ei saa rekister6ida tai, jos se
on rekisterdity, se on julistettava mitatto-
miksi, jos se tayttdd edellytykset, jotka
ovat padosin samat kuin § artiklan
1 kohdassa merkin suhteen saadetyt, ja etta
jasenvaltiot voivat 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdan nojalla sditii, ettad tavara-
merkkii ei saa rekister6idi tai, jos se on
rekisterdity, se on julistettava mitattomak-
si, jos se tayttdd edellytykset, jotka ovat
padosin samat kuin 5 artiklan 2 kohdassa

merkin suhteen sididetyt. Myos asetuksen
N:o 40/943 9 artiklan 1 kohdan a, b ja
c alakohdassa (jotka kaikki ovat pakotta-
via) sdadetdan vastaavanlaisesta suojasta
yhteison tavaramerkille.

5. Komission esittamistd kirjallisista huo-
mautuksista kdy ilmi, ettd kaikki jasenval-
tiot ovat kdyttaneet tavaramerkkidirektii-
vin 5 artiklan 2 kohdassa sdiddettya vaih-
toehtoa. Kyseinen sddnnts pannaan Bene-
lux-tavaramerkkilain* 13 §:n A momentin
1 kohdan ¢ alakohdassa taytintoén paa-
osin samankaltaisessa sanamuodossa.

Esitetyt tosiseikat ja ennakkoratkaisukysy-
mykset

6. Ennakkoratkaisupyynnossi ~ kuvataan
tosiseikat ja pddasian oikeudenkiynti seu-
raavasti:

7. Adidas-Salomon AG on tiettyji vaa-
telajeja  varten Benelux-tavaramerkiksi
rekisterdidyn, kolme raitaa kasittavasta
kuviosta muodostuvan tavaramerkin halti-

3 — Yhteison tavaramerkistdi 20 piivind joulukuuta 1993
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 1994,
L 11,s.1)

4 — Liitetty Benelux-maiden tavaramerkistd 19.3.1962 tehtyyn
sopimukseen, jota on muutettu 2.12.1991 tehdylld poyta-
kirjalla, joka tuli voimaan 1.1.1996.
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ja. Adidas Benelux BV on Benelux-maissa
Adidas AG:n  tavaramerkin  yksin-
oikeuslisenssin haltija. Kiytian jiljempana
yhtidista yhteisnimitystd Adidas.

8. Kyseiselle tavaramerkille on tyypillista
se, ettd vaatekappaleen sivuilla ja koko
pituudelta on kolme pystysuoraa saman-
suuntaista ja selvasti erottuvaa samanle-
vyistd raitaa, ja tama kuvio voi toistua eri
varivhdistelmissa ja eri kokoisena siten,
ettdi kuvion viri aina poikkeaa vaa-
tekappaleen perusvirista.

9. Adidaksen kolmesta raidasta koostuva
merkki on vyleisesti tunnettu, voimakas
tavaramerkki.

10. Fitnessworld Trading Ltd (jaljempana
Fitnessworld) myy nimelld Perfetto urhei-
luvaatteita ja toimii Perfetto Sportswear
Inc:n  tuotteiden maahantuojana. Tietyt
Fitnessworldin tarjoamat vaatekappaleet
on varustettu kahdesta raidasta koostuvalla
kuviolla. Ndami raidat ovat samansuuntai-
sia ja samanlevyisid, niiden vari poikkeaa
vaatekappaleen paaviristd ja ne on kiinni-
tetty vaatteen sivusaumoihin.

11. Syyskuussa 1997  Adidas  pyysi
Rechtbank te Zwollen puheenjohtajaa
antamaan  valitoimimadrayksen, jossa

maarittiisiin Fitnessworldia muun muassa
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i) lopettamaan Adidaksen kolmiraitaisen
kuvion kaltaisten merkkien, kuten Fitness-
worldin kidyttamin kaksiraitaisen kuvion,
kayttiminen tietynlaisissa vaatekappaleissa
Benelux-maissa ja ii) antamaan selvityksen
tallaisten tavaramerkkioikeutta loukkaa-
vien tuotteiden myyntivoitosta.

12. Adidas esitti vaatimuksensa perusteeksi
ensinnikin sen, ettd Fitnessworldin tarjo-
tessa myytiaviksi kaksiraitaisella kuviolla
varustettuja vaatteita vaarana on kohde-
yleison keskuudessa syntyvd sekaannus,
koska kohdeyleisé mahdollisesti yhdistaa
mielessaan kyseiset vaatekappaleet Adi-
daksen  kolmiraitaisella  kuviomerkilla
varustettuihin urheilu- ja vapaa-ajan vaat-
teisiin, toiseksi sen, etti Fitnessworld
kayttid hyvikseen kolmiraitaisen merkin
tunnettuutta ja suosiota, ja kolmanneksi
sen, ettd Adidaksen kuviomerkin eksk-
lusiivisuus voisi heikentyi.

13. Rechtbankin puheenjohtaja antoi pyy-
detyn mairayksen lokakuussa 1997. Fit-
nessworld valitti tdstd tuomiosta Ge-
rechtshof te Arnhemiin.

14. Gerechtshof kumosi Rechtbankin rat-
kaisun elokuussa 1998 ja hylkisi uudella
ratkaisulla Adidaksen vaatimukset.
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15. Gerechtshofin ratkaisuun sisiltyivat

seuraavat toteamukset:

?5.10 Vaikka Gerechtshof pitdd lahtokoh-
tana periaatetta siitd, ettd mitd tunnetumpi
tavaramerkki on, sitd helpommin sen
kanssa samankaltaisen merkin kdyttiminen
voi johtaa sekaannuksen syntymiseen, se
katsoo kuitenkin, ettd nyt esilld olevassa
tapauksessa ei ole olemassa sekaannusvaa-
raa. Kohdeyleiss, jota Adidas tavoittelee,
muodostuu ennen kaikkea yleisostd, joka
mielelldan tulee nahdyksi eksklusiivisissa ja

kalleimmissa  merkkivaatteissa.  Tama
yleiso tietdd varmasti, ettd Adidas erottuu
muista kayttdmalla kolmesta raidasta

koostuvaa kuviota, eika kyseisen yleison
keskuudessa nain ollen synny sekaannusta,
kun se nakee Fitnessworldin kauppaamien
urheiluvaatteiden ja vapaa-ajan vaatteiden
kaltaisia kahdella raidalla varustettuja
vaatekappaleita, vaikka niissa kahta raitaa
olisikin kaytetty samalla tavalla kuin Adi-
daksen kolmea raitaa. Adidakseen yhdiste-
tidn ainoastaan kolme raitaa. Kahden rai-
dan ja kolmen raidan vilinen ero on helppo
todeta, ainakin vaatteita ostettaessa, koska
vaatteita ei osteta kiireessa tai ajattelemat-
tomasti. Taman vuoksi Gerechtshof katsoo
kokonaisvaikutelmaa kokonaisvaltaisesti
arvioituaan, ettd se, ettd merkki koostuu
kolmesta raidasta, muodostaa merkin
erottamiskykyisen ja hallitsevan osan.

