TUOMIO 18.6.2009 — ASIA C-487/07
YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmaiinen jaosto)

18 péivana kesdkuuta 2009 *

Asiassa C-487/07,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnéstd, jonka Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittinyt
22.10.2007 tekemaéllddn paitokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen
5.11.2007, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

L’Oréal SA,

Lancome parfums et beauté & Cie SNC ja

Laboratoire Garnier & Cie

vastaan

Bellure NV,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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Malaika Investments Ltd, toiminimelld "Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, ja

Starion International Ltd,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekd tuomarit M. Ilesic¢
(esittelevd tuomari), A. Tizzano, A. Borg Barthet ja E. Levits,

julkisasiamies: P. Mengozzi,
kirjaaja: hallintovirkamies R. Seres,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa ja 5.11.2008 pidetyssa istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

- L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie,
edustajinaan H. Carr, QC, ja D. Anderson, QC, sekd barrister J. Reid, Baker &
McKenzie LLP:n valtuuttamina,
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— Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, edustajinaan R. Wyand, QC,
solicitor H. Porter ja solicitor T. Moody-Stuart,

- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenddn T. Harris, sittemmin
L. Seeboruth, avustajanaan barrister S. Malynicz,

- Ranskan hallitus, asiamiehinddn G. de Bergues, A.-L. During ja B. Beaupére-
Manokha,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehendin C. Wissels,

— DPuolan hallitus, asiamiehinddn A. Rutkowska ja K. Rokicka,

- DPortugalin hallitus, asiamiehinéén L. Inez Fernandes ja 1. Vieira da Silva,

- Euroopan yhteisojen komissio, asiamiehinddn W. Wils ja H. Kramer,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.2.2009 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhenté-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 ja 2 kohdan sekd harhaanjohtavasta ja vertailevasta
mainonnasta 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (EYVL L 250, s.17),
sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivilla 97/55/EY (EYVL L 290, s. 18; jaljempéné direktiivi 84/450), 3
a artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Tdama pyynto on esitetty asiassa, jossa L'Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie
SNC sekd Laboratoire Garnier & Cie (jaljempénd yhdessd L'Oréal ym.) nostivat
tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Bellure NV:ti (jiljempidnd Bellure),
Malaika Investments Ltd:td, toiminimelld "Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”
(jaljempéana Malaika), ja Starion International Ltd:ti (jaljempéna Starion) vastaan.

Asiaa koskevat oikeussaannot

Yhteison sddannosto

Direktiivi 89/104 on kumottu jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnon lahentami-
sestd 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilld
2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun otetaan huomioon
tosiseikkojen tapahtuma-aika, pédasian oikeudenkdyntiin sovelletaan kuitenkin
direktiivid 89/104-.
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Direktiivin 89/104 kymmenennen perustelukappaleen sanamuoto on seuraavanlainen:

"rekister6idyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, ettd
tavaramerkki osoittaa alkuperén; timé suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki
ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan my®és, jos tavaramerkki
ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on
valttamatontd médritelld samankaltaisuuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan;
[sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi
riippuu lukuisista tekijoistd ja erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan
markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymisté
sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekd niihin yhdistettyjen
tavaroiden tai palvelujen vilill4; sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistus-
taakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsddddnnon alaan, eikd tdmé
direktiivi estd soveltamasta téllaista lainsdddantod”.

Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”,
sdddetadn seuraavaa:

”1. Rekisteroidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramer-
kin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdmésté
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkig, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison
keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisdltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymast.
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2. Jasenvaltio voi my0s sdétds, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kayttamasta merkkid, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivit ole
samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekister6ity, milloin viimeksi
mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tdsséd jasenvaltiossa ja merkin aiheeton
kéayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua hyviksi
kéyttamistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltdd muun muassa:

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista
tarkoitusta varten merkkid kayttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suoritta-
minen merkkid kayttden;

d) merkin kiyttdiminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
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Kyseisen direktiivin 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat
rajoitukset”, 1 kohdassa sdddetdin seuraavaa:

“Tavaramerkin haltija ei saa kieltda toista kayttamaisté elinkeinotoiminnassa:

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, midrdd, kayttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suo-
ritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkint6jé,

Vertailevaa mainontaa koskevat sddannokset on siséllytetty direktiivin 84/450
alkuperdisversioon direktiivilla 97/55.

