HAG GF

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
17 péivéni lokakuuta 1990 *

Asiassa C-10/89,

jonka Bundesgerichtshof on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan
mukaisesti yhteisdjen tuomioistuimen kisiteltdviiksi saadakseen ensin mainitussa
tuomioistuimessa vireilld olevassa riita-asiassa

SA CNL-SUCAL NV, belgialainen yhtid, kotipaikka Li¢ge (Beigia),
vastaan
HAG GF AG, saksalainen yhti6, kotipaikka Bremen (Saksan liittotasavalta),
ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen 30, 36 ja 222 artiklan tulkinnasta,
YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien  kokoonpanossa:  presidentti O. Due, jaostojen  puheenjohtajat
T. F. O’Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodriguez Iglesias ja M. Diez
de Velasco sekd tuomarit Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet,
F. A. Schockweiler, F. Grévisse ja M. Zuleeg,

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

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittéineet:

SA CNL-SUCAL NV:n puolesta asianajaja Gisela Wild, Hampuri, ja professo-
ri Ernst-Joachim Mestmécker,

HAG GF AG:n puolesta asianajajat Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus ja Lieberk-
necht, Diisseldorf,

Saksan liittotasavallan hallitus, asiamiehindin oikeusministerion Ministerialrat
Horst Teske ja Regierungsdirektor Alexander von Miihlendahl sekd talousmi-
nisteridn Ministerialrat Martin Seidel,

Alankomaiden kuningaskunnan hallitus, asiamiehendfn ulkoasiainministerién
apulaiskansliapdéllikké H. J. Heinemann,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus,
asiamiehindén S. J. Hay, Treasury Solicitor’s Department, ja N. Pumfrey,

Espanjan kuningaskunnan hallitus, asiamiehinddn yhteisén oikeutta ja toimieli-
mid koskevan kansallisen koordinoinnin p#djohtaja Javier Conde de Saro ja
Euroopan yhteis6jen tuomioistuimeen liittyvien asioiden oikeudellisen osaston
paillikkd, valtionasiamies Rafael Garcia-Valdecasas y Fernindez,

Euroopan yhteisGjen komissio, asiamiehendén oikeudellisen osaston lakimies
Jorn Sack,

ottaen huomioon suullista késittelyd varten laaditun kertomuksen ja 18 pdivind
tammikuuta 1990 pidetyn suullisen kisittelyn,

‘kuultuaan julkisasiamiehen 13.3.1990 pidetyssd suullisessa kisittelyssd esittdméan
ratkaisuehdotuksen,

N

on antanut seuraavan
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tuomion

Bundesgerichtshof on esittinyt 24.11.1988 tekeméllddn paatokselld, joka on
saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 13.1.1989, ETY:n perustamissopimuksen
177 artiklan nojalla useita ennakkoratkaisukysymyksid timén perustamissopi-
muksen 30, 36 ja 222 artiklan tulkinnasta tavaramerkkioikeuden osalta.



HAG GF

Kysymykset on esitetty CNL-SUCAL-nimisen belgialaisen yhtitn ja HAG GF
AG -nimisen saksalaisen yhtién vélisessd riita-asiassa. Jilkimmiinen yhtid
valmistaa ja markkinoi kahvia, josta kofeiini on poistetiu sen keksimilld
menetelmdlld. Yhtiolld on Saksan liittotasavallassa useita tavaramerkkeji -
vanhin niistd on rekisterSity vuonna 1907 - joiden olennainen osa on sana
"HAG”, joka on myGs osa sen toiminimei.

Vuonna 1908 yhtié rekisteri Belgiassa kaksi tavaramerkkid, joihin siséltyi
nimi "Kaffee HAG”. Vuonna 1927 yhti6 perusti Belgiassa tytiryhtién nimelld
*Café HAG SA”, joka oli kokonaan sen omistuksessa. Tytiryhti6 rekisterdi
ainakin kaksi tavaramerkkid, joista toiseen sisdltyy muun muassa nimi ”Café
HAG”. Lisiksi HAG GF AG siirsi vuodesta 1935 tille tytiryhticlle Belgiassa
omiin nimiinsé rekister6iménsi tavaramerkit.

Vuonna 1944 Café HAG SA takavarikoitiin vihollisomaisuutena. My&hemmin
Belgian viranomaiset myivit koko osakekannan Van Oevelenin perheelle.
Vuonna 1971 Café HAG SA luovutti tavaramerkit, joiden haltija Beneluxissa
se oli, Li¢gessi sijaitsevalle Van Zuylen Fréres -nimiselle kommandiittiyhtiolle.

SA CNL-SUCAL NV muodostettiin Van Zuylen Fréres -kommandiittiyhtion
oikeudellisen muodon ja toiminimen muutoksen tuloksena. Se on alkanut tuoda
Saksan liittotasavaltaan kofeiinitonta kahvia "HAG”-nimell4.

HAG AG viittad, ettd "Kaffee HAG” on saavuttanut Saksassa yleisesti tunne-
tun tavaramerkin aseman ja ettd sen tdlli nimelli markkinoima kofeiiniton
kahvi on uuden valmistusmenetelmén ansiosta korkealaatuisempi kuin CNL-
SUCALin Saksan liittotasavaltaan tuoma kofeiiniton kahvi. Timin tuonnin
estimiseksi HAG AG on saattanut asian saksalaisten tuomioistuinten kisitelti-
viksi.

Bundesgerichtshof, jonka kisiteltdvaksi riita-asia on saatettu Revision-menette-
lyssd, on pdittinyt perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti lykiti asian
kisittelyd ja pyytda yhteisGjen tuomioistuinta ratkaisemaan seuraavat ennakko-
ratkaisukysymykset:

”1) Onko tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien méirdysten (ETY:n
perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla) mukaista - ottaen huomioon myds
ETY:n perustamissopimuksen 222 artiklan - etté jisenvaltioon A sijoittau-
tunut yritys kieltdd sellaisten toiminimed ja tavaramerkkii koskevien
oikeuksien nojalla, joiden haltija se on kyseisessd maassa, jisenvaltioon B
sijoittautuneen yrityksen samankaltaisten tuotteiden tuonnin, jos kyseiset
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2)

3)

4)

TUOMIO 17.10.1990 — ASIA C-10/89
tuotteet on laillisesti varustettu jisenvaltiossa B tavaramerkilld,

a) joka on sekoitettavissa sellaiseen toiminimeen ja tavaramerkkiin, jolla
on valtiossa A sellaiselle yritykselle, jolla on kotipaikka valtiossa A,
myo6nnetty suoja; '

b) joka on valtiossa B alun perin myonnetty — ajallisesti valtiossa A
suojatun tavaramerkin jilkeen — valtioon A sijoittautuneelle yrityksel-
le, joka on myohemmin luovuttanut sen valtioon B perustetulle
tytaryhtille, joka kuului samaan konserniin;

¢) jonka valtio B on luovuttanut alueelleen sijoittautuneen tytéryhtion
pakkolunastuksen jilkeen yhdessd tytiryhtion kanssa mainitulle
takavarikkoon asetetulle tytiryhtille kuuluvana omaisuutena kolman-
nelle osapuolelle, joka vuorostaan myi tavaramerkin sen yrityksen
oikeudelliselle edeltijille, joka nyt tuo samalla nimelld varustettuja
tavaroita valtioon A?

Jos vastaus ensimmdiseen kysymykseen on kieltivé:

Onko edelliseen kysymykseen vastattava toisin, jos jésenvaltiossa A
suojatusta tavaramerkistd on tullut "yleisesti tunnettu” tavaramerkki ja sen
saavuttaman poikkeuksellisen tunnettuusasteen vuoksi on oletettava, ettd
kuluttajille suunnatun tuotteiden kaupallista alkuperdd koskevan tiedotta-
misen varmistaminen, jos samaa tavaramerkkid kdyttdd ulkopuolinen
yritys, ei ole mahdollista rajoittamatta tavaroiden vapaata liikkuvuutta?

Jos vastaus ensimmiiseen kysymykseen on edelleen kieltivi:

Olisiko vastaus sama, jos valtiossa A suojattu tavaramerkki aiheuttaa
kuluttajien piirissd tiettyjd mielleyhtymié, jotka littyvit tavaramerkilld
varustettujen tuotteiden kaupallisen alkuperin lisiksi my6s ominaisuuk-
siin, erityisesti laatuun, ja jos valtiosta B samalla tavaramerkilld tuodut
tuotteet eivit vastaa nditd odotuksia?

Jos vastaus kolmeen edelliseen kysymykseen on kieltava:

Olisiko vastaus toisenlainen, jos toisessa ja kolmannessa kysymyksessid
esitetyt edellytykset tayttyisivét yhdessd?”
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Pidasiaa koskevia tosiseikkoja, menettelyn kulkua sekd tuomioistuimessa
esitettyja kirjallisia huomautuksia koskevat tarkemmat tiedot ilmenevét suullista
kisittelyd varten laaditusta kertomuksesta. Oikeudenkéyntiasiakirjojen niiti osia
kisitelladn jéljempdnd vain, mikali se on tarpeen tuomioistuimen perustelujen
selvittimiseksi.

Ensimméinen kysymys

Ensimmiisessd kysymyksessd kansallinen tuomioistuin pyytéd ratkaisemaan,
estdvitkd ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla sen, ettd kansallisessa
lainsdddinnGssd yrityksen, joka on jésenvaltiossa tavaramerkkioikeuden haltija,
sallitaan kieltdd samankaltaisten tuotteiden tuonti toisesta jisenvaltiosta, jos
tuotteet on viimeksi mainitussa valtiossa laillisesti varustettu samanlaisella
tavaramerkilld tai suojattuun tavaramerkkiin sekoitettavissa olevalla tavaramer-
killd, myGs siind tapauksessa, ettd tavaramerkki, jolla riidanalaiset tuotteet on
tuotu maahan, kuului alun perin tuonnin kieltdvidn yrityksen tytiryhtidlle ja
[uovutettiin ulkopuoliselle yritykselle timin tytdryhtion pakkolunastuksen
jalkeen.

Kun otetaan huomioon ennakkoratkaisupyynt6 ja yhteisdjen tuomioistuimessa
kdydyt keskustelut yhteisGjen tuomioistuimen asiassa 192/73, Van Zuylen
vastaan Hag, 3.7.1974 antaman tuomion (Kok. 1974, s. 731) merkityksesti
kansallisen tuomioistuimen esittimén kysymyksen vastaukseen, on aluksi
todettava, ettd yhteisdjen tuomioistuin pitdd tarpeellisena tdssd tuomiossa
annetun tulkinnan uudelleentarkastelua sen oikeuskdytdnndn valossa, joka on
asteittain vakiintunut teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien sekd perusta-
missopimuksen yleisten médridysten vilisen suhteen osalta, erityisesti tavaroiden
vapaan liikkuvuunden alalla.

On syytd muistuttaa, ettd tuontia koskevat kiellot ja rajoitukset, jotka ovat
perusteltuja teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi, ovat 36
artiklan mukaan sallittuja silld nimenomaisella edellytykselld, ettd ne eivét saa
olla keino mielivaltaiseen syrjintdin tai jisenvaltioiden vilisen kaupan peitel-
tyyn rajoittamiseen.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan 36 artiklassa sallitaan poikkeukset
tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevasta perusperiaatteesta
ainoastaan, jos ndméd poikkeukset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien
suojaamiseksi, jotka muodostavat teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien

549



13

550

TUOMIO 17.10.1990 — ASIA C-10/89

ydinsisdllon. Témén vuoksi jasenvaltion lainsdadannolld suojatun teollisoikeu-
den tai kaupallisen oikeuden haltija ei voi vedota tihin lainsaidantoon kieltadk-
seen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai kaupan pitimisen, jonka oikeudenhal-
tija itse tai héinen suostumuksellaan joku muu taikka sellainen henkild, joka on
oikeudellisesti tai taloudellisesti sidoksissa oikeudenhaltijaan, on saattanut
markkinoille toisessa jésenvaltiossa (ks. erityisesti asiat 78/70, Deutsche
Grammophon, tuomio 8.6.1971, Kok. 1971, s. 487; 16/74 Centrafarm v.
Winthrop, tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183; 19/84, Pharmon v.
Hoechst, tuomio 9.7.1985, Kok. 1985, s. 2281).

On syytd korostaa, etti tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitd* terveen
kilpailun jérjestelmid, jonka luominen ja sdilyttdminen on perustamissopimuk-
sen tavoite. Tallaisessa jirjestelméssa yritysten on voitava perustaa asiakassuh-
teensa tuotteiden tai palvelujen laatuun. Tdmd on mahdollista ainoastaan
sellaisten tunnusmerkkien avulla, joiden perusteella tavarat ja palvelut voidaan
tunnistaa. Jotta tavaramerkki voisi tdyttd4 tdmin tehtivin, sen on taattava, etti
kaikkien silld varustettujen tuotteiden valmistusta valvoo yksi ainoa yritys, joka
vastaa niiden laadusta. :

Kuten yhteiséjen tuomioistuin on toistuvasti todennut, tavaramerkin ydinsisalts-
ni on erityisesti se, ettd tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramer-
kin kiyttdmiseen saatettaessa tuote ensimmiisen kerran markkinoille ja ettd
tavaramerkin haltijaa suojataan ndin sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat
kdyttdd vadrin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymilli tuotteita, jotka on
asiattomasti varustettu tillaisella tavaramerkilld. TAmén tavaramerkin haltijan
yksinoikeuden ulottuvuuden tismentémiseksi on otettava huomioon tavaramer-
kin pdatehtivi eli se, ettd tavaramerkilld taataan kuluttajalle tai loppukdyttajélle
se, ettd Kyseiselld tavaramerkilld varustetut tuotteet ovat alkuperiltdéin samoja,
siten, ettd kuluttaja tai loppukéyttdjd voi tavaramerkin perusteella erottaa silli
varustetun tuotteen alkuperiltiin poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa
(ks. erityisesti asiat 102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, tuomio
23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta, ja 3/78, Centrafarm v. American
Home Products Corporation, tuomio 10.10.1978, Kok. 1978, s. 1823, 11 ja 12
kohta).

Arvioitaessa sellaisia olosuhteita, joita kansallinen tuomioistuin kuvaili edelld
esitettyjen huomioiden perusteella, ratkaiseva tekijd on, eiti kansallisella
lains@ddénnolld suojatun tavaramerkkioikeuden haltija ei ole milldsin tavoin
antanut suostumustaan sille, ettd oikeudenhaltijasta oikeudellisesti ja taloudelli-
sesti riippumattoman yrityksen valmistama ja markkinoima samankaltainen



20

HAG GF

tuote, jonka tunnusmerkkind kiytetdin samaa tavaramerkkid tai siihen sekoitet-
tavissa olevaa tavaramerkki, saatetaan vaihdantaan toisessa jésenvaltiossa.

Niissd olosuhteissa tavaramerkin piitehtdvin tdyttyminen vaarantuisi, jos
oikeudenhaltija ei voisi kiyttdd kansallisella lainsdddénnolld hinelle annettua
mahdollisuutta kieltad sellaisen samankaltaisen tuotteen tuontia, joka on
varustettu tunnusmerkilld, joka on sekoitettavissa hénen omaan tavaramerkkiin-
si. Tillaisessa tapauksessa kuluttajat eivit endd pystyisi varmuudella tunnista-
maan tavaramerkilld varustetun tuotteen alkuperé4 ja oikeudenhaltijaa saatettai-
siin pitd vastuullisena sellaisen tuotteen huonosta laadusta, johon héinelld ei ole
mitdin osuutta.

Titd padtelmdd ei muuta se seikka, ettd kansallisella lainsdédénn6lld suojattu
tavaramerkki ja samankaltainen tavaramerkki, jolla tuontitavara on varustettu
sen jisenvaltion lainsaidanndn nojalla, josta tavara on lihtdisin, ovat alun perin
kuuluneet samalle haltijalle, joka menetti toisen niistd ennen yhteisdn perusta-
mista toisen niistd valtioista suorittaman pakkolunastuksen seurauksena.

Pakkolunastuksesta lihtien kukin tavaramerkki on yhteisestd alkuperéstdén
huolimatta omalla alueellaan itsendisesti tiyttédnyt tehtdvansi sen takaamiseksi,
ettd tavaramerkilld varustetuilla tavaroilla on yksi ainoa alkuperd.

Edelld esitetystd seuraa, etidi esilli olevan asian kaltaisessa tilanteessa, jossa
tavaramerkilli oli alun perin yksi haltija ja jossa timd haltijan yksinoikeus
padttyi pakkolunastuksen jilkeen, tavaramerkkioikeuden kunkin haltijan on
voitava kieltd4 toisen haltijan tuotteiden tuonti ja markkinointi jésenvaltiossa,
jossa hin on tavaramerkin haltija, kun kyseessd ovat samankaltaiset tuotteet,
jotka on varustettu samalla tai siihen sekoitettavissa olevalla tavaramerkilld.
Vastaus ensimmaiiseen kysymykseen on, ettd ETY:n perustamissopimuksen 30
ja 36 artikla ei esta sitd, ettd kansallisessa lainsd4dénndssd sallitaan, ettd yritys,
joka on tavaramerkin haltija yhdessid jisenvaltiossa, kieltdd samanlaisella
tavaramerkilld tai suojattuun tavaramerkkiin sekoitettavissa olevalla tavaramer-
killd toisessa jasenvaltiossa laillisesti varustettujen samankaltaisten tuotteiden
tuonnin viimeksi mainitusta jisenvaltiosta. TAma koskee myds tapauksia, joissa
tuotujen riidanalaisten tuotteiden tavaramerkki alun perin kuului tuonnin
kieltavin yrityksen tytiryhtiolle, jonka kolmas yritys on saanut haltuunsa tdmén
tytiryhtion pakkolunastuksen jélkeen.
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Toinen, kolmas ja neljis kysymys

2 Ensimmiiseen kysymykseen annettu vastaus huomioon ottaen ei toiseen,
‘kolmanteen ja neljénteen kysymykseen ole tarpeen vastata.

Oikeudenkiyntikulut

2 Yhteisdjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Saksan liittotasavallan,
Alankomaiden kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan ja Espanjan kuningaskunnan hallituksille ja Euroopan yh-
teiséjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkayntikuluja ei voida mairiti korvat-
taviksi. Pidasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteiséjen tuomioistuimessa
on vélivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyss,
minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pé#ittid oikeudenkyntiku-
luista.

Niilld perusteilla
YHTEISVOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 24.11.1988 tekemilldsin patokselld esittimit
kysymykset seuraavasti:

1

ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla ei estii siti, etti kansallisessa
lainséddénnossi sallitaan, ettd yritys, joka on tavaramerkin haltija yhdessi
Jdsenvaltiossa, kieltdd samanlaisella tavaramerkilli tai suojattuun tavaramerk-
kiin sekoitettavissa olevalla tavaramerkilli toisessa jisenvaltiossa laillisesti
varustettujen samankaltaisten tuotteiden tuonnin viimeksi mainitusta jisenval-
tiosta. Tdmé koskee myds tapauksia, joissa tuotujen riidanalaisten tuotteiden
tavaramerkki alun perin kuului tuonnin kielt4viin yrityksen tytiryhtiolle, jonka
kolmas yritys on saanut haltuunsa timiin tytiryhtion pakkohmastuksen jilkeen.
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Due O’Higgins Moitinho de Almeida Rodriguez Iglesias
Diez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg
Julistettiin Luxemburgissa 17 paivini lokakuuta 1990.

J.-G. Giraud 0. Due

kirjaaja presidentti
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