5.11 Lisaksi Gerechtshof katsoo, ettid kuten
Fittnesworld on — — esittaminsa todis-
tusaineiston perusteella tilld hetkelld teh-
nyt riittavan uskottavaksi, kahdesta pysty-
suorasta sivusaumoissa olevasta saman-
suuntaisesta raidasta koostuvaa raitaku-
viota, jonka vari poikkeaa tuotteen
pohjaviristi, on vuosien saatossa kiytetty
saannoéllisesti Alankomaissa (urheilu)vaat-
teiden koristeena. Talloin ei voida hyvak-

sya sitd, ettd Adidas, joka on valinnut
tavaramerkikseen kolmesta raidasta koos-
tuvan kuvion, yrittid monopolisoida raita-
kuvion. Tita Adidas on sen todistus-
aineiston, jonka se on esittinyt, perusteella
yrittinyt vuodesta 1996 lihtien — ja lau-
sumansa perusteella jo aikaisemminkin —
aktiivisesti. Monopolisointia ei varmasti
voida hyviksyad nyt esilld olevassa tapauk-
sessa, jossa kahdesta raidasta koostuvaa
kuviota on kaytetty yksinomaan koristeena
eikd tavaramerkkini, silli Fitnessworldin
kauppaamat urheiluvaatteet ovat (lihes)
aina varustettuja tavaramerkilld Perfetto.
Grechtshof hylkaa Adidaksen vaitteen siita,
ettd tima kaytto johtaa Adidaksen merkin
vesittymiseen ja etti Adidakselle koituu
vahinkoa tastd kdytostd, jolle Fitnessworld
ei ole esittanyt mitaan patevaa syytd. Koska
raidoista koostuvaa kuviota on sdannolli-
sesti kiytetty urheiluvaatteiden koristami-
sessa, Fitnessworldilla on pateva syy kayt-
taa tatd kuviota, edellyttaen, ettd kuvio ei
ole samankaltainen Adidaksen tavaramer-
kin kanssa; Gerechtshof ei kuitenkaan nyt
esilla olevassa asiassa katso — — , etti
kuvio olisi samankaltainen.”

16. Gerechtshof katsoi siis paadosin, etta
tosiseikkojen perusteella i) ei ollut sekaan-
nusvaaraa, kun otetaan huomioon kyseis-
ten tuotteiden kuluttajat seki merkin ja
tavaramerkin keskindinen erilaisuus, ja etta
ii) Adidaksen tavaramerkkii ei ollut vesi-
tetty, silli kaksiraitaista kuviota kaytettiin
koristeena eli sen kayttoon oli perusteltu
syy; tallainen syy puuttuisi ainoastaan, jos
kuvio olisi samankaltainen kuin Adidaksen
tavaramerkki.

17. Adidas valitti tasta ratkaisusta Hoge
Raad der Nederlandeniin ja vaitti erityi-
sesti, ettd yhteison tavaramerkkidirektii-
vissa suojataan ainakin laajalti tunnettuja

I-12543
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jaltai erityisen erottamiskykyisia tavara-
merkkejd, vaikka sekaannusvaaraa ei ole-
kaan, tilanteissa, joissa tavaramerkin erot-
tamiskykyd tai mainetta kiytetdidn epa-
oikeutetusti hyviksi tai niille aiheutetaan
haittaa.

18. Tassa yhteydessi Hoge Raad on esit-
tinyt seuraavat epiilynsi tavaramerkkidi-
rektiivin oikeasta tulkinnasta.

19. Ensinnikin Hoge Raad haluaisi tietaa,
voidaanko kyseisen direktiivin 5 artiklan
2 kohtaa, jonka on tarkoitettu koskevan
vain tilanteita, joissa jotain merkkia kay-
tetdan sellaisissa tavaroissa tai palveluissa,
jotka eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity, sovel-
taa myos samankaltaisten tavaroiden tai
palvelujen ollessa kyseessd. Jos kyseistd
kohtaa ei voida soveltaa silloin, kun kyse
on samankaltaisista tavaroista, Hoge Raad
haluaisi tietaa, saattaisiko syntyd kyseisen
direktiivin 5 artiklan 1  kohdan
b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara,
jos kolmas osapuoli kayttimalld saman-
kaltaisia tavaroita varten merkkid, jonka
ominaisuudet ja kayttdolosuhteet on
kuvattu 5 artiklan 2 kohdassa, aiheuttaa
vahinkoa laajalti tunnetulle tavaramerkille.

20. Toiseksi Hoge Raad tiedustelee, onko
Gerechtshof kayttanyt oikeaa kriteeria rat-
kaistessaan sitd, ovatko kyseessi direktiivin
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut saman-
kaltaiset merkit.
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21. Lopuksi Hoge Raad huomauttaa
Gerechtshofin todenneen, etta Fitnessworld
kayttdd kaksiraitaista kuviota vain koris-
teena. Koska Gerechtshof oli aiemmin
huomauttanut, ettd kyseistd kuviota on
kaytetty koristeena urheiluvaatteissa Alan-
komaissa saannollisesti jo vuosien ajan,
Hoge Raad katsoo sen selvisti tarkoitta-
neen, ettd kohdeyleisoé pitaisi kyseista
kuviota yksinomaan koristeena eikd siis
tavaramerkkini. Hoge Raad ei kuitenkaan
ole varma siitd, onko tuolla yleisén nike-
myksella mahdollisesti vaikutusta, ja missa
madrin, ratkaistaessa sitd, onko kyseessd
tavaramerkkioikeuden loukkaus silloin kun
vaitetyssa loukkaamisessa on kyse tavara-
merkin vesittamisesta.

22. Nain ollen Hoge Raad lykkasi asian
kasittelyd ja esitti yhteis6jen tuomioistui-
melle ennakkoratkaisupyynnon seuraavista
kysymyksista:

Onko  direktiivin 5§  artiklan
2 kohtaa tulkittava siten, ettd
direktiivin taytantoonpanevan
kansallisen lain mukaan kyseisessi
jasenvaltiossa laajalti tunnetun
tavaramerkin haltija voi vastustaa
my®0s sitd, ettd tata tavaramerkkia
tai sen kanssa samankaltaista
merkkid  kadytetdan  kyseisessd
saannoksessa tarkoitetulla tavalla

331 a
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ja olosuhteissa myos samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja varten, joita varten tavara-
merkki on rekisteroity?

b. Jos vastaus kysymykseen 1 a on
kieltavd: Onko siind tapauksessa,
ettd kansallisessa lainsdddannossa
on pantu taytintoon direktiivin
5 artiklan 2 kohta, direktiivin
5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
kaytettya kasitetta ’sekaannusvaa-
ra’ tulkittava siten, ettd kyseessd on
sekaannusvaara silloin, jos joku
muu kuin tavaramerkin haltija
kayttda laajalti tunnettua tavara-
merkkia tai sen kanssa samankal-
taista merkkia direktiivin 5 artiklan
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja
siind tarkoitetuissa olosuhteissa,
sellaisia tavaroita ja palveluja var-
ten, jotka ovat samoja tai saman-
kaltaisia kuin ne tavarat tai palve-
lut, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity?

2. Jos vastaus kysymykseen 1 a on my6n-
tava:

a. Onko kysymysta siitd, ovatko tavara-
merkki ja merkki samankaltaisia, til-
laisessa tilanteessa arvioitava jonkin
muun kriteerin perusteella kuin sen,
joka koskee (suoraa tai valillistd)
sekaannusta alkuperidn suhteen? Jos
on, niin minka kriteerin perusteella sita
on arvioitava?

b. Jos kohdeyleist pitaa tavaramerkki-
oikeutta loukkaavaksi vaitettyd merk-
kia tillaisessa tilanteessa pelkistiin
koristeena, mikd merkitys talle kasi-
tykselle on annettava tavaramerkin ja
merkin samankaltaisuutta koskevaa
kysymysta arvioitaessa?”

23. Kirjallisia huomautuksia ovat esitta-
neet Adidas, Fitnessworld, Alankomaiden
ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset
sekd komissio, jotka kaikki, Alankomaiden
hallitusta lukuun ottamatta, olivat edus-
tettuina suullisessa kasictelyssa.

Kysymys 1 ja asiassa Davidoff I annettu
tuomio

24. Ennakkoratkaisua pyytanyt Hoge Raad
tarkoittaa kysymykselldin 1 a nimenomaan
sitd, edellytetdanko direktiivin 5 artiklan
2 kohdassa sen taytantoon panneita jasen-
valtioita antamaan asianomaisessa jisen-
valtiossa laajalti tunnetun tavaramerkin
haltijalle oikeus vastustaa saman tai
samankaltaisen merkin kayttoa kyseisessa
saannoksessa kuvatulla tavalla ja siina
kuvatuissa olosuhteissa sellaisiin tavaroihin
ja palveluihin, jotka ovat samoja tai
samankaltaisia kuin ne, joita varten tava-
ramerkki on rekisteréity.