Direktiivin 97/55 2, 7, 9, 11, 13-15 ja 19 perustelukappaleen sanamuoto on
seuraavanlainen:

”(2) sisamarkkinoiden toteuttaminen merkitsee yhé laajempaa valinnanvaraa; se,
ettd kuluttajat voivat ja heiddn téytyy hyotyd parhaalla mahdollisella tavalla
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sisamarkkinoista ja ettd mainonta on erittdin merkittavd keino kaikenlaisten
tavaroiden ja palvelujen tosiasiallisten jakelukanavien muodostamiseksi kautta
koko yhteison, merkitsee, ettd vertailevan mainonnan muotoa ja sisaltoa
koskevien perustavaa laatua olevien sddnndsten on oltava yhtendisid ja ettd
vertailevan mainonnan kéyttod koskevat edellytykset jdsenvaltioissa on
yhdenmubkaistettava; ndilld edellytyksilla tdmén avulla voidaan osoittaa
puolueettomasti vastaavien tuotteiden edut; vertaileva mainonta voi myos
piristad tavaroiden ja palvelujen toimittajien kilpailua kuluttajien eduksi,

olisi vahvistettava sallitun vertailevan mainonnan edellytykset silta osin, kuin on
kyse vertailemisesta, jotta voidaan ratkaista, mitkd vertailevaan mainontaan
liittyvat kiytdnnot voivat vadristaa kilpailua, aiheuttaa vahinkoa kilpailijoille ja
vaikuttaa epédedullisesti kuluttajan valintoihin; sallitun mainonnan edellytyksiin
on kuuluttava perusteet tavaroiden ja palvelujen vertailemiseksi puolueetto-
masti,

sen estdmiseksi, ettd vertailevaa mainontaa kéytettdisiin kilpailua rajoittavasti ja
sopimattomasti, vertaaminen olisi sallittava ainoastaan samoja tarpeita tyydyt-
tdvien tai samaan tarkoitukseen aiottujen tavaroiden ja palvelujen kesken,
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vertailevan mainonnan edellytysten olisi oltava kumulatiivisia ja niitd olisi
noudatettava kokonaisuudessaan, — —

— — direktiivin 89/104 — — 5 artiklassa annetaan rekisteréidyn tavaramerkin
haltijalle yksinoikeudet, joihin kuuluu oikeus estda kaikkia muita kayttamasta
elinkeinotoiminnassa tunnusta, joka on sama tai samankaltainen kuin samoja
tavaroita tai palveluja tai tarvittaessa jopa muita tavaroita varten rekisterdity
tavaramerkki,

vertailevan mainonnan tehostamiseksi voi kuitenkin olla vélttdméatonta
yksiloidé kilpailijan tavarat tai palvelut viittaamalla viimeksi mainitun hallussa
olevaan tavaramerkkiin tai kauppanimitykseen,

toisen tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten kaytto
edelld mainitulla tavalla ei riko yksinoikeutta, jos siind noudatetaan tdssé
direktiivissd sdddettyja edellytyksid, koska aiottuna tavoitteena on ainoastaan
erottaa tavarat tai palvelut toisistaan ja siten puolueettomasti korostaa eroja,
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(19) vertailun, jossa tavarat tai palvelut esitetddn suojatun tavaramerkin tai
kauppanimen saaneen tavaran tai palvelun jéljitelmdnéd tai toisintona, ei
katsota tdyttdvan sallitun vertailevan mainonnan edellytyksia”.

Direktiivin 84/450 1 artiklan mukaan kyseisen direktiivin tarkoituksena on erityisesti
vahvistaa ne edellytykset, joiden toteutuessa vertaileva mainonta on sallittua.

Tdmian direktiivin 2 artiklan 1 kohdan mukaan “mainonnalla” tarkoitetaan “missd
tahansa muodossa olevaa tietoa tai esitystd, joka annetaan kaupan, liiketoiminnan,
késityon tai ammatin harjoittamisen yhteydessd tavaroiden tai palvelujen, mukaan
lukien kiinted omaisuus, oikeudet ja velvollisuudet, menekin edistamiseksi”.
Saman artiklan 2 a kohdassa ’'vertailevalla mainonnalla’ tarkoitetaan “kaikkea
mainontaa, josta suoraan tai epdsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan
tarjoamat tavarat tai palvelut”.

Kyseisen direktiivin 3 a artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Vertaileva mainonta on vertailun osalta sallittua, jos seuraavat edellytykset tayttyvit:

a) se ei ole 2 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti
harhaanjohtavaa;
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d) se ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja Kkilpailijan valilld tai
mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten tai muiden erottavien
tunnusten taikka tavaroiden ja palvelujen vélilla;

e) siind ei védhatelld tai panetella kilpailijan tavaramerkkid, kauppanimed, muuta
erottavaa tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa tai olosuhteita;

g) siind ei kdytetd epdoikeutetusti hyviksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen
tai muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkupe-
ranimitysts;

h) siind ei esitetd tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jéljitelminé
tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimitys.”

Kansallinen lainsddddnto

Direktiivin 89/104 sadnnokset on saatettu osaksi kansallista oikeutta vuoden 1994
tavaramerkkilailla (Trade Marks Act 1994). Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a
alakohdan ja 2 kohdan saattaminen osaksi kansallista oikeutta on toteutettu timén lain
10 §:n 1 ja 3 momentilla.

