TUOMIO 25.10.2001 — ASIA C-112/99

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)
25 pdivdnd lokakuuta 2001 *

Asiassa C-112/99,

jonka Landgericht Diisseldorf (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen
177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhteiséjen tuomioistuimen
kasiteltdviksi saadakseen tidssd kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa
asiassa

Toshiba Europe GmbH

vastaan

Katun Germany GmbH

ennakkoratkaisun harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10 piivini
syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17)
2 artiklan 2 a kohdan ja 3 a artiklan 1 kohdan ¢ ja g alakohdan tulkinnasta,
sellaisena kuin timi direktiivi on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivillda 97/55/EY (EYVL L 290, s. 18),

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann seki tuomarit
D. A. O. Edward, A. La Pergola, L. Sevon (esittelevi tuomari) ja M. Wathelet,

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Riihl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Toshiba Europe GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt P.-M. Weisse,

— Katun Germany GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt W. Mielke,

— Ranskan hallitus, asiamiehinidn K. Rispal-Bellanger ja R. Loosli-Surrans,

— Itdvallan hallitus, asiamieheniin F. Cede,

— Euroopan yhteisojen komissio, asiamieheniian U. Wolker,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Toshiba Europe GmbH:n, edustajanaan Rechtsanwalt C. Osterrieth,
Katun Germany GmbH:n, edustajanaan Rechtsanwalt M. Magotsch, ja komis-
sion, asiamieheniin U. Wolker, 19.10.2000 pidetyssi istunnossa esittimait suul-
liset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 8.2.2001 pidetyssd istunnossa esittimin ratkai-
suehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Landgericht Diisseldorf on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle 19.1.1999
tekemillddn paitokselld, joka on saapunut yhteisojen tuomioistuimeen 1.4.1999,
EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla
kolme ennakkoratkaisukysymysti harhaanjohtavasta ja vertailevasta mai-
nonnasta 10 pdivini syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY
(EYVL L 250, s. 17) 2 artiklan 2 a kohdan ja 3 a artiklan 1 kohdan c ja g ala-
kohdan tulkinnasta, sellaisena kuin timi direktiivi on muutettuna 6.10.1997
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilli 97/5S/EY (EYVL
L 290, s. 18; jiljempind muutettu direktiivi 84/450/ETY).

Nimi kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat saksalainen yhtio
Toshiba Europe GmbH (jidljempinid Toshiba Europe) ja saksalainen yhtié Katun
Germany GmbH (jdljempinid Katun) ja jossa on kyse Katunin mainonnasta sen

I-7974




TOSHIBA EUROPE

myydessd varaosia ja kaytossd kuluvia tarvikkeita, joita voidaan kiyttid4 Toshiba
Europen jilleenmyymissd kopiokoneissa.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Muutettu direktiivi 84/450/ETY

Direktiivid 84/450/ETY, joka koski ainoastaan harhaanjohtavaa mainontaa,
muutettiin vuonna 1997 direktiivilli 97/55/EY siten, etti sen soveltamisalaan
kuuluu myos vertaileva mainonta. Direktiivin 84/450/ETY nimi muutettiin vas-
taavasti direktiivin 97/55/EY 1 artiklan 1 kohdalla.

Muutetun direktiivin 84/450/ETY 2 artiklan 1 kohdan mukaan mainonnalla
tarkoitetaan tdssd direktiivissi “missd tahansa muodossa olevaa tietoa tai esi-
tystd, joka annetaan kaupan, liiketoiminnan, kisityén tai ammatin harjoittami-
sen yhteydessd tavaroiden tai palvelujen, mukaan lukien kiintei omaisuus,
oikeudet ja velvollisuudet, menekin edistimiseksi”.

Muutetun direktiivin 84/450/ETY 2 artiklan 2 a kohdan mukaan vertailevalla
mainonnalla tarkoitetaan tdssi direktiivissi “kaikkea mainontaa, josta suoraan
tai epdsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai
palvelut”.
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Muutetun direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdassa sididetdin seuraavaa:

”Vertaileva mainonta on vertailun osalta sallittua, jos seuraavat edellytykset
tayttyvat:

a) se ei ole 2 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti
harhaanjohtavaa;

b) siind verrataan samoja tarpeita tyydyttidvii tai samaan tarkoitukseen aiottuja
tavaroita tai palveluja;

c) siind vertaillaan puolueettomasti nididen tavaroiden tai palvelujen yhti tai
useampaa olennaista, merkityksellistd, todennettavissa olevaa ja edustavaa
piirrettd, joihin voi kuulua myos hinta;

d) se ei atheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan vililld tai
mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten tai muiden
erottavien tunnusten taikka tavaroiden ja palvelujen vililld;

e) siind ei vihirtelld tai panetella kilpailijan tavaramerkkid, kauppanimei,
muuta erottavaa tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa tai olosuhteita;
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f) alkuperinimitykselld varustettujen tuotteiden osalta vertailu kohdistuu kus-
sakin tapauksessa tuotteisiin, joiden nimitys on sama;

g) siini ei kdytetd epdoikeutetusti hyviksi kilpailijan tavaramerkin, kauppani-
mityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuot-
teen alkuperdnimitysti;

h) siind ei esitetd tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen
jaljitelmind tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimi-
tys.” :

7 Direktiivin 97/5SS/EY toisessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Sisimarkkinoiden toteuttaminen merkitsee yhi laajempaa valinnanvaraa; se,
ettd kuluttajat voivat ja heidin tdytyy hyotyd parhaalla mahdollisella tavalla
sisimarkkinoista ja etti mainonta on erittiin merkittdvid keino kaikenlaisten
tavaroiden ja palvelujen tosiasiallisten jakelukanavien muodostamiseksi kautta
koko yhteisén, merkitsee, ettd vertailevan mainonnan muotoa ja sisiltod kos-
kevien perustavaa laatua olevien siinnésten on oltava yhteniisid ja ettd ver-
tailevan mainonnan kiyttdd koskevat edellytykset jdsenvaltioissa on
yhdenmukaistettava; niilli edellytyksilli timin avulla voidaan osoittaa puo-
lueettomasti vastaavien tuotteiden edut; vertaileva mainonta voi myés piristia
tavaroiden ja palvelujen toimittajien kilpailua kuluttajien eduksi.”

Direktiivin 97/55/EY kuudennen perustelukappaleen mukaan “on suotavaa
madiritelld vertailevan mainonnan kisite laajasti, jotta se kattaisi kaikki ver-
tailevan mainonnan muodot”.
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Direktiivin 97/55/EY seitseminnessi perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Olisi vahvistettava sallitun vertailevan mainonnan edellytykset siltd osin, kuin
on kyse vertailemisesta, jotta voidaan ratkaista, mitkd vertailevaan mainontaan
liiteyvidtr kdytannot voivat vddristdd kilpailua, aiheuttaa vahinkoa kilpailijoille ja
vaikuttaa epdedullisesti kuluttajan valintoihin; sallitun mainonnan edellytyksiin
on kuuluttava perusteet tavaroiden ja palvelujen vertailemiseksi puo-
lueettomasti.”

Kansallinen oikeus

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerbin (vilpillisestd kilpailusta 7.6.1909
annettu laki; jaljempand UWG) 1 §:ssid sdddetddn seuraavaa:

”Sitd, joka elinkeinotoiminnassa ryhtyy kilpailutarkoituksissa hyvin tavan vas-
taisiin toimiin, voidaan kieltdd jatkamasta niitd toimia, ja hinet voidaan vel-
voittaa maksamaan vahingonkorvausta.”

Ennakkoratkaisupyynnosta ilmenee, ettd Bundesgerichtshofin (Saksa) vakiintu-
neen oikeuskidytinnén mukaan sitd, ettd yritys vertaa omia tuotteitaan kilpailijan
tuotteisiin, on lihtokohtaisesti pidettivi UWG:n 1 §:ssd tarkoitetulla tavalla
hyvin tavan vastaisena. Kuitenkin Bundesgerichtshof on ottanut huomioon
direktiivin 97/55/EY voimaantulon ja katsonut 5.2.1998 antamassaan tuomiossa
(GRUR 1998, 824 — Testpreis-Angebot) ja 23.4.1998 antamassaan tuomiossa
(BB 1998, 2225 — Preisvergleichsliste II), ettd vertailevaa mainontaa on pidet-
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tivd sallittuna, jos muutetun direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklassa saidetyt
edellytykset tdyttyvit, vaikka direktiivid ei vield ollut saatettu osaksi Saksan
oikeutta ja vaikka sen tdytintoonpanemiseksi siddetty miiriaika ei ollut paat-

tynyt.

Kansallisessa tuomioistuimessa vireilld oleva asia ja ennakkoratkaisukysymykset

Toshiba Europe on japanilaisen yhtion Toshiba Corporationin saksalainen
tytaryhtio. Se jalleenmyy Euroopassa kopiokoneita seki niiden varaosia ja kiy-
tossd kuluvia tarvikkeita.

My6s Katun myy Toshiban kopiokoneisiin sopivia varaosia ja kdytossi kuluvia
tarvikkeita.

Toshiba Europe yksiloi kopiokoneensa erityisilld nimityksilld, esimerkiksi nimi-
tykselld Toshiba 1340. Se yksilsi tarvikkeensa kdyttimalli niisti my6s erityisii
tunnuksia, joita kutsutaan tuotenimityksiksi. Lisiksi jokaisella tuotteella on
tilausnumero, jota kutsutaan tuotenumeroksi.

Katun esittelee tuoteluetteloissaan varaosat ja kiytdssid kuluvat tarvikkeet luok-
kina, joista kussakin on tiettyihin Toshiba-kopiokoneiden malleihin sopivat eri-
koistuotteet. Tuoteluetteloissa mainitaan esimerkiksi *Katunin tuotteet Toshiban
kopiokoneisiin 1340/1350”. Kussakin varaosia ja kiytossi kuluvia tarvikkeita
esittelevissi luettelossa on neljd saraketta. Ensimmaisessd, jonka otsikkona on
“Tuotteen OEM-numero”, on Toshiba Europen tilausnumero vastaavalle sen
myymiille tuotteelle. Kansallisen tuomioistuimen mukaan lyhenne OEM tar-
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koittaa kiistatta timin kaupan alan Original Equipment Manufactureria (alku-
periisten laitteiden valmistaja). Toisen sarakkeen otsikkona on ”Katunin tuote-
numero”, ja siini mainitaan Katunin tilausnumero. Kolmannessa sarakkeessa on
tuotteen kuvaus. Neljannessi sarakkeessa on sen mallin tai niiden mallien
numero, joihin tuote on tarkoitettu.

Asiakirja-aineistosta ilmenee, etti hintojen osalta tuoteluetteloissa viitataan
tilauslomakkeeseen. Joidenkin tuotteiden kohdalla tuoteluetteloissa on luette-
loiden vilissd seuraavanlaisia mainintoja: ”voitte alentaa kulujanne laadun tai
suorituskyvyn siitd kirsimitta”, "niiden laatutuotteiden alhaisen hinnan ja niitd
varten tarvittavien palvelujen vihiisyyden takia ne ovat todellinen ja edullinen
vaihtoehto kaupptaille” ja ”ihanteellinen vaihtoehto lukuisia suorituskykyisid
Toshiba-kopiokoneita varten”.

Kansallisessa tuomioistuimessa vireill4d olevassa asiassa Toshiba Europe riitauttaa
yksinomaan sen, ettd sen oma tuotenumero on Katunin tuoteluetteloissa Katunin
tuotenumeron vieressid. Toshiba Europe vetoaa Bundesgerichtshofin 28.3.1996
antamaan tuomioon (AZ I ZR 39/94, GRUR 1996, 781 — Verbrauchsmateria-
len) ja viittdd, ettd sen oman tuotenumeron mainitseminen ei ole vilttimatonti
sitd varten, ettd Katunin tarjoamien tuotteiden kiyttotarkoitus selvitetddn
asiakkaille, ja ettd viittaus kyseessi oleviin Toshiban kopiokonemalleihin riittdisi.
Kun Katun kiyttdid Toshiba Europen tuotenumeroa, se kiyttdd hyvikseen alku-
perdisid tuotteita suosituksena omille tuotteilleen. Se johtaa kuluttajaa harhaan
viittimallid, ettd sen tuotteet vastaavat laadultaan Toshiban tuotteita, ja tilld
tavalla se kdyttdd laittomasti hyvikseen Toshiban mainetta. Toshiba Europen
tuotenumeroiden kdyttiminen ei ole sen mukaan tarpeen, koska Katun voisi
kiyttdd tuotteidensa yksiloimiseksi yksityiskohtaisia piirroksia. Toshiba Europen
tuotenumeroiden kdyttiminen ei ole sen mukaan tarpeen myoskidin tuotteiden
hintojen vertailemiseksi.

Katun vastaa, ettd sen toiminta suuntautuu ainoastaan alan erikoisliikkeisiin,
joissa tiedetddn, ettd sen tarjoamat tuotteet eivdt ole alkuperiisvalmistajan
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tuotteita. Lisiksi Toshiba Europen tuotenumeron mainitseminen on objektiivi-
sesti tarpeen tuotteiden yksiléimiseksi, kun otetaan huomioon tiettyyn kopio-
konemalliin tarvittavien varaosien ja kiyt6ssa kuluvien tarvikkeiden suuri maira.
Lisaksi kuluttaja voi vertailla hintoja, kun Toshiba Europen ja Katunin tuote-
numerot on mainittu rinnakkain.

Katun viittdd, ettd Bundesgerichtshofin 28.3.1996 antama tuomio on risti-
riidassa yhteison oikeuden kanssa, kun otetaan huomioon muutettu direktiivi
84/450/ETY, jossa sallitaan vertaileva mainonta. Tissid direktiivissd sallitaan
lahtokohtaisesti mainonta, joka antaa mahdollisuuden verrata alkupe-
riisvalmistajan ja kilpailevan tavarantoimittajan varaosien ja lisitarvikkeiden
hintoja. Katun ei voi konkreettisesti nimeti vertailun kohteena olevaa tuotetta,
jos se ei voi kdyttdd Toshiba Europen tuotenumeroita ja jos se voi ainoastaan
viitata vastaavaan kopiokonemalliin, silli eri kopiokonemalleille on tarjolla
lukuisia lisdtarvikkeita ja varaosia, joita on mahdotonta erottaa toisistaan.

Landgericht Diisseldorf katsoo, ettd sen kisiteltiviani olevan asian ratkaisu
riippuu muutetun direktiivin 84/450/ETY 2 artiklan 2 a kohdan seki 3 a artik-
lan 1 kohdan c ja g alakohdan tulkinnasta, joten se on piittinyt keskeyttds asian
kasittelyn esittdikseen yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkai-
sukysymykset:

”1) Onko tietyn laitevalmistajan tuotteisiin varaosia ja kiytossa kuluvia tarvik-
keita tarjoavan tavarantoimittajan mainontaa pidettivi direktiivin 2 artiklan
2 a kohdassa tarkoitettuna vertailevana mainontana, kun timi yritys mai-
nonnassaan yksiloi tuotteensa kiyttimailld viitenumeroina laitevalmistajan
vastaaville alkuperiisille varaosille ja kiytossd kuluville tarvikkeille antamia
tuotenumeroita (OEM-numerot)?
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2) Jos ensimmdiseen kysymykseen vastataan myontavasti:

a) Onko laitevalmistajan tuotenumeroiden (OEM-numerot) mainitseminen
rinnakkain tavarantoimittajan omien tilausnumeroiden kanssa direktiivin
3 a artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa sallittua tavaroiden vertailua, eri-
tyisesti hintojen vertailua?

b) Ovatko tuotenumerot (OEM-numerot) 3 a artiklan 1 kohdan g ala-
kohdassa tarkoitettuja kilpailijan erottavia tunnuksia?

3) Jos toiseen kysymykseen vastataan myontavisti:

a) Mitkid ovat ne kriteerit, joilla arvioidaan sitd, kdytetiinko 2 artiklan
2 a kohdassa tarkoitetussa mainonnassa 3 a artiklan 1 kohdan g ala-
kohdassa tarkoitetulla tavalla epioikeutetusti hyviksi kilpailijan erot-
tavien tunnusten mainetta?

b) Onko laitevalmistajan tuotenumeroiden (OEM-numerot) mainitseminen
rinnakkain tavarantoimittajan omien tilausnumeroiden kanssa riittiva
peruste katsoa, ettd kilpailijan erottavan tunnuksen mainetta kiytetdin
3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla epaoikeutetusti
hyviksi, jos mainostaja voisi timin sijaan viitata sithen kulloiseenkin
tuotteeseen, johon kiytdssd kuluva tarvike tai varaosa on tarkoitettu?
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c) Onko epioikeutetun hyviksikdytén arvioinnissa ratkaiseva kriteeri se,
vaikeuttaisiko kyseisiin tuotenumeroihin (OEM-numerot) viittaamisen
sijasta viittaus (pelkdstddn) tuotteeseen, johon kiytossi kuluva tarvike tai
varaosa on tarkoitettu, tavarantoimittajan jilleenmyyntii erityisesti siksi,
ettd ostajat ovat tottuneet kdyttdmiin laitevalmistajan tuotenumeroita
(OEM-numerot)?”

Ensimmadinen kysymys ja toisen kysymyksen a kohta

Ensimmiiselld kysymykselldan kansallinen tuomioistuin haluaa tietdd, onko
muutetun direktiivin 84/450/ETY 2 artiklan 2 a kohtaa tulkittava siten, etti
vertailevana mainontana on pidettiva sitd, kun tietyn laitevalmistajan tuotteisiin
varaosia ja kidytdssi kuluvia tarvikkeita tarjoava tavarantoimittaja mainitsee
tuoteluettelossaan timin laitevalmistajan itse myymilleen varaosille ja kiytossi
kuluville tarvikkeille antamat tuotenumerot (OEM-numerot). Toisen kysymyksen
a kohdassa kansallinen tuomioistuin kysyy, onko muutetun direktiivin 84/450/
ETY 3 a artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, etti tillainen maininta
on tissid saannoksessd tarkoitettua sallittua vertailua ja nimenomaan hintojen
vertailua.

Yhteisojen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Toshiba Europe viittds, ettd muutettua direktiivid 84/450/ETY ei voida soveltaa
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa, koska tuotteiden piirteiti
ei ole vertailtu. Tuotenumeroiden mainitseminen rinnakkain sisiltdd yleis-
luonteisen viitteen siitéd, ettd tuotteet vastaavat toisiaan, mutta kyseessi ei ole
direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu puolueeton niiden
tuotteiden olennaisten, merkityksellisten, todennettavissa olevien ja edustavien
piirteiden vertailu. Kyseessi ei ole tdssid direktiivissi tarkoitettu vertaileva mai-
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nonta myoskain silld perusteella, ettd timdn maininnan takia on mahdollista
vertailla Toshiba Europen ja Katunin tuotteiden hintoja.

Katun ja komissio katsovat, ettd Katunin tuoteluettelot kuuluvat muutetun
direktiivin 84/450/ETY 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun kisitteen “vertaileva
mainonta” soveltamisalaan. Itdvallan hallitus toteaa yleisluonteisesti, ettd kyse
on vertailevasta mainonnasta, kun kohderyhmi voi tunnistaa alkuperidmallien
valmistajan tuotenumeroiden perusteella.

Katunin ja Itivallan hallituksen mukaan tuotenumeroiden vertailu on tuotteen
teknisten piirteiden typistettyi vertailua, jolla ilmaistaan se, etti tuotetta voidaan
kiyttdd alkuperdisvalmistajan laitteissa.

Katun viittii, ettd ottaen huomioon timi vertailu ei ole olennaista, onko myos
hintoja vertailtu. Itdvallan hallitus viittia tiltd osin, ettd hintoja ei ole vertailtu,
koska tuotteiden hintoja ei ole ilmoitettu mainittaessa tuotenumerot rinnakkain.
Komissio puolestaan ottaa huomioon tilauslomakkeen, jossa hinta mainitaan ja
johon Katunin tuoteluetteloissa viitataan, ja katsoo, etti tdssi asiassa on vertailtu
yksinomaan hintoja.

Ranskan hallitus puolestaan pohtii, miksi muutetun direkdivin 84/450/ETY
2 artiklan 2 a kohdassa olevassa vertailevan mainonnan mdiritelmissd ei ole
siddetty vertailua koskevasta edellytyksestd. Sen mukaan joko yhteisén lainsia-
tijd on halunnut vilttdd tautologiaa tai vertailusta on kyse jo silloin, kun kil-
pailija voidaan tunnistaa, koska jokainen potentiaalinen asiakas voi itse hankkia
tietoa tuotteiden piirteistd, taikka kisite vertailu on otettava huomioon vasta
arvioitaessa sitd, onko vertaileva mainonta sallittua.
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Ranskan hallitus kallistuu viimeksi mainitun tulkinnan kannalle ja pohtii muu-
tetun direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklassa sdadettyjen edellytysten merkityst.
Tdamin artiklan alussa on ilmaus “vertailun osalta”, joten on mahdollista, ettd
siind sdddettyjen edellytysten ei tarvitse tiyttyi, jos kyse ei ole vertailusta. Siini
tapauksessa on mahdollista, ettd kansallisessa tuomioistuimessa kyseessi oleva
mainonta ei ole 3 a artiklassa tarkoitetulla tavalla lainvastaista, mutta se voi olla
3 artiklassa tarkoitetulla tavalla harhaanjohtavaa. Direktiivin 3 a artikla voi
kuitenkin tarkoittaa my®s, ettd siind siidettyjen edellytysten on tiytyttivi, kun
kyseessd on 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettu vertaileva mainonta. Ranskan
hallitus tutkii kysymysta tdstd nikokulmasta ja paittelee, ettid on kyseenalaista,
mitid hyotyi asiakkaille on tuoteluetteloista, joissa vain todetaan tuotteiden vii-
tetietojen vastaavuudet.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vertailevan mainonnan méiritelmisti on aluksi todettava, ettd muutetun direk-
titvin 84/450/ETY 2 artiklan 1 kohdan mukaan mainonnalla tarkoitetaan tissi
direktiivissd missd tahansa muodossa olevaa tietoa tai esitysti, joka annetaan
kaupan, liiketoiminnan, kisityoén tai ammatin harjoittamisen yhteydessi tava-
roiden tai palvelujen, mukaan lukien kiinted omaisuus, oikeudet ja velvollisuudet,
menekin edistimiseksi. Kun otetaan huomioon timi erityisen laaja mainonnan
mairitelm4d, mainonnan — vertaileva mainonta mukaan lukien — ilmene-
mismuodot voivat olla hyvin moninaiset.

Muutetussa direktiivissi 84/450/ETY tarkoitetusta mainonnan vertailevuudesta
on todettava, ettd direktiivin 2 artiklan 2 a kohdasta ilmenee, etti edellytykseni
on kilpailijan tai kilpailijan tarjoamien tavaroiden tai palvelujen suora tai epi-
suora tunnistaminen.
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Myé6s timin edellytyksen osalta yhteison lainsddtdjan madritelma on laaja. Tata
tukee direktiivin 97/55/EY kuudes perustelukappale, jonka mukaan yhteison
lainsd4tdjd on pitidnyt suotavana mairitelli vertailevan mainonnan kisite laajasti,
jotta se kattaisi kaikki vertailevan mainonnan muodot.

Jotta kyse olisi muutetun direktiivin 84/450/ETY 2 artiklan 2 a kohdassa tar-
koitetusta vertailevasta mainonnasta, on siis riittivii, ettd missi tahansa muo-
dossa olevassa tiedossa tai esityksessi vaikka vain epdsuorasti viitataan
kilpailijaan tai kilpailijan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin. Taltd osin mer-
kitysti ei ole silli, onko mainostajan ja kilpailijan tarjoamia tavaroita ja palve-
luita verrattu keskeniin.

Toiseksi on muistutettava, ettd niistd edellytyksistd, joiden tdyttyessd vertailevan
mainonnan katsotaan olevan sallittua, sdidetddn muutetun direktiivin 84/450/
ETY 3 a artiklassa. Direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa edellyte-
tddn, ettd tillaisessa mainonnassa vertaillaan puolueettomasti ndiden tavaroiden
tai palvelujen yhtd tai useampaa olennaista, merkityksellistd, todennettavissa
olevaa ja edustavaa piirrettd, joihin voi kuulua my6s hinta.

Muutetun direktiivin 84/450/ETY 2 artiklan 2 a kohdan ja 3 artiklan vertailu
osoittaa, ettd niiden sanamuodon mukaisen tulkinnan perusteella olisi lainvas-
taisena pidettivd miti tahansa mainintaa, jonka perusteella on mahdollista
tunnistaa kilpailija tai timin tarjoamat tavarat ja palvelut ja joka sisiltyy tietoon
tai esitykseen, joka ei sisilld 3 a artiklassa tarkoitettua vertailua. Asia olisi niin,
jos vain yksinkertaisesti mainitaan alkuperimallien valmistajan tavaramerkki tai
sellaisten mallien viitetiedot, joita varten valmistetaan varaosia ja kiytossid
kuluvia tarvikkeita; Toshiba Europe ei riitauta kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevassa asiassa sitd, ettd Katun kiyttdd niitd tietoja.
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Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdidinnon lihentimisestd 21 piivinid joulu-
kuuta 1988 annetusta ensimmaiisesti neuvoston direktiivisti 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) ja yhteisojen tuomioistuimen oikeuskiytinnosti (asia
C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, s. I-905, 58—60 kohta) ilmenee,
ettd toisen merkin kiyttd voi olla laillista, jos se on tarpeen, jotta voidaan
ilmoittaa kohderyhmiille tarjottujen tuotteiden luonteesta tai palvelujen kiytts-
tarkoituksesta.

On todettava, ettdi muutetun direktiivin 84/450/ETY sanamuodon mukainen
tulkinta on ristiriidassa direktiivin 89/104/ETY kanssa, joten siti ei voida
hyviksya.

Tédssa tilanteessa on otettava huomioon muutetun direktiivin 84/450/ETY
tavoitteet. Taltd osin direktiivin 97/55/EY toisesta perustelukappaleesta ilmenee,
ettd vertailevalla mainonnalla voidaan osoittaa puolueettomasti vastaavien
tuotteiden edut ja se voi siis piristdd tavaroiden ja palvelujen toimittajien kil-
pailua kuluttajien eduksi.

Naistd syistd vertailevalle mainonnalle asetettuja edellytyksii on tulkittava til-
laisen mainonnan kannalta kaikkein edullisimmalla tavalla.

Kansallisessa tuomioistuimessa kisiteltdvini olevassa asiassa kyseessi olevan
kaltaisessa tilanteessa laitevalmistajan tuotenumeroiden mainitseminen kilpaile-
van tavarantoimittajan tuotenumeroiden rinnalla mahdollistaa sen, etti kohde-
ryhmi  tunnistaa  tdsmallisesti laitevalmistajan  tuotteet, joita timin
tavarantoimittajan tuotteet vastaavat.
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On kuitenkin katsottava, ettd tillainen maininta tarkoittaa viitettd siitd, ettd
ndmi kaksi tuotetta vastaavat toisiaan teknisiltid piirteiltddn, eli timid maininta
tarkoittaa nididen tuotteiden olennaisten, merkityksellisten, todennettavissa ole-
vien ja edustavien piirteiden vertailua muutetun direktiivin 84/450/ETY 3 a ar-
tiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Ensimmaiseen kysymykseen ja toisen kysymyksen a kohtaan on siis vastattava,
etti muutetun direktiivin 84/450/ETY 2 artiklan 2 a kohtaa ja 3 a artiklan
1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, ettd vertailevana mainontana, jossa
vertaillaan puolueettomasti tavaroiden yhti tai useampaa olennaista, merkityk-
sellistd, todennettavissa olevaa ja edustavaa piirretti, on pidettivi sitd, kun tietyn
laitevalmistajan tuotteisiin varaosia ja kdytossid kuluvia tarvikkeita tarjoava
tavarantoimittaja mainitsee tuoteluettelossaan timin laitevalmistajan itse myy-
milleen varaosille ja kiytossi kuluville tarvikkeille antamat tuotenumerot (OEM-
numerot).

Toisen kysymyksen b kohta ja kolmas kysymys

Toisen kysymyksen b kohdalla ja kolmannella kysymykselld kansallinen tuo-
mioistuin haluaa tietdi, onko muutetun direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan
1 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, ettd laitevalmistajan tuotenumerot (OEM-
numerot) ovat tissi kohdassa tarkoitettuja erottavia tunnuksia ja ettd kilpaileva
tavarantoimittaja voi kiyttdd epioikeutetusti hyviksi niiden mainetta maini-
tessaan ne tuoteluetteloissaan.
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Muutetun direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaan
vertaileva mainonta on sallittua muun muassa, jos siini ei kiyteti epioikeutetusti
hyviksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tun-
nusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkuperinimitysti.

Toshiba Europe, Ranskan ja Itdvallan hallitukset seki komissio viittdvit, ettd
laitevalmistajan tuotenumeroita voidaan pitdid muutetun direktiivin 84/450/ETY
3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuina erottavina tunnuksina, koska
kohderyhmi tunnistaa timin valmistajan tuotteet niiden numeroiden perus-
teella. Katun puolestaan viittds, ettd valmistaja kdyttid niitd numeroita erot-
taakseen omat tuotteensa toisistaan, ei erottaakseen omat tuotteensa muiden
valmistajien tuotteista. Sen mukaan kyse ei siis ole tissd sdinnoksessi tarkoite-
tuista erottavista runnuksista.

Toshiba Europe viittdd, ettd erottavan tunnuksen kiytolldi kiytetidn epi-
oikeutetusti hyviksi tunnuksen mainetta jo silloin, jos tima kiytto ei ole direk-
tivin  89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla
“tarpeen”. Kansallisessa tuomioistuimessa kisiteltivini olevassa asiassa laite-
valmistajan tuotenumeroiden kiytt6 ei ole Toshiba Europen mukaan tarpeen,
koska kilpaileva tavarantoimittaja voisi kuvailla myyminsi tuotteen ja ilmoittaa
sen laitteen mallin, jota varten tuote on tarkoitettu.

Ranskan hallituksen mukaan mainonnassa, jossa mainitaan laitevalmistajan
tuotenumerot, kaytetdin epdoikeutetusti hyviksi niiden mainetta, jos timin
mainonnan tarkoituksena ei ole puolueeton vertailu, ja vield suuremmalla syyll4,
jos timd mainonta on omiaan aiheuttamaan sekaannusta.
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Katun ja Itivallan hallitus korostavat tarvetta mahdollistaa varaosien ja kdytossa
kuluvien tarvikkeiden luotettava ja nopea tunnistaminen. Katunin mukaan
useiden valmistajien tuotenumeroiden mainitseminen mahdollistaa tuotteiden
hintojen nopean vertailun ja tilli tavoin siis piristda kilpailua.

Komission mukaan pelkistdin silli perusteella, ettd tavarantoimittaja kaytedd
laitevalmistajan tuotenumeroita, ei voida katsoa, ettd timi tavarantoimittaja
kayttiisi epdoikeutetusti hyviksi erottavan tunnuksen mainetta.

Tiltd osin on muistutettava, ettd yhteisdjen tuomioistuimella on jo tavaramerkin
erottamiskyvyn osalta ollut mahdollisuus todeta, etti arvioitaessa sitd, onko
tavaramerkin erottamiskyky erityisen vahva, on arvioitava kokonaisuutena sit4,
missi mdirin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on
rekisterdity, voidaan timin tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen
tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa niin muiden yritysten tavaroista tai palve-
luista (ks. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. 1-3819, 22 kohta).

Samalla tavalla yrityksen kidyttima tunnus voi olla muutetun direktiivin 84/450/
ETY 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettu erottava tunnus, jos koh-
deryhmi tunnistaa sen tietyn yrityksen tunnukseksi.

Kun on kyse laitevalmistajan varaosien ja kiytdssd kuluvien tarvikkeiden tun-
nistamiseksi kdyttadmistd tuotenumeroista, ei ole selvii, tunnistaako kohderyhma
tuotenumeroiden viittaavan tietyn yrityksen valmistamiin tuotteisiin, jos niitd
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kidytetddn yksin mainitsematta valmistajan tavaramerkkii tai laitetta, jota varten
varaosat ja kdytossd kuluvat tarvikkeet on tarkoitettu.

Kyse on nimittdin numero- tai kirjain- ja numerosarjoista, ja on kyseenalaista,
tunnistettaisiinko ne laitevalmistajan tuotenumeroiksi, jos ne eivit olisi sarak-
keessa, jonka otsikkona on ”OEM-tuotenumerot”, kuten nyt kisiteltiviani ole-
vassa asiassa. Samoin on kyseenalaista, voitaisiinko niiden sarjojen perusteella
tunnistaa valmistaja, jos niitd ei kdytettdisi yhdessd timin tavaramerkin kanssa.

On kuitenkin kansallisen tuomioistuimen asiana tutkia, ovatko kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa kyseessd olevat laitevalmistajan tuote-
numerot muutetun direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa
tarkoitettuja erottavia tunnuksia siten, etti ne tunnistetaan tietyn yrityksen
tunnuksiksi. Tdtd varten kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon se,
miten tavanomaisesti valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja asiantunteva
keskivertohenkil6 ymmairtia ne. Huomioon on otettava mainonnan kohde-
ryhmin luonne. Nyt kisiteltivind olevassa asiassa kohderyhmini ovat alan
erikoisliikkeet, joissa laitevalmistajan tuotteiden maine ja kilpailevan tava-
rantoimittajan tuotteet yhdistetddn toisiinsa huomattavasti epitodennikéi-
semmin kuin tehtiisiin tilanteessa, jossa kyse olisi kuluttajista.

Jos oletetaan, etti laitevalmistajan tuotenumerot itsessiin ovat muutetun
direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja erot-
tavia tunnuksia, on kuitenkin arvioitaessa tissid sidnnoksessd siddetyn edelly-
tyksen tdyttymisti otettava huomioon direktiivin 97/55/EY 15. perustelukappale,
jonka mukaan tavaramerkin tai erottavan tunnuksen kiyttd ei riko tavara-
merkkioikeutta, jos siini noudatetaan muutetussa direktiivissi 84/450/ETY
saddettyjd edellytyksid, koska aiottuna tavoitteena on ainoastaan erottaa mai-
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nostajan ja kilpailijan tuotteet ja palvelut toisistaan ja siten puolueettomasti
korostaa eroja.

Mainostajan ei voida katsoa kiyttivin epidoikeutetusti hyviksi kilpailijan erot-
tavien tunnuksien mainetta, jos viittaus niihin tunnuksiin on kyseisten markki-
noiden toimivan kilpailun edellytys.

Yhteisojen tuomioistuin on lisiksi jo todennut, etti kolmas voi kiyttii epi-
oikeutetusti hyviksi tavaramerkin erottamiskykyi tai laajaa tunnettuutta tai
aiheuttaa niille vahinkoa esimerkiksi siten, ettd kohderyhmille on syntynyt viira
mielikuva mainostajan ja tavaramerkin haltijan vilisistd suhteista (ks. em. asia
BMW, tuomion 40 kohta).

Kuten timin tuomion 39 kohdassa on todettu, laitevalmistajan tuotenumeroiden
mainitseminen kilpailevan tavarantoimittajan tuotenumeroiden rinnalla tarkoit-
taa viitettd siitd, ertd nima kaksi tuotetta vastaavat toisiaan teknisilti piirteil-
tddn, eli timid maininta tarkoittaa vertailua muutetun direktiivin 84/450/ETY
3 a artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

On kuitenkin vield tutkittava, voiko tillaisen maininnan vaikutuksena olla se,
ettd mainonnan kohderyhmissi voi syntyid mielleyhtymi laitevalmistajan, jonka
tuotteet tunnistetaan, ja kilpailevan tavarantoimittajan vililli niin, ettd kohde-
ryhmaissa yhdistetdan valmistajan tuotteiden maine kilpailevan tavarantoimitta-
jan tuotteisiin.
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Tétd varten on otettava huomioon riitautettu mainonta kokonaisuudessaan.
Laitevalmistajan tuotenumero saattaa olla ainoastaan yksi valmistajaa ja timin
tuotteita koskeva maininta muiden joukossa. Kilpailevan tavarantoimittajan
tavaramerkkii ja timin tuotteiden erityisyyttd voidaan korostaa my®és siten, etti
valmistajaa ja kilpailevaa tavarantoimittajaa taikka niiden tuotteita ei voida
milldidn tavalla sekoittaa tai liittdi toisiinsa.

Kisiteltiviand olevassa asiassa on ilmeistd, ettd Katunin on hankalaa verrata
tuotteitaan Toshiba Europen tuotteisiin, jollei se viittaa timin tuotenumeroihin.
Lisdksi ennakkoratkaisupyynnossid esitetyistdi Katunin varaosia ja kiytossi
kuluvia tarvikkeita koskevista tuoteluetteloista ilmenee, etti niissi erotetaan
selvasti Katun ja Toshiba Europe toisistaan, joten niiden perusteella ei selvisti-
kddn synny viirid mielikuvia Katunin tuotteiden alkuperisti.

Tilla perusteella toisen kysymyksen b kohtaan ja kolmanteen kysymykseen on
vastattava, ettd muutetun direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan g ala-
kohtaa on tulkittava siten, etti jos laitevalmistajan tuotenumerot (OEM-nume-
rot) sindnsd ovat tissd kohdassa tarkoitettuja erottavia tunnuksia, kilpaileva
tavarantoimittaja voi kayttdd epdoikeutetusti hyviksi niiden mainetta maini-
tessaan ne tuoteluetteloissaan ainoastaan, jos niiden mainitsemisen vaikutuksena
on se, ettd mainonnan kohderyhmissi voi syntyi mielleyhtymai laitevalmistajan,
jonka tuotteet tunnistetaan, ja kilpailevan tavarantoimittajan vililli niin, ettd
kohderyhmaissid yhdistetddn valmistajan tuotteiden maine kilpailevan tava-
rantoimittajan tuotteisiin. Tutkittaessa, tiyttyykd timi edellytys, on otettava
huomioon riitautettu mainonta kokonaisuudessaan seki mainonnan kohde-
ryhmin luonne.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Ranskan ja Itdvallan
hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida maariti
korvattaviksi. Piddasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteiséjen tuo-
mioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian
kasittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paittdd oikeu-
denkiyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut Landgericht Diisseldorfin 19.1.1999 tekemilliin piitokselld esit-
tamit kysymykset seuraavasti:

1) Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10 piivini syyskuuta 1984
annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY 2 artiklan 2 a kohtaa ja 3 a ar-
tiklan 1 kohdan ¢ ja g alakohtaa, sellaisena kuin timi direktiivi on muu-
tettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla
97/55/EY, on tulkittava siten, etti vertailevana mainontana, jossa vertaillaan
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puolueettomasti tavaroiden yhti tai useampaa olennaista, merkityksellisti,
todennettavissa olevaa ja edustavaa piirrettd, on pidettivi sitd, kun tietyn
laitevalmistajan tuotteisiin varaosia ja kiytossi kuluvia tarvikkeita tarjoava
tavarantoimittaja mainitsee tuoteluettelossaan timin laitevalmistajan itse
myymilleen varaosille ja kdytossd kuluville tarvikkeille antamat tuotenume-
rot (OEM-numerot).

Direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan g alakohtaa, sellaisena kuin
timad direktiivi on muutettuna direkdiivilli 97/55/EY, on tulkittava siten, etti
jos laitevalmistajan tuotenumerot (OEM-numerot) sininsid ovat tissi koh-
dassa tarkoitettuja erottavia tunnuksia, kilpaileva tavarantoimittaja voi
kdyttda epaoikeutetusti hyviksi niiden mainetta mainitessaan ne tuote-
luetteloissaan ainoastaan, jos niiden mainitsemisen vaikutuksena on se, etti
mainonnan kohderyhmissi voi syntyd mielleyhtymai laitevalmistajan, jonka
tuotteet tunnistetaan, ja kilpailevan tavarantoimittajan vililli niin, ettid
kohderyhmaissi yhdistetdin valmistajan tuotteiden maine kilpailevan tava-
rantoimittajan tuotteisiin. Tutkittaessa, tayttyyko6 tima edellytys, on otettava.
huomioon riitautettu mainonta kokonaisuudessaan seki mainonnan kohde-
ryhmin luonne.

Jann Edward La Pergola

Sevén Wathelet

Julistettiin Luxemburgissa 25 pidivini lokakuuta 2001.

R. Grass | P. Jann

kirjaaja viidennen jaoston puheenjohtaja
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