I-12545
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25. Tuchon kysymykseen on kisitykseni
mukaan annettu myontiva vastaus tuomi-
ossa, jonka yhteisdjen tuomioistuin on
antanut 9.1.2003 asiassa Davidoff (jaljem-
pana Davidoff II)° sen jilkeen, kun nyt
kasilla olevassa asiassa oli esitetty ennak-
koratkaisupyynto ja kirjalliset huomau-
tukset.

26. Asiassa Davidoff II yhteisdjen tuomio-
istuimelta nimittiin tiedusteltiin, kos-
keeko direktiivin 5 artiklan 2 kohta, kuten
sen sanamuodon perusteella voidaan
ymmartaa, vain sellaisia tavaroita tai pal-
veluja, jotka eivdt ole samankaltaisia.
Tuomioistuin katsoi tuomiossaan, etti
kyseisessd  sdannoksessa  jasenvaltioille
annetaan oikeus sditda erityisestd suojasta
laajalti tunnetuille rekisterdidyille tavara-
merkeille, kun sellaista myohempda merk-
kia tai tavaramerkkii, joka on sama tai
samankaltainen kuin tima rekisterdity
tavaramerkki, kaytetaan sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai
samankaltaisia tdman tavaramerkin suo-
jaamien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

27. Yhdistynyt kuningaskunta kuitenkin
katsoo, ettid asiassa Davidoff II annettu
tuomio ei tuo ratkaisua nyt esitettyyn
ensimmiiseen  ennakkoratkaisukysymyk-
seen. Se huomauttaa erityisesti, etti tuo
tuomio oli vain salliva, silld yhteistjen
tuomioistuin antoi siind jasenvaltioille
oikeuden laillisesti laajentaa suojan myos
samoihin ja samankaltaisiin tavaroihin ja
palveluihin pannessaan taytantoon

5 — Asia C-292/00, Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA v.
Gofkid Ltd, tuomio 9.1.2003 (Kok. 2003, s. I-389). Nyt
kasilli olevassa asiassa esitettiin ennakkoratkaisupyyntd
lokakuussa 2001 ja kirjalliset huomautukset helmikuussa
2002.
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5 artiklan 2 kohdan. Tuo tuomio ei kui-
tenkaan tarkoita, etti niilla olisi velvolli-
suus toimia siten, ja sellainen tdytint6o6n-
pano (jollaisesta nytkin on kyse), jossa
5 artiklan 2 kohdan sanamuodon mukai-
sesti nimenomaisesti rajataan suoja tava-
roihin tai palveluihin, jotka eivit ole
samankaltaisia, on sen sanamuodon
mukaisesti edelleenkin seka asianmukainen
ettd laillinen.

28. Yhdistynyt kuningaskunta katsoo tuon
tulkinnan perustuvan 5 artiklan 2 kohdan
valinnaisuuteen. Direktiivissd ei edellytetd
jasenvaltioiden sditivan lisisuojasta laa-
jalti tunnetuille merkeille, vaan siina
paremminkin nimenomaan suodaan erityi-
nen mahdollisuus siihen silloin kun kyseista
tavaramerkkia ja merkkiid kaytetdan tava-
roihin ja palveluihin, jotka eivat ole
samankaltaisia. Jos jasenvaltio siis saa itse
paattdd 5 artiklan 2 kohdan tdysin huo-
miotta jattamisestd, sen on voitava lailli-
sesti  pdattda  panevansa  tdytantoon
ainoastaan kyseisen kohdan nimenomaisen
aspeketin.

29. Yhdyn toki sithen nakemykseen, etta
ennakkoratkaisukysymyksen ja  asiassa
Davidoff Il annetun tuomion formuloin-
nissa on otettu huomioon se, etti direktii-
vissa jasenvaltioille annetaan oikeus saitaa
samojen ja samankaltaisten tuotteiden
suojasta sen sijaan, etta ne velvoitettaisiin
sithen. Tuo sanavalinta saattaa tosin selit-
tya 5 artiklan 2 kohdan valinnaisuudella,
minkd vuoksi jasenvaltioiden ei missaian
tapauksessa edellytetd panevan sita tay-
tant6on. Muutoinkaan en useastakaan
syysti ole vakuuttunut Yhdistyneen
kuningaskunnan nyt esittimistd nikemyk-
sisti.
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30. Ensinndkin  yhteiséjen tuomioistuin
toteaa asiassa Davidoff II antamassaan
tuomiossa nimenomaisesti, ettd kun ote-
taan huomioon kyseisen lainsiidinnén
yleisrakenne ja tavoitteet, ”5 artiklan
2 kohtaa ei voida tulkita siten, ettd siini
suojattaisiin laajalti tunnettuja tavara-
merkkeja vihemman silloin, kun merkkii
kaytetaan samoja tai samankaltaisia tava-
roita tai palveluja varten, kuin silloin kun
sitd kaytetdan sellaisia tavaroita tai palve-
luja varten, jotka eividt ole samankaltai-
sia”. ¢ Tuomion seuraavien kohtien perus-
teella on selvad, ettdi yhteistjen tuomio-
istuin katsoi, ettd tuchon tulokseen paa-
dyttiisiin tulkitsemalla § artiklan 2 kohtaa
siten, ettei siind suojata merkin kaytolta
samankaltaisia tavaroita tai palveluja var-
ten. Siksi tuomion perusteella 5 artiklan
2 kohtaa ei voida tulkita siten. Mielestdni
jo pelkdstaan tuon seikan vuoksi Yhdisty-
neen kuningaskunnan kannattama nake-
mys ei ole puollettavissa.

31. Lisdksi Yhdistyneen kuningaskunnan
tulkinta on taysin vastoin sitd, mitd tava-
ramerkkidirektiivin johdanto-osassa sia-
detdan siitd, ettd perusteet tavaramerkin
rekister6innin epaamiselle ja mitattomyy-
delle — — tai tavaramerkin ja aikaisem-
pien oikeuksien vilinen etuoikeus, on lue-
teltava tyhjentdvisti, vaikka jotkin niistd
perusteista ovat valinnaisia jisenvaltioille,
jotka voivat sen vuoksi pitdid nami perus-
teet voimassa tai antaa niistd sdannok-
sid”.7

6 — Tuomion 25 kohta.
7 — Johdanto-osan seitsemds perustelukappale.

32. Yhteis6jen tuomioistuin on myos joh-
donmukaisesti katsonut, etta direktiivin
5—7 artiklalla on tdysin yhdenmukaistettu
ne jasenvaltioiden saannokset, jotka kos-
kevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia,
ja ndissd artikloissa maaritellian ne oikeu-
det, jotka tavaramerkin haltijoilla on
yhteisossa. 8

33. Lopuksi vaikuttaa epatodennakéiselta,
ettd yhteisdjen tuomioistuimella olisi
Davidoff II -tuomiossaan ollut tarkoituk-
sena sallia jasenvaltioiden pitdd voimassa
kansalliset taytantéonpanosdannoksensa,
joissa suojaa ei uloteta samankaltaisiin
tavaroihin tai palveluihin, kun otetaan
huomioon, ettd kyseinen kansallinen lain-
saadantd (kuten parhaillaan tarkastelta-
vana oleva) oli direktiivin 5§ artiklan
2 kohdan sanamuodon mukaisesti nimen-
omaisesti rajattu tavaroihin ja palveluihin,
jotka eivit ole samankaltaisia;® ennakko-
ratkaisua pyytianyt tuomioistuin halusi tie-
tda, antaako kansallinen lainsaadanto tasti
huolimatta suojan silloin kun tavaramerk-
kioikeutta loukkaavaksi vaitetty kaytto
koskee samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja.

34. Siksi Hoge Raadin esittimain ennak-
koratkaisukysymykseen 1 a on kisitykseni
mukaan vastattava myontavasti sikali, ettd
direktiivin 5 artiklan 2 kohdan taytan-
toonpano ei ole asianmukainen, ellei

8 — Ks. esim. yhdistetyt asiat C-414/99—C-416/99, Davidoff ja
Levi Strauss, tuomio 20.11.2001 (Kok. 2001, s. 1-8691,
39 kohta) ja erityisesti direktiivin § artiklan 2 kohdan osalta
asia C-23/01, Robelco, tuomio 21.11.2002 (Kok. 2002,
s. 110913, 27—30 kohta).

9 — Saksan Markengesetz-lain 14 pykilin 2 momentin 3 kohta;
ks. kaf}iassa Davidoff II esittimani ratkaisuehdotuksen
10 kohta.
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kyseisessa jasenvaltiossa laajalti tunnetun
tavaramerkin haltijalla ole oikeutta vas-
tustaa kyseisen tavaramerkin tai saman-
kaltaisen merkin kyseisessi sidinnoksessi
kuvatulla tavalla tai siind kuvatuissa olo-
suhteissa tapahtuvaa kiyttod paitsi sellais-
ten tavaroiden ja palveluiden suhteen, jotka
eivat ole samankaltaisia, myos sellaisten
tavaroiden ja palvelujen suhteen, jotka ovat
samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita
varten tavaramerkki on rekisteroity.

35. Koska ennakkoratkaisukysymys 1 b on
aiheellinen vain jos kysymykseen 1 a vas-
tataan kieltavasti, sithen ei nain ollen ole
tarpeen vastata.

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sovelta-
misala: vesittiminen, heikentiminen ja
luvaton hyodyntaminen

36. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa suo-
jataan laajalti tunnetun tavaramerkin hal-
tijaa saman tai samankaltaisen merkin
kaytolta  silloin kun ”merkin aiheeton
kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuu-
den tai maineen epdoikeutettua hyvaksi
kayttimista taikka on haitaksi tavaramer-
kin erottuvuudelle tai maineelle”. Peri-
aatteessa timd sddnnds voi siis koskea
neljantyyppista  kayttoa: tavaramerkin
erottamiskyvyn epdoikeutettu  hyvaksi
kdyttiminen, sen maineen epidoikeutettu
hyviksi kidyttaminen, tavaramerkin erotta-
miskyvylle haitaksi oleva hyviksi kaytta-
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minen ja sen maineelle haitaksi oleva
hyvaksi kdyttiminen.

37. Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheu-
tettavalla haitalla tarkoitetaan kasitteena
sitd, mihin yleisesti viitataan vesittdmisena
(dilution). Tuon kasityksen toi ensimmai-
send julki Frank I. Schechter, 10 joka kan-
natti tavaramerkin haltijan suojelemista
laajemmin kuin vain vahingolta, joka
aiheutuu saman tai samankaltaisen merkin
sellaisesta kaytostd samoihin tai saman-
kaltaisiin tavaroihin tai palveluihin, joka
luo  sekaannusta alkuperin suhteen.
Schechter kuvasi tarkoittamansa vahingon
laatua tiettyjen tavaramerkkien ”tunnistetta-
vuuden ja vaikutuksen asteittaiseksi havia-
miseksi tai hajoamiseksi ihmisten mielessa”
(vapaa suomennos). ! Yhdysvaltalaiset
tuomioistuimet, joissa useiden tavara-
merkkien haltijoita on jo jonkin aikaa
suojattu vesittamiseltd, 12 ovat tuota kisi-
tetta kuvatessaan kdyttaneet siitd runsaasti
eri ilmaisuja, kuten lessening, watering
down, debilitating, weakening, undermi-
ning, blurring, eroding and insidious gna-
wing away (tavaramerkin arvon vahenta-
minen, laimentaminen, heikontaminen,
heikentaminen, jdytaminen, hamartami-
nen, kuluttaminen ja salakavala kalvami-
nen). 13 Vesittimisen keskeisena ajatuksena
tdssd perinteisessa mielessa on se, ettd

10 — Schechter, F. 1., "The rational basis of trademark protec-
tion”, Harvard Law Review, 1927, s. 813.

11 — Hén_kuitenkin katsoi, etti ainoastaan “mielivaltaisten,
keksittyjen tai tekaistujen” merkkien olisi saatava tillainen
suoja.

12 — Osavaltiotason lainsdddintod hyviksyttiin ensin Massa-
chusettsissa vuonna 1947, seuraavaksi Illinoisissa vuonna
1953 ja New Yorkissa vuonna 1955 ja sen jilkeen monissa
muissakin osavaltioissa. Vain harvojen osavaltioiden
saannoksissd on vesittimistd sindnsd madritelty, vaan
niissd vain suojataan tiettyjen tavaramerkkien “erotta-
miskyvyn vesittamiseltd” (tai samantapainen sanamuoto).
Vuoden 1995 Federal Trademark Dilution Act loi liitto-
valtiotasolla sdaddosperustan kuuluisien tavaramerkkien
vesittamisestd nostettaville kanteille. Kyseisessd laissa
vesittamisen madritellddn tarkoittavan sita, ettd “heiken-
netddn kuuluisan tavaramerkin kykya tehda tavaroista tai
palveluista tunnistettavia ja erottuvia” (vapaa suomennos).

13 —Ks. alku]peréiiset tapaukset teoksesta Martino, T., Trade-
mark dilution, 1996, s. 43 ja 46.
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tavaramerkin  erottamiskyky  hamairtyy
niin, ettd tavaramerkki ei endd voi synnyt-
taa valitontd mielleyhtymaa sellaisiin tuot-
teisiin, joita varten se on rekisterdity ja
joita varten sitd kdytetdan.1* Lainaan jal-
leen Schechterid: ”Jos esimerkiksi sallitaan
Rolls Royce -ravintolat ja Rolls Royce
-kahvilat, Rolls Royce -housut ja Rolls
Royce -makeiset, 10 vuoden kuluttua ei
enad ole olemassa Rolls Royce -tavara-
merkkia” (vapaa suomennos). 1’

38. Sita vastoin tavaramerkin maineelle
aiheutettava haitta, jota usein kutsutaan
tavaramerkin heikentamiseksi (degrada-
tion) tai pilaamiseksi (tarnishment), kasit-
teena kuvaa tilannetta, jossa — kuten asia
ilmaistiin Benelux-tuomioistuimen Clae-
ryn/Klarein -asiassa antamassa tunnetussa
tuomiossa 16 — tavarat, joihin tavara-
merkkioikeutta loukkaavaa merkkia kay-
tetddn, vetoavat yleisoon siten, etta kaytto
vaikuttaa tavaramerkin houkuttelevuuteen.
Tuossa tapauksessa oli kyse samalla tavoin
aantyvista tavaramerkeistd Claeryn hol-
lantilaista ginia varten ja Klarein neste-
maiistd puhdistusainetta varten. Koska
todettiin, ettd noiden kahden tavaramerkin
samankaltaisuus saattaisi aiheuttaa sen,
ettdi kuluttajat Claeryn-ginid juodessaan
ajattelisivat  puhdistusainetta, Klarein-
tavaramerkin katsottiin loukkaavan Clae-
ryn-tavaramerkkia. 17

14 — Ks. asiassa C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997
(Kok. 1997, s. 1-6191) esittiméni ratkaisuehdotuksen
39 kohta, jossa selitin Benelux-tuomioistuimen asiassa
A 74/1, Claeryw/Klarein, 1.3.1975 antamaa tuomiota
(Benelux tuomioistuimen oikeustapauskokoelma 1975,
s. 472).

15 — Suulliset kasittelyt Yhdysvaltain kongressin patenttivalio-
kunnassa, 72. kongressin 15. istunto vuonna 1932.

16 — Ks. lihde alaviitteestd 14.

17 — Tavaramerkin maineelle aiheutettava haitta oli lisiksi yksi
niistd perusteista, joilla Christian Dior nosti kanteen kan-
sallisissa tuomioistuimissa siitd, etti Evora mainosti Diorin
ylellisyystuotteita halpatuotteina. Yhteisojen tuomioistui-
messa kisitellyssi asiassa C-337/95, Parfums Christian
Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013) keskeisena
kysymyksend  kuitenkin oli tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 2 kohdan sanamuoto (jossa sdddetiin poik-
keuksesta tavaramerkkioikeuden sammumisen yleisperi-
aatteeseen).

39. Tavaramerkin erottamiskyvyn tai mai-
neen epaoikeutetun hyviksikayton kasit-
teilld sitd vastoin tarkoitettaneen “tilantei-
ta, joissa kuuluisaa tavaramerkkii selvisti
hyvaksikaytetdan ja hyodynnetddn luvatta
tai sen maineesta yritetian hyétyd” (vapaa
suomennos). 18  Siten esimerkiksi Rolls
Roycella olisi oikeus estda viskintuottajaa
hyvaksikayttamista Rolls Roycen tavara-
merkin mainetta oman tuotteensa myynnin
edistamiseksi. ¥ Ei ole taysin selvdi, onko
tavaramerkin  erottamiskyvyn  hyviksi-
kayttimiselld ja sen maineen hyvaksi-
kayttamiselld todellista eroa, mutta koska
sellaisella mahdollisella erolla ei kuiten-
kaan ole mitaan merkitystd nyt kasitelta-
vissd asiassa, kdytin molemmista ilmaisua
luvaton hyodyntiminen (free-riding).

40. Nyt kasiteltdvana olevassa asiassa esi-
tetyn ennakkoratkaisupyynnén mukaan
Adidas vaittdda Fitnessworldin kayttavan
kaksiraitaisella kuviollaan epaoikeutetusti
hyvikseen Adidaksen tavaramerkin mai-
netta (luvaton hyodyntiminen) ja aiheut-
tavan haittaa kyseisen tavaramerkin erot-
tamiskyvylle (vesittiminen). 20 Tissa olivat
taustatiedot tilanteessa, jossa Hoge Raad
on esittinyt kaksi ennakkoratkaisukysy-
mysta 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta.

18 — Mostert, F. W., Famous and Well-Known Marks, 1997,
s. 62, Ks. myos teollisoikeuden suojelemiseksi tehdyn
Pariisin liittosopimuksen yleiskokouksen ja Maailman
henkisen omaisuuden jirjeston WIPOn vyleiskokouksen
vuonna 1999 yhdessa antama suositus Joint Recommen-
dation Concerning Provisions on the Protection of Well-
Known Marks. Suosituksen 4 artiklan iii kohdassa
viitataan tavaramerkin sellaiseen kiyttoon, jossa “epi-
oikeutetusti kiytetdan hyviksi hyvin tunnetun tavaramer-
kin erottamisﬁyky'd”, ja titd sddnnostd koskevassa
huomautuksessa todetaan, ettd “kyseinen kayttd saattaisi
esimerkiksi merkitd hyvin tunnetun tavaramerkin lii-
kearvon luvatonta hyddyntdmisti” (vapaat suomennok-
set).

19 — Ks. Saksan liittotasavallan Bundesgerlchtshofm tuomio,
9.12.1982 {Kok. 1983, GRUR 247).

20 — Ks. edelld kohta 12.
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Kysymys 2 a

41. Kysymyksella 2 a Hoge Raad haluaa
tietda, onko 5 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tettu tavaramerkin ja merkin samankaltai-
suuden kasite arvioitava jonkin muun kri-
teerin perusteella kuin sen, joka koskee
(suoraa tai vilillista) sekaannusta alkupe-
ran suhteen. Jos vastaus on myonteinen,
Hoge Raad pyytid yhteisbjen tuomio-
istuinta nimeimain asianmukaisen kritee-
rin.

42. Direktiivin $ artiklan 2 kohtaa, samoin
kuin 1 kohdan b alakohtaa, sovelletaan
silloin kun tavaramerkki ja merkki ovat
samanlaiset tai samankaltaiset. Kummas-
sakin sdannoksessd asetetaan niiden sovel-
tamiselle myos muita  edellytyksia:
5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan erityisesti
silloin kun merkin aiheeton kiytté merkit-
see tavaramerkin erottamiskyvyn tai mai-
neen epaoikeutettua hyviksi kidyttamista
taikka on haitaksi tavaramerkin erotta-
miskyvylle tai maineelle, kun taas 5 artiklan
1 kohdan b alakohtaa sovelletaan silloin
kun samanlaisuuden tai samankaltaisuuden
vuoksi on olemassa yleison keskuudessa
sekaannusvaara.

43. Yhteisbjen tuomioistuimen  asiassa
SABEL 11.11.1997 antamassa tuomiossa 21
ja asiassa Lloyd 22.6.1999 antamassa tuo-
miossa 22 todetaan selvasti, ettd voidakseen
arvioida, missa mairin jokin 5 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tava-
ramerkki ja siind tarkoitettu merkki ovat
samankaltaisia, ja voidakseen siis arvioida,
ovatko ne riittdvan samankaltaisia aiheut-

21 — Edell4 alaviitteessd 14 mainitussa asiassa annetun tuomion
kohta.

22 — Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v.
Klijsen Handel BV, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999,
s. 1-3819, 27 kohta).
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taakseen kyseisessd sdannoksessa tarkoite-
tuissa tapauksissa sekaannusvaaran, kan-
sallisen tuomioistuimen on tutkittava nii-
den ulkoasun, lausuntatavan tai merkitys-
sisallon samankaltaisuuden aste. Tuon
tuomion jalkeen yhteis6jen tuomioistuin on
asiassa Sieckmann 12.12.2002 antamas-
saan tuomiossa 23 todennut, etti tuoksu tai
hajumerkki voi periaatteessa muodostaa
tavaramerkin (siitd huolimatta, ettd mikiin
kyseisessd asiassa ehdotetuista merkin esit-
tamiskeinoista el tdyttdnyt vaatimusta
merkin graafisesta esitettavyydestd), joten
kansallista tuomioistuinta voidaan myo-
hemmin pyytdi vield maarittelemaan tava-
ramerkin ja merkin samankaltaisuusaste
hajumerkkien osalta. Olen samaa mielta
Fitnessworldin, Adidaksen seki Alanko-
maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitusten kanssa siitd, etta my6s kansalli-
sen tuomioistuimen on mddriteltava aistein
havaittava tai merkityssisillon samankal-
taisuusaste voidakseen arvioida 5 artiklan
2 kohdassa tarkoitetun samankaltaisuus-
asteen. Onkin todella vaikeata ajatella,
milla muulla perusteella samankaltaisuutta
voitaisiin arvioida.

44. Ei kuitenkaan ole selvastikdin syyta
osoittaa tuon samankaltaisuuden aiheutta-
van 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
sekaannusvaaran, kuten Fitnessworld esit-
tda.

45. Asiassa SABEL2* antamassaan tuo-
miossa vhteisdjen tuomioistuin selvitti
alkuperdn suhteen aiheutuvaa suoraa ja
vilillista sekaannusta kisitteind ja tismensi,

23 — Asia C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und
Markenamt, tuomio 12.12.2002 (Kok. 2002, s. [-11737,
46 kohta).

24 — Edell alaviitteessd 14 mainitussa asiassa annetun tuomion
16 kohta.
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ettd kyseessd on suora sekaannus, jos yleiso
sekoittaa kyseisen merkin ja tavaramerkin
keskendin, ja epasuora sekaannus, jos
yleiso yhdistda toisiinsa merkin haltijan ja
tavaramerkin haltijan ja sekoittaa ne kes-
kendan. Nain tulkittuna sekd suora ettd
epasuora sekaannus ovat siis 5 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
sekaannusta. Mielleyhtyman vaara sita
vastoin syntyy silloin, kun vyleiso pitaa
merkkid tavaramerkin kaltaisena ja merkin
havaitseminen tuo mieleen muistikuvan
tavaramerkista, vaikka niitid ei sekoitettai-
sikaan keskenaan. Yhteiséjen tuomioistuin
katsoi tuomiossaan, ettei mielleyhtymin
vaara ole 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua sekaannusta.

46. Kyseisessi  saannoksessahdn tavara-
merkin haltijoille annetaan oikeus estii
kolmansia osapuolia kdyttimaistd “merk-
kia, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai
samankaltainen kuin samoja tai samankal-
taisia tavaroita tai palveluja varten olevan
tavaramerkki, aiheuttaa yleison keskuu-
dessa sekaannusvaaran”. Siddnnos edellyt-
taa siis valitonta syy-yhteyttd samankaltai-
suuden (tai samanlaisuuden) ja sekaannus-
vaaran valilli. Naiden kahden kisitteen
keskindistd riippuvuussuhdetta korostetaan
my6s kyseisen direktiivin johdanto-osassa,
jossa todetaan, ettd “on valttimatonti
maaritelld samankaltaisuuden kisite suh-
teessa sekaannusvaaraan”, 2’

47. Sekaannusvaaraa ei sitd vastoin mai-
nita 5 artiklan 2 kohdassa. Lisiksi yhtei-
sbjen tuomioistuin on nimenomaisesti
todennut, ettd kyseisessd sddnnoksessi

25 — Johdanto-osan kymmenes perustelukappale.

”saddetddn laajalti tunnettujen tavara-
merkkien osalta suojasta, jonka antaminen
ei edellyti sekaannusvaaran olemassa-
oloa”.%¢

48. Vaikka 5 artiklan 2 kohta koskeekin
vain tilanteita, joissa tavaramerkki ja
merkki ovat samat tai samankaltaiset, siini
ei nimenomaisesti edellytetd, ettd saman-
kaltaisuuden pitdisi synnyttdd tietynlainen
mielentila yleison keskuudessa. Saannok-
sessda korostetaan sen sijaan vaikutusta,
joka on tavaramerkin sellaisella kiytolla,
jolta sadnnoksessd pyritidn suojaamaan, ja
siina viitataan aiheettomaan kaytt66n, joka
“merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai
maineen epaoikeutettua hyvaksi kaytta-
mista taikka on haitaksi tavaramerkin
erottuvuudelle tai maineelle™.

49. Vaikuttaa itsestaan selvalti, ettei jon-
kin merkin kaytolld voi olla tuollaista vai-
kutusta, ellei se jotenkin tuo kohdeyleison
mieleen kyseistd tavaramerkkia. Yhteis6jen
tuomioistuin, joka arvioi kyseisen direktii-
vin yleisrakenteen ja tarkoituksen perus-
teella sen 5 artiklan 2 kohdassa esitettyi
vaatimusta, jonka mukaan tavaramerkin
on oltava laajalti tunnettu, totesikin, etta
ainoastaan silloin, kun tavaramerkin tun-
nettuusaste on riittavan suuri, yleiso saat-
taa joutuessaan kosketuksiin jonkin merkin
kanssa mahdollisesti liittda ndma kaksi

26 — Asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000
(Kok. 2000, s. 1-4861, 36 kohta; kursivointi tissd). Ks.
myds julkisasiamies Ruiz-Jarabon asiassa C-206/01,
Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002,
s. 1-10273), 13.6.2002 esittimin ratkaisuehdotuksen 33 ja
34 kohta ja suhteessa tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan
4 kohdan a alakohtaan, jonka olennaiset sanamuodot ovat
samat kuin 5 artiklan 2 kohdassa kiytetyt, edelld
alaviitteessd 14 mainitussa asiassa SABEL esittimani rat-
kaisuehdotuksen 48 kohta ja asiassa annetun tuomion
20 kohta.
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merkkid toisiinsa, jolloin tavaramerkille
voi aiheutua haittaa. 27

50. Ei kuitenkaan tunnu tarpeelliselta tai
hyodylliselta yrittdd tarkentaa kriteereja,
joiden perusteella kysymysta tavaramerkin
ja merkin samankaltaisuudesta olisi ar-
vioitava. Kansallisilla tuomioistuimilla on
mahdollisuus ilman samankaltaisuuden
kasitteen tarkempaa analysoimista ratkais-
ta, onko samankaltaisuus sellaista, etta
kyseessd voi olla tavaramerkkiad loukkaava
kaytto, oli sitten kyse vesittimisestd, hei-
kentamisesta tai luvattomasta hyodynta-
misesta. Mielestini siksi riittdd, kun tode-
taan, ettd 5 artiklan 2 kohdassa edellyte-
taan i) ettd tavaramerkki ja merkki ovat
samankaltaisia ja ii) ettd valituksen koh-
teena oleva kiytté merkitsee tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua
hyvaksi kayttamista taikka on haitaksi
tavaramerkin erottamiskyvylle tai mai-
neelle.

51. Paittelen nain ollen vastauksena kysy-
mykseen 2 a seuraavaa: i) 5 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin ja
merkin samankaltaisuuden kisite on ar-
vioitava niiden valisen aistein havaittavan
tai merkityssisallon samankaltaisuusasteen
perusteella ja ettd ii) 5 artiklan 2 kohdassa
sdadetty suoja ei edellytd tavaramerkin ja
merkin vilisen sekaannusvaaran olemas-
saoloa.

27 — Asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999
(Kok. 1999, s. 1-5421, 23 kohta). Tuomion englanninkie-
lisessd versiossa on kaytetty termid “association” (”yh-
distiminen”), vaikka ranskankielisessd tekstissd termina
onkin “rapprochement”. Mielestini on hyddyllistd kayttda
ranskan tapaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan
1 kohdan b alakohdassa ja 5§ artiklan 1 kohdan
b alakohdassa kiytetystd termistd poikkeavaa termii, ja
olen siksi tdssd kdyttinyt sanaa “connection” (”liittimi-
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Kysymys 2 b

52. Kysymyksellaan 2 b Hoge Raad tie-
dustelee, onko tavaramerkin ja tavara-
merkkioikeutta  loukkaavaksi  viitetyn
merkin § artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
samankaltaisuutta arvioitaessa merkitysta
silla, etta kohdeyleisé pitaa merkkid pelk-
kina koristeena.

53. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sovel-
lettavuuden ratkaisemiseksi on tietenkin
arvioitava muun muassa, ovatko tavara-
merkki ja tavaramerkkioikeutta loukkaa-
vaksi vaitetty merkki samankaltaisia.
Kuten totesin kysymyksen 2 a yhteydessa,
tavaramerkin ja toisen merkin § artiklan
2 kohdassa tarkoitettua samankaltaisuutta
on arvioitava niiden ulkoasun, lausuntata-
van tai merkityssisillon samankaltaisuus-
asteen perusteella. Tuossa arvioinnissa ei
nihdakseni kuitenkaan ole merkitysta silla,
pidetdankd merkkii yksinomaan koristee-
na. Tarkastellessani kysymystid 2 b lihto-
kohtanani onkin, ettd kyse on pikemminkin
siitd, onko arvioitaessa 5 artiklan 2 kohdan
sovellettavuutta kokonaisuudessaan olen-
naista, ettd kohdeyleis6 pitdd merkkia
pelkkana koristeena.

54. Jotkut kirjallisten huomautusten esit-
tajisti2® ovat huomauttaneet, etti jos

28 — Varsinkin Fitnessworld. Adidas tosin tuo timin myds
esiin, mutta silli tismennykselld, ettd jos yleiso jossain
marin liittdd merkin tavaramerkkiin, ei voida katsoa, etti
se miellettdisiin pelkidksi koristeeksi. Samoin komissio
katsoo, ettei pelkkid koriste voi olla samankaltainen
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
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merkkii pidetidan pelkkdnd koristeena,
5 artiklan 2 kohtaa ei voida soveltaa
yksinkertaisesti vain siksi, ettei kukaan
sellaisissa tilanteissa liitd merkkid saman-
kaltaiseen tavaramerkkiin. En kuitenkaan
pidd noita viitteitd vidlctdmartd oikeina,
varsinkaan tapauksissa, joissa tavaramerk-
ki, jota koskevaa oikeutta on vaitetty lou-
katun, perustuu yleisesti kdytettyyn muo-
toon tai kuvioon. Ei esimerkiksi ole mah-
dotonta kuvitella, ettd nihdessain timantin
kaltaisista muodoista koostuvan kuvion
jollekulle tulee mieleen tyylitellysta timan-
tista koostuva Renaultin tavaramerkki tai
ettd punaisista kolmioista koostuva kuvio
toisi mieleen sen punaisen kolmion, joka on
ollut keskeisella sijalla brittildisen olutpa-
nimon Bassin 1800-luvun puolivalista 13h-
tien kayttamassd tavaramerkissa. 2 Lisaksi
yhteistjen tuomioistuimen tuoreessa oikeus-
kaytannossd todetaan, ettd periaatteessa
jokin viri sindnsa voi olla riittavan erotta-
miskykyinen, jotta sen voisi rekisteroida
tavaramerkkin. 3¢ Mikali vireja siis rekis-
terdiddan tuolla perusteella, se selvisti lisda
mahdollisuutta, ettd yleisolle tulee mieleen
jokin tietty tavaramerkki, jos samaa tai
samankaltaista varid kaytetdan pelkkana
koristeena muissa yhteyksissa.

55. Sen vuoksi katsonkin, etti ennakko-
ratkaisupyynnon esittdneen tuomioistui-

29 — Kun sanasta ja kuviosta koostuva, kolmion sisaltdvd
merkki rekisterditiin  tavaramerkkind  Yhdistyneessd
kuningaskunnassa 1.1.1876, se oli ensimmainen vuoden
1875 tavaramerkkilain nojalla rekisterdity merkki (ja
koska tuo Yhdistyneen kuningaskunnan laki oli varhaisin
tavaramerkkien rekisteréinnin salliva sdaidos, Bassin
merkki oli my6s koko maailman ensimmainen rekisterdity
tavaramerkki). Merkki oli tosin ollut kdytossd jo jonkin
aikaa ennen sen rekisterdimisti. Se nikyy esimerkiksi
Edouard Manet'n vuodelta 1882 olevassa maalauksessa
kuvatulla Folies-Bergéren baaritiskilli olevien kahden
olutpullon kyljessa.

30 — Asia  C-104/01, Libertel
(Kok. 2003, s. I-3793).

Groep, tuomio 6.5.2003

men kysymykseen 2 b ei voida vasta
yksinomaan silla perusteella, ettei § artiklan
2 kohtaa voida soveltaa, jos merkkii pide-
taan pelkkand koristeena, yksinkertaisesti
vain siksi, ettei kukaan sellaisissa tilanteissa
liita merkkia samankaltaiseen tavaramerk-
kiin. Asianmukaisena lihtékohtana on
pidettava koko 5 artiklan 2 kohdan sana-
muotoa, rakennetta ja tavoitteita.

56. Kyseisessi saannoksessa ei nimen-
omaisesti viitata sithen, millaisena tavara-
merkkioikeutta loukkaavaksi viitettya
merkkid pidetddn. Sdannostd sovelletaan
silloin, kun merkkii kdytetddn tavaroita tai
palveluja koskevassa elinkeinotoiminnassa.
Komissio katsoo tuon ilmaisun tarkoitta-
van “tavaroiden tai palvelujen erottami-
seksi toisistaan” tai “tavaramerkkinad”.
Nikemyksensd tueksi komissio viittaa
5 artiklan 5 kohtaan, jonka mukaan se,
mitd 5 artiklan 1—4 kohdassa sdiddetiin,
el estd jasenvaltioita soveltamasta niiden
saannoksia suojasta muuhun tarkoitukseen
kuin tavaroiden tai palvelujen erottami-
seksi tapahtuvaa merkin kayttimistd vas-
taan, jos merkin aiheeton kiytto merkitsee
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epaoikeutettua hyviksi kayttamista taikka
on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle
tai maineelle”. Komission mukaan tuon
perusteella 5 artiklan 2 kohdassa ei anneta
tavaramerkin haltijalle oikeutta estid mer-
kin kaikkea kayttoa, vaan ainoastaan sel-
laiset kayttotavat, joiden tarkoituksena on
niiden tavaroiden tai palvelujen, joihin
merkki liittyy, erottaminen muiden yri-
tysten tavaroista tai palveluista.
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57. Direktiivin 5 artiklan 5 kohta selvasti
koskee muita kuin tavaramerkkisaantelyn
alan kansallisia sddnnoksia, kuten vilpil-
listad kilpailua ja vertailevaa mainontaa. 3!
Tuon saanndksen perusteella voidaan paa-
tella, etta direktiivissa ei saddeta sellaisesta
saantelystd, joka koskee merkin kiyttoa
muuna kuin tavaramerkkind, kun kaytto
merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epaoikeutettua hyvaksi kaytta-
mista taikka on haitaksi tavaramerkin
erottamiskyvylle tai maineelle. Mainittu
kaytto ei siksi voi kuulua 5 artiklan
2 kohdan piiriin.

58. Myos vhteisojen tuomioistuimen oi-
keuskaytianto tukee johdonmukaisesti tuota
toteamusta. FErityisesti asiassa Robelco 32
antamassaan tuomiossa tuomioistuin kat-
soi, etta “merkin erottamiskyvyn tai mai-
neen vahvistettu suoja muuhun tarkoituk-
seen kuin tavaroiden tai palvelujen erotta-
miseksi tapahtuvaa kayttamistid vastaan ei
kuulu yhteisén lainsdddannén yhdenmu-
kaistamisen piiriin” ja ettd “silloin kun
merkkid ei kdytetd tavaroiden tai palvelu-
jen erottamiseksi — — tavaramerkin hal-
tijoille, jotka vaittdvat itselleen aiheutuvan
vahinkoa timian merkin kaytosti — — |,
annettavan suojan laajuus ja mahdollisesti
sisalté on madritettava jasenvaltioiden
oikeusjarjestysten perusteella”.

31 — Ks. my6s tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan kuudes
perustelukappale, jonka mukaan direktiivi “ei estd jasen-
valtioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tava-
ramerkkilainsdddantonsd sddnnoksid, esimerkiksi niiden
vilpillistd kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai
kuluttajansuojaa koskevia saannoksia”.

32 — Edelli alaviitteessi 8 mainitun tuomion 31 ja 34 kohta. Ks.
my6s asia C-63/97, BMW ja BMW Nederland, tuomio
23.2.1999 {(Kok. 1999, s. I-905, 38 kohta); asiassa C-2/00,
Héblterhoff, tuomio 14.5.2002 {Kok. 2002, s. 4187) esit-
timdni ratkaisuehdotuksen 37 kohta ja julkisasiamies
Ruiz-Jarabon edelli alaviitteessd 26 mainitussa asiassa
C-206/01 Arsenal Football Club esittimin ratkaisuehdo-
tuksen 38 kohta.
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59. Kysymys on niin ollen siit, voidaanko
merkin kiayton asianmukaisesti katsoa ole-
van “tavaroiden tai palvelujen erottami-
seksi tapahtuvaa kiyttamisti” silloin, kun
kohdeyleiso pitdd merkkia pelkkina koris-
teena.

60. Mielestani tuohon kysymykseen on
vastattava kielteisesti. Jos kyseinen koh-
deyleis6 mieltid jonkin merkin toimivan
yksinomaan tavaroiden koristeena eika
missaan tapauksessa osoittavan niiden
alkuperad, tuota merkkia ei voida katsoa
kaytetyn kyseisten tavaroiden erottamiseksi
muista.