1-5236



13

14

LOREAL YM.

Direktiivin 84/450 3 a artiklan sadnnokset on saatettu osaksi kansallista oikeutta
harhaanjohtavan mainonnan valvonnasta vuonna 2000 annetulla asetuksella (Control
of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)), jolla on
siséllytetty uusi4 A § harhaanjohtavan mainonnan valvonnasta vuonna 1988 annettuun
asetukseen (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI
1988/915)).

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

L'Oréal ym. kuuluvat L'Oréal-konserniin, joka valmistaa ja markkinoi hajuvesituotteita.
Yhdistyneessd kuningaskunnassa L'Oréal ym. ovat seuraavien hajuvesille ja muille
vastaaville tuotteille rekisterdityjen lagjalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoita:

- tavaramerkit, jotka koskevat Trésor-hajuvetté:

- sanamerkki Trésor (jdljempana sanamerkki Trésor)

- yhdistetty sana- ja kuviomerkki, joka muodostuu edesté ja sivulta kuvatusta
hajuvesipullosta, jossa on erityisesti teksti Trésor (jaljempani Trésor-hajuvesi-
pullomerkki),

- yhdistetty sana- ja kuviomerkki, joka muodostuu kuvasta, jossa on edestd
kuvattuna hajuvesipakkaus, jossa pulloa myydédn ja jossa on erityisesti teksti
Trésor (jdljempéana Trésor-hajuvesipakkausmerkki)
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— tavaramerkit, jotka koskevat Miracle-hajuvetté:

- sanamerkki Miracle (jdljempénd sanamerkki Miracle),

- yhdistetty sana- ja kuviomerkki, jossa on edesté kuvattuna hajuvesipullo, jossa on
erityisesti teksti Miracle (jaljempand Miracle-hajuvesipullomerkki),

- yhdistetty sana- ja kuviomerkki, joka muodostuu kuvasta, jossa on edestd
kuvattuna hajuvesipakkaus, jossa Miracle-hajuvesipulloa myydéin ja jossa on
erityisesti teksti Miracle (jaljempina Miracle-hajuvesipakkausmerkki);

— sanamerkki Anais-Anais

- tavaramerkit, jotka koskevat Noa-hajuvetta:

— sanamerkki Noa Noa seka

- yhdistetyt sana- ja kuviomerkit, jotka muodostuvat tyylitellysté tekstistd Noa.
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Malaika ja Starion markkinoivat Yhdistyneessda kuningaskunnassa Creation Lamis
-nimelld hajuvesituotteiden jaljitelmid: Starion markkinoi my6s Dorall- ja Stitch-
nimelld hajuvesituotteiden jéljitelmien sarjaa.

Bellure valmistaa Creation Lamis- ja Dorall-sarjoja.

Creation Lamis -sarjaan kuuluu muun muassa La Valeur -hajuvesi, joka on Trésor-
hajuveden jiljitelmé ja jonka pullo ja pakkaus muistuttavat yleiselld tasolla Trésor-
hajuveden pulloa ja pakkausta. Sarjaan kuuluu my6s Pink Wonder -hajuvesi, joka on
Miracle-hajuveden jiljitelma ja jonka pullo ja pakkaus muistuttavat yleisesti Miracle-
hajuveden pulloa ja pakkausta.

Molemmissa tapauksissa on téysin selvéd, ettd timé samankaltaisuus ei voi aiheuttaa
elinkeinonharjoittajille tai kuluttajille harhakasityksia.

Dorall-sarjaan kuuluu muun muassa Coffret d’Or -hajuvesi, joka on Trésor-hajuveden
jéljitelma ja jonka pullo ja pakkaus muistuttavat vihéisesti Trésor-hajuveden pulloa ja
pakkausta.

Stitch-sarjan hajuvesien pakkaukset, jotka ovat ulkoasultaan tavanomaisia, eivit
muistuta lainkaan niiden hajuvesien pakkauksia, joita L’Oréal ym. markkinoivat.

Kun Malaika ja Starion markkinoivat Creation Lamis-, Dorall- ja Stitch-sarjojen
hajuvesid, ne kayttavit véhittdismyyjille toimitettavia vastaavuusluetteloita, joissa
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ilmoitetaan sen hajuveden sanamerkki, jonka jéljitelmd markkinoitu hajuvesi on
(jaljempéana vastaavuusluettelot).

L'Oréal nosti High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa,
tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Bellurea, Malaikaa ja Starionia vastaan.

L'Oréal ym. viittiviat yhtdaltsa, ettd vastaavuusluetteloiden kéyttdmiselld loukattiin
L'Oréal ym:iden sanamerkkeihin Trésor, Miracle, Anais-Anais ja Noa Noa sekd
yhdistettyihin sana- ja kuviomerkkeihin Noa perustuvia tavaramerkkioikeuksia vastoin
vuoden 1994 tavaramerkkilain 10 §:n 1 momenttia.

Toisaalta 'Oréal ym. vdittivit, ettd niiden tuotteiden pullojen ja pakkausten jdljittely ja
hajuvesien myyminen tillaisissa hajuvesipullo- ja -pakkausjiljitelmissa merkitsi L'Oréal
ym:iden sanamerkkeihin Trésor ja Miracle sekd niiden Trésor- ja Miracle-hajuvesi-
pullo- ja -pakkausmerkkeihin perustuvien tavaramerkkioikeuksien loukkaamista
vastoin vuoden 1994 tavaramerkkilain 10 §:n 3 momenttia.

High Court hyviksyi 4.10.2006 antamassaan tuomiossa vuoden 1994 tavaramerkkilain
10 §:n 1 momenttiin perustuvan kanteen. Sitd vastoin se hyvéksyi tdmén lain 10 §:n
3 momenttiin perustuvan kanteen ainoastaan siltd osin kuin se koski Trésor-
hajuvesipakkausmerkkié ja Miracle-hajuvesipullomerkkia.

Malaika, Starion ja L'Oréal ym. valittivat tésté padtoksestd Court of Appealiin (England
& Wales) (Civil Division).
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Niiden vastaavuusluetteloiden kéyton osalta, joissa mainitaan sanamerkit, joiden
haltijoita L'Oréal ym. ovat ja jotka ovat L'Oréal ym:iden mukaan direktiivissd 84/450
tarkoitettua vertailevaa mainontaa, kansallinen tuomioistuin tiedustelee, voidaanko
kilpailijan tavaramerkin kaytto tallaisissa vastaavuusluetteloissa kieltdad direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

Mikili ndin on, kyseinen tuomioistuin kysyy, voiko téllainen kiytté kuitenkin olla
sallittua direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Kansallinen
tuomioistuin katsoo, etté kilpailijan tavaramerkin kéytto vertailevassa mainonnassa on
direktiivin 89/104 6 artiklan sddnnosten mukaista, jos kyseisessd mainonnassa
noudatetaan direktiivin 84/450 3 a artiklaa, ja katsoo siksi, ettd timdn sdénnoksen
tulkinta on valttdmaton, jotta se voi antaa ratkaisun padasiassa.

L'Oredl ym:iden markkinoimien hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa samankal-
taisten pakkausten ja pullojen kiytostéd kansallinen tuomioistuin kysyy, mité direktiivin
89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan epdoikeutetulla hyviksi kayttamisella.

Niissé olosuhteissa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on pééttanyt
lykéta asian késittelyd ja esittdd yhteisojen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkai-
sukysymykset:

”1) Kun elinkeinonharjoittaja omia tavaroitaan tai palveluitaan koskevassa mai-
noksessa kayttad kilpailijalle kuuluvaa rekisteroityd tavaramerkkié vertaillakseen
markkinoimiensa tavaroiden ominaisuuksia (erityisesti tuoksua) niiden tavaroiden
ominaisuuksiin (erityisesti tuoksuun), joita kilpailija markkinoi kyseiselld tavara-
merkilld, sellaisella tavalla, ettd se ei aiheuta sekaannusvaaraa eiki muutoin
vaaranna tavaramerkin keskeistd tehtdvéa alkuperdn osoittajana, kuuluuko
tavaramerkin tdllainen kaytto direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai
b alakohdan soveltamisalaan?
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2) Kun elinkeinonharjoittaja kéyttdd elinkeinotoiminnassa (erityisesti vastaavuus-
luettelossa) yleisesti tunnettua rekisterdityd tavaramerkkid osoittamaan omien
tavaroidensa ominaisuutta (erityisesti niiden tuoksua) tavalla, joka:

a) eiaiheuta minkaanlaista sekaannusvaaraa,

b) ei vaikuta yleisesti tunnetulla rekisteroidylld tavaramerkilld varustettujen
tavaroiden myyntiin,

c) eivaaranna rekister6idyn tavaramerkin keskeistd tehtévis alkuperin takaajana
eikd aiheuta tdmédn tavaramerkin maineelle vahinkoa joko pilaamalla sen
herédttdimén mielikuvan, heikentamalld sitd tai milld hyvansd muulla tavalla, ja

d) vaikuttaa merkittdvilld tavalla elinkeinonharjoittajan tuotteen myynnin
edistimiseen,

kuuluuko tavaramerkin tallainen kaytto direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan
a alakohdan soveltamisalaan?

3) Mitd tarkoitetaan — — direktiivin [84/450] 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan
yhteydessd ilmaisulla 'kéyttdd epdoikeutetusti hyviksi, ja erityisesti, kun elinkei-
nonharjoittaja vertailee vastaavuusluