TUOMIO 9.3.2006 - ASIA C-421/04

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimméinen jaosto)

9 paivind maaliskuuta 2006

Asiassa C-421/04,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka
Audiencia Provincial de Barcelona (Espanja) on esittinyt 28.6.2004 tekemallaan
paitokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 1.10.2004, saadakseen
ennakkoratkaisun asiassa

Matratzen Concord AG

vastaan

Hukla Germany SA,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmdinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekéd tuomarit N. Colneric,
J. N. Cunha Rodrigues, M. 1lesi¢ (esittelevd tuomari) ja E. Levits,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: R. Grass,

* Qikeudenkiyntikieli: espanja.
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ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Matratzen Concord AG, edustajanaan abogado L. Gibert Vidaurre,

— Hukla Germany SA, edustajanaan abogado 1. Davi Armengol,

— Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, asiamieheniin
C. Jackson, jota avustaa barrister E. Himsworth,

—  Euroopan yhteis6jen komissio, asiamiehindn R. Vidal ja N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamichen 24.11.2005 pidetyssi istunnossa esittimin ratkaisueh-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

t  Ennakkoratkaisupyynto koskee EY 28 ja EY 30 artiklan tulkintaa.
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Pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Matratzen Concord AG
(jaljempénd Matratzen Concord) ja Hukla Germany SA (jéljempénd Hukla) ja joka
koskee kansallisen tavaramerkin pétevyyttd.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

EY 28 artiklan mukaan “jisenvaltioiden viliset tuonnin méérilliset rajoitukset ja
kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyja”.

EY 30 artiklassa sdddetiddn seuraavaa:

"Mité 28 ja 29 artiklassa m#ératiin, ei estd sellaisia tuontia, vientia tai kauttakulje-
tusta koskevia Lieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja —— teollisen ja
kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Namé kiellot tai rajoitukset eivét kuitenkaan
saa olla keino mielivaltaiseen syrjintdén tai jisenvaltioiden vélisen kaupan peiteltyyn
rajoittamiseen.”

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiéidinnon ldhentdmisestd 21 paivind joulukuuta
1988 annetun ensimmidisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 490,
s. 1; jaljempéand direktiivi) johdanto-osan seitseminnessd perustelukappaleessa
todetaan, ettd "niiden pd#méidrien saavuttaminen, joihin tilld lainsdddédnnon
lahentédmiselld pyritdén, edellyttdd, ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja
sailyttimisen edellytykset ovat kaikissa jdsenvaltioissa padsiéntoisesti samat” ja "~ —
perusteet tavaramerkin rekisterdinnin epdémiselle ja mitdttomyydelle —— on
lueteltava tyhjentévasti.”
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Direktiivin 3 artiklassa, joka koskee rekisterdinnin esteiti ja mitittdmyysperusteita,
ja erityisesti sen 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa saddetiin seuraavaa:

"Seuraavia merkkeji ei saa rekisterdida tai, jos ne on rekistersity, ne on julistettava
mitéttomiksi:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

¢) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisté tai merkin-
noistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttid osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, maardd, kdyttdtarkoitusta, arvoa tai maantieteellisti
alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.”

Pidasia ja ennakkoratkaisulysymykset

Hukla on kansallisen MATRATZEN-sanamerkin haltija. Tama tavaramerkki
rekisteréitiin Espanjassa 1.5.1994 tavaroiden ja palvelujen kansainvlisti luokitusta
tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
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luokituksen luokkaan 20 kuuluvia tavaroita — muun muassa "lepokalusteet, kuten
singyt, vuodesohvat, retkisingyt, kehdot, divaanit, riippumatot, lastensingyt ja
vauvankorit; siirrettivit kalusteet; sinkyjen ja huonekalujen py6rit; yopoydat; tuolit,
nojatuolit ja jakkarat; sinkyjen rungot, olkipatjat, patjat ja tyynyt” — varten.

Matratzen Concord teki sisaimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) 10.10.1996 hakemuksen, joka koski sanasta ja kuvasta muodostuvan
yhdistelmémerkin rekisterimistd yhteisén tavaramerkiksi. Merkki sisilsi sanan
Matratzen ja sen rekisterdimistd haettiin Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen tuokkiin 10, 20 ja 24 kuuluvia useita eri tavaroita varten.

Hukla oli aloittanut viitemenettelyn tité rekisterdintid vastaan silld perusteella, ettd
se oli aikaisemmin Espanjassa rekisterdidyn MATRATZEN-tavaramerkin haltija.
Tamin johdosta Matratzen Concordin tavaramerkkihakemus hylattiin 31.10.2000
SMHV:n toisen valituslautakunnan péitokselld. Matratzen Concord valitti tastd
paitoksesti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja sen valitus hyléttiin
asiassa T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV - Hukla Germany (Matratzen),
23.10.2002 annetulla tuomiolla (Kok. 2002, s. 11-4335), joka puolestaan vahvistettiin
yhteisdjen tuomioistuimen asiassa C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHYV,
28.4.2004 valitusasiassa antamalla médriykselld (Kok. 2004, s. 1-3657).

Rinnakkain SMHV:n elimissd vireilld olevan viitemenettelyn ja tdmén jalkeen
seuranneiden, yhteisdjen tuomioistuimessa kéytyjen oikeudenkiyntien kanssa
Matratzen Concord nosti kanteen Juzgado de Primera Instancia n° 22 de
Barcelonassa (Espanja) vaatien kansallisen MATRATZEN-tavaramerkin kumoa-
mista 10.11.1988 annetun tavaramerkkilain nro 32/1988 11 §:n 1 momentin a, e ja f
kohdan perusteella (Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas; BOE n® 272,
12.11.1988). Matratzen Concord viitti kanteessaan, ettd lkoska Matratzen-sana
merkitsee saksaksi patjaa, merkki muodostuu yleisnimesti ja voi johtaa kuluttajat
harhaan kyseiselli tavaramerkilli varustettujen tavaroiden luonteen, laadun,
ominaisuuksien tai maantieteellisen alkuperin suhteen.
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Matratzen Concordin kanne hylittiin 5.2.2002 annetulla tuomiolla, ja se valitti téstd
tuomiosta Audiencia Provincial de Barcelonaan.

Audiencia Provincial de Barcelona esittéis, ettd tavaramerkin tunnusomaisena
tehtdvéind on yksiloidd tavaramerkilld varustettujen tavaroiden ja palveluiden
kaupallinen alkuperd. Sen mukaan Espanjan oikeuskiytinnéssi katsotaan, ettd
vieraskieliset nimitykset ovat episelvid, outoja tai epitodellisia, ellei niiden
samankaltaisuus espanjankielisen sanan kanssa anna aihetta olettaa, etti keski-
vertokuluttaja ymmartad niiden merkityksen tai etti tillaiset sanat ovat hankkineet
itselleen oikean merkityksen kotimaan markkinoilla.

Audiencia Provincial de Barcelona pohtii kuitenkin sitd, otetaanko tissi tulkinnassa
huomioon yhteismarkkinoiden kisite. Se katsoo, ettii eri jisenvaltioiden kielissi
kdytetyt yleisnimet on jitettivd vapaiksi, jotta ndissi valtioissa toimivat yritykset
voisivat kiyttdd niitd. Téllaisten yleisnimien rekisterinti tavaramerkkeini jossakin
jasenvaltiossa edistiisi monopolitilanteiden syntymisti, mita pitdisi vilttdd normaa-
lin markkinatoiminnan turvaamiseksi, ja miki saattaisi rikkoa EY 28 artiklassa
vahvistettua méérillisten tuontirajoitusten kieltoa jasenvaltioiden valilla.

Ennakkoratkaisupyynnén esittéinyt tuomioistuin katsoo, etti sen kisiteltavini
olevassa asiassa espanjalainen MATRATZEN-tavaramerkki antaa haltijalleen
aseman, jota se voi Lkiyttdd rajoittaakseen tai vaikeuttaakseen patjojen tuontia
saksankielisistd jisenvaltioista ja estd talld tavoin tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Se pohtii kuitenkin sitd, voidaanko tillaisia rajoituksia pitid oikeutettuina EY
30 artiklan perusteella. Tihin liittyen se toteaa, etti yhteiséjen tuomioistuin on
asiassa 192/73, Van Zuylen, 3.7.1974 antamassaan tuomiossa (KKok. 1974, s. 731, Kok.
Ep. II, s. 333) vahvistanut tavaroiden vapaan liilkkuvuuden periaatteen ensisijaisuu-
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den suhteessa kansalliseen teollisoikeuksien suojaan ja katsonut, ettd vastakkainen
kanta johtaisi markkinoiden epdtoivottavaan jakautumiseen, mikd vaikuttaa
haitallisesti tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja synnyttdd peiteltyjd rajoituksia
jasenvaltioiden vilisessd kaupassa.

Audiencia Provincial de Barcelona katsoi, ettd vireilld olevan asian ratkaisu edellytti
EY 30 artiklan tulkintaa ja paitti lykdtd asian késittelyd esittddkseen yhteisjen
tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Voidaanko jésenvaltioiden vilistd kauppaa rajoittaa peitellysti jésenvaltiossa
pitevisti rekisteridylld tavaramerkilld, jollainen on esimerkiksi patjoja ja niihin
liittyvid tavaroita varten rekisterdity espanjalainen tavaramerkki MATRATZEN, kun
kyseess# olevalta tavaramerkiltd puuttuu télld toisen jasenvaltion kielelld — joka ei
ole se, jota rekisterdintijisenvaltiossa puhutaan — erottamiskyky tai kun se osoittaa
[tilld kielelld] elinkeinotoiminnassa silli suojattua tavaraa tai sen lajia, laatua,
médrid, kédyttotarkoitusta, arvoa, maantieteellistd alkuperdd tai tavaran muita
ominaispiirteitd?”

Ennaldkoratkaisukysymys

Ennakkoratkaisupyynnén esittineen tuomioistuimen kysymys koskee sitd, onko EY
28 ja EY 30 artiklaa tulkittava siten, ettd ne estdvit sellaisen tavaramerkin
rekisterdinnin jisenvaltiossa, joka muodostuu jonkin toisen jasenvaltion kielestd
lainatusta sanasta, jolta tilld kielelld puuttuu erottamiskyky tai joka on talla kielelld
niitd tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten merkin rekisterdintid on haettu.
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Kansallisten tuomioistuinten ja yhteisdjen tuomioistuimen vilille EY 234 artiklalla
luodussa yhteistydmenettelyssi yhteiséjen tuomioistuimen tehtivini on antaa
kansalliselle tuomioistuimelle hyddyllinen vastaus, jonka perusteella kansallinen
tuomioistuin voi ratkaista siind vireilld olevan asian. Yhteisojen tuomioistuin voi
joutua titd varten ottamaan huomioon sellaisia yhteisén oikeuden normeja, joihin
kansallinen tuomioistuin ei ole ennakkoratkaisukysymyksessaan viitannut (ks. mm.
asia C-230/98, Schiavon, tuomio 18.5.2000, Kok. 2000, s. 1-3547, 37 kohta ja asia
C-469/00, Ravil, tuomio 20.5.2003, Kok. 2003, s. 1-5053, 27 kohta).

Kuten direktiivin seitseminnessi perustelukappaleessa todetaan, tilld direktiivilld
sadnnellddn tyhjentévasti tavaramerkistd itsestddn johtuvat rekisterdinnin esteet ja
mitdttdmyysperusteet.

Vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan kun kysymys on alasta, jolla lainsaddénts on
yhdenmulkaistettu tyhjentivisti yhteison tasolla, sitd koskevaa kansallista toimenpi-
dettd on arvioitava suhteessa timin yhdenmukaistamistoimen sdinnoksiin eiki
suhteessa primaarioikeuden miiréyksiin (ks. mm. asia C-352/95, Phytheron
International, tuomio 20.3.1997, Kok. 1997, s. 1-1729, 17 kohta; asia C-324/99,
DaimlerChrysler, tuomio 13.12.2001, Kok. 2001, s. 1-9897, 32 kohta ja asia C-210/03,
Swedish Match, tuomio 14.12.2004, Kok. 2004, s. 1-11893, 81 kohta).

Tastd seuraa, ettd sitd, estidko yhteison oikeus padasiassa kyseessi olevan kaltaisen
tavaramerkin rekisterdinnin jisenvaltiossa kansallisena tavaramerkkini, on tarkas-
teltava direktiivin ja erityisesti sen 3 artiklan, joka koskee ehdottomia rekisterdinnin
esteitd tai mitittdmyysperusteita, eiki EY 28 ja EY 30 artiklan kannalta.

Direktiivin 3 artiklassa ei ole mainittu rekistersinnin estetti, joka koskisi nimen-
omaisesti tavaramerkkejd, jotka muodostuvat jonkin muun kuin rekistersintijisen-
valtion kielestd lainatusta sanasta, jolta tilld kielelld puuttuu erottamiskyky tai joka
tilla kielelli on niitd tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten merkin
rekisterdintid on haettu.
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Téllainen tavaramerkki ei vélttiméttd kuulu niiden rekisterdinnin esteiden alaan,
jotka perustuvat 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun merkin
erottamiskyvyttomyyteen tai sen ¢ alakohdassa tarkoitettuun kuvailevaan luontee-
seen.

Sitd selvitettdessd, puuttuuko jisenvaltiossa rekisterdidyltd kansalliselta tavaramer-
kiltd erottamiskyky tai onko se vain niité tavaroita tai palveluja kuvaileva, joita varten
merkin rekisterintid on haettu, on huomioon otettava kisitys, joka on niiden
tavaroiden ja palveluiden kohderyhmilld niiden kaupassa ja/tai tavanomaisella
valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskivertokuluttajalla silla
alueella, jota varten rekisterdintid haetaan (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97,
Windsuifing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 29 kohta; asia
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619,
77 kohta ja asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1725, 50 kohta).

On tosin mahdollista, ettd jdsenvaltioiden vilisten Lielellisten, kulttuuristen,
sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi tavaramerkki, jolta yhdessi jasenvaltiossa
puuttuu erottamiskyky tai joka sielli on kyseessd olevia tavaroita tai tuotteita
kuvaileva, ei ole tillainen jossakin toisessa jisenvaltiossa (ks. analogian perusteella
merkin harhaanjohtavuuden osalta asia C-313/94, Graffione, tuomio 26.11.1996,
Kok. 1996, s. [-6039, 22 kohta).

Niin ollen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohta eivat esté sellaisen merkin
rekisterdintid jasenvaltiossa kansallisena tavaramerkkini, joka muodostuu toisessa
jasenvaltiossa puhutusta kielestd lainatusta sanasta, jolta puuttuu tdlla kielelld
erottamiskyky tai joka on tilld kielelld niitd tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita
varten rekisterdintida on haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhmi siind
jasenvaltiossa, jossa rekisterdintid on haettu, kykenee ymmirtimédn timén sanan
merkityksen.
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Tama direktiivin tulkinta on perustamissopimuksen mériysten ja erityisesti EY 28
ja EY 30 artiklan mukainen.

Vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen
soveltamisen yhteydessd EY:n perustamissopimus ei vaikuta jisenvaltion lainsia-
dénndssd tunnustettujen teollisoikeuksien olemassaoloon, vaan siini esitetyt kiellot
voivat tilanteen mukaan ainoastaan rajoittaa niiiden oikeuksien kiyttoi (asia 119/75,
Terrapin, tuomio 22.6.1976, Kok. 1976, s. 1039, Kok. Ep. 11, s. 135, 5 kohta ja asia
58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981, Kok. 1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13,
11 kohta ja em. asia Matratzen Concord v. SMHV, mairiyksen 40 kohta).

Téatd oikeuskiytdntod soveltaen yhteiséjen tuomioistuin totesi edelld mainitussa
asiassa Matratzen antamassaan madrdyksessd, jossa jo kisiteltiin nyt padasiassa
Kkyseessi olevaa espanjalaista MATRATZEN-tavaramerkkid, 42 kohdassa, ettei
tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate esti jisenvaltiota rekisterdimasti kansalli-
sena tavaramerkkind merkkié, joka on jonkin toisen jisenvaltion kielelld kyseessa
olevia tavaroita ja palveluja kuvaileva.

Tédmi pitee myds siind tapauksessa, ettit kyseessa olevalta merkiltd puuttuu jonkin
muun kuin rekisterdintijasenvaltion kielelld erottamiskyky niiden tavaroiden tai
palvelujen osalta, joita rekisterdintihakemus koskee.

Lisdttdkoon tihédn, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 59-64 kohdassa
todennut, ettd padasiassa kyseessi olevan tavaramerkin kaltaisen merkin rekiste-
réinti ei estd muita elinkeinotoiminnan harjoittajia kiyttimisti kyseisessi
jasenvaltiossa sanaa, josta merkki muodostuu.
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Esitettyyn kysymykseen on niin ollen vastattava, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b ja ¢ alakohta eivit esté sellaisen merkin rekisterdintid jésenvaltiossa kansallisena
tavaramerkking, joka muodostuu toisessa jisenvaltiossa puhutusta kielestd lainatusta
sanasta, jolta tilld kielelld puuttuu erottamiskyky tai joka tdlla kielelld on niita
tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisterdintid on haettu, paitsi jos
asianomainen kohderyhmid siind jésenvaltiossa, jossa rekisterdintid on haetty,
kykenee ymmirtdmaén tdméan sanan merkityksen.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteis6jen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian Kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on péittdd oikeudenkéyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkiyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin ndille
asianosaisille huomautusten esittimisestd yhteisojen tuomioistuimelle, ei voida
madratd korvattaviksi.

Niilld perusteilla yhteisdjen tuomioistuin (ensimméinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsididinnon lihentimisestd 21 pdivind joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan
1 kohdan b ja ¢ alakohta eiviit esti sellaisen merkin rekisterdintia jasenvaltiossa
kansallisena tavaramerkkini, joka muodostuu toisessa jisenvaltiossa puhutusta
kielestd lainatusta sanasta, jolta tilld kielelld puuttun erottamiskyky tai joka
tilld kielelld on niitd tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisterdintii
on haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhmi siind jdsenvaltiossa, jossa
rekisterdintid on haettu, kykenee ymmirtimiin timén sanan merkityksen,

Allekirjoitukset
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