61. Yhteis6jen tuomioistuimen oikeus-
kaytannossd vahvistetaan, ettd se, millai-
seksi kohdeyleiso mieltdd jonkin merkin,
on tirkeitd arvioitaessa, kiytetiinko sitd
tavaramerkkind. Ensimmadisistd kasitelta-
vikseen  saatetuista  tavaramerkkita-
pauksista ldhtien (ennen tavaramerkkidi-
rektiivin antamista oikeusperustana olivat
perustamissopimuksen mddrdykset tava-
roiden vapaasta liikkuvuudesta) yhteis6jen
tuomioistuin on tuomioissaan todennut,
ettd tavaramerkin keskeisend tehtivind on
“taata kuluttajalle tai loppukayttajalle se,
ettd kyseiselld tavaramerkilla varustetulla
tuotteella on tietty alkuperi, jolloin kulut-
taja tai loppukayttdja voi tavaramerkin
perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa
tuotteen muista tuotteista, joilla on toinen
alkupera”. 33 Tuo tehtdava ei selvistikdaian

33 — Asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978
(Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta).
Yhteisojen tuomioistuin on oikeuskdytdnnossdan toistanut
titd lausumaansa ldpi aikojen aina nykypiivdidn asti; ks.
viimeaikaisista tapauksista edelld alaviitteessi 30 maini-
tussa asiassa Libertel Groep annetun tuomion 62 kohta
oikeuskaytintdviittauksineen.
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toteudu, jos kohdeyleis6 mieltid merkin
pelkkana koristeena. Yhteis6jen tuomio-
istuin katsoi asiassa Libertel Groep 34
antamassaan tuomiossa seuraavaa:

»Tavaramerkin perusteella on erotettava,
ettd tavarat tai palvelut ovat periisin tie-
tysta yrityksestd. Taltd osin on otettava
samalla huomioon se, kdytetaanko tavara-
merkkejd tavanomaisesti alkuperan ilmai-
semiseen asianomaisilla toimialoilla, ja se,
kuinka kohdeyleis6 mieltda tavaramerkin.”

62. Se vaikutus, joka koristekuvion miel-
tamistavalla on tassd tapauksessa, on hyvin
erilainen kuin tilanteessa, joka esiintyi
asiassa Arsenal, 3% jossa antamassaan tuo-
miossa yhteisdjen tuomioistuin katsoi, ettei
silla ollut merkitystd, etta tavaramerkki-
oikeutta loukkaavaksi viitetty merkki
ymmarrettiin - osoitukseksi tavaramerkin
haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta
sille tai kuulumisesta siihen. Mainitussa
tapauksessa oli kyse kanteesta, joka oli
nostettu tavaramerkkioikeuden loukkaa-
misesta 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan
nojalla. Kyseisessa sdannoksessa sdddetdan
ehdottomasta suojasta silloin kun tavara-
merkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai
palvelut ovat samat kuin ne, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity. 3¢ Tuossa
yhteydessd se, ettda ulkopuolinen luvatta
kayttdd samaa tavaramerkkii samoihin
tavaroihin, oli tuosta mieltimistavasta

34 — Edelld alaviitteessi 30 mainitun tuomion 62 kohta. Ks.
mﬁ/bs yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. 1-2779,
49—52 kohta).

35 — Edelli alaviitteessd 32 mainitun tuomion 61 kohta.

36 — Ks. tuomion 50 kohta, jossa lainataan tavaramerkkidi-
rektiivin johdanto-osan kymmenettd perustelukappaletta.

huolimatta selkeasti sen kiytt6a tavara-

merkkina.

63. Lopuksi haluaisin vield tuoda esiin
kasitykseni siitd, ettd periaatteessa olisi
joka tapauksessa epdtoivottavaa laajentaa
tavaramerkkien suojaa estimilli tavan-
omaisten koristeiden ja kuvioiden kuten
raitojen kaytto. Yhteisojen tuomioistuin on
katsonut, ettd tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan ¢ ja e alakohdalla
pyritdan sellaisen yleisen edun mukaisiin
tavoitteisiin, joka edellyttaa, ettd jokaisen
on saatava vapaasti kayttdd merkkeja tai
ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisia
tavaroita tai palveluita, joita varten rekis-
terointid haetaan, ja muotoa, jonka olen-
naiset piirteet johtuvat teknisestd tehta-
vistd ja joka on valittu tillaisen teknisen
tehtdvin tayttimiseksi. 37 Tuomioistuin on
myds myontanyt, ettd on yleisen edun
mukaista olla rajoittamatta aiheettomasti
sentyyppisid tavaroita tai palveluja, joita
varten rekisterdintiia on haettu, tarjoavien
muiden toimijoiden mahdollisuutta kayttaa
virejd. 38 Myos julkisasiamies Ruiz-Jarabo
kannatti samanlaista varovaista suhtautu-
mistapaa asiassa Shield Mark3® esitta-
mainsi ratkaisuehdotuksen osuudessa, jota
voitaisiin aiheellisesti nimittaa sen loppu-
lauseeksi. Tapauksessa oli kyse siitd, voi-
daanko 4inid ja melua“® pitdd tavara-
merkkeind. Vaikka kasilla  olevassa

37 — Edelld alaviitteessd 30 mainitussa asiassa Libertel Groep
annetun tuomion 52  ja 53 kohta  oikeus-
kaytantoviittauksineen.

38 — Edelld alaviitteessd 30 mainitussa asiassa Libertel Groep
annetun tuomion 55 kohta.

39 — Asiassa C-283/01, Shield Mark, 3.4.2003 esitetyn ratkai-
suchdotuksen 48—52 kohta.

40 — Pidasian kisittelyssd oli kyse Beethovenin Fiir Elisen {ba-
gatelli a-molli, op. 59) yhdeksistd ensimmaisestd sivelestd
ja kukon kieunnasta.
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tapauksessa kyse on 5 artiklan 2 kohdassa
saadetysta suojasta hiukan eri nakokul-
masta, katson kuitenkin, ettd vastaa-
vanlaiset yleiseen etuun liittyvit niakokoh-
dat eivit puolla suojan laajentamista siten,
ettd  estettaisiin  elinkeinonharjoittajia
kayttimasta yksinkertaisia ja yleisesti tun-
nustettuja koristeita ja kuvioita.

Ratkaisuehdotus

64. Edelld esitetyn perusteella katson, etta
5 artiklan 2 kohdan sovellettavuuden
edellytyksend on se, ettd tavaramerkki-
oikeutta loukkaavaksi viitettyd merkkia
kaytetdaan tavaramerkkina, siis tavaroiden
tai palvelujen erottamiseksi. Tdsta ei voi
olla kyse silloin, kun kohdeyleiso pitia
kyseista merkkia yksinomaan koristeena.

65. Edella esitetyn perusteella katson, etti Hoge Raad der Nederlandenin esit-
tamiin kysymyksiin olisi vastattava seuraavasti:

1) Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiadinnon lihentimisestad 21 paivani jou-
lukuuta 1988 annetun direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdan tiytin-
toonpano ei ole asianmukainen, ellei kyseisessa jasenvaltiossa laajalti tunne-
tun tavaramerkin haltijalla ole oikeutta vastustaa kyseisen tavaramerkin tai
samankaltaisen merkin kyseisessd siannoksessd kuvatulla tavalla tai siinid
kuvatuissa olosuhteissa tapahtuvaa kayttod paitsi sellaisten tavaroiden ja

palveluiden suhteen, jotka eivit ole samankaltaisia, my0s sellaisten tavaroi-
den ja palvelujen suhteen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita
varten tavaramerkki on rekistergity.
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2) Direktiivissa 89/104/ETY olevan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavara-
merkin ja merkin samankaltaisuuden kisite on arvioitava niiden vilisen ais-
tein havaittavan tai merkityssisallon samankaltaisuusasteen perusteella.

3) Direktiivissa 89/104/ETY olevan 5 artiklan 2 kohdassa saidetty suoja ei
edellyta tavaramerkin ja merkin vilisen sekaannusvaaran olemassaoloa.

4) Direktiivissa 89/104/ETY olevan 5 artiklan 2 kohdan sovellettavuuden
edellytyksena on se, etta tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi vaitettya
merkkid kiytetdan tavaramerkkina, siis tavaroiden tai palvelujen erottami-
seksi. Tastd ei voi olla kyse silloin, kun kohdeyleis6 pitdd kyseista merkkia
yksinomaan koristeena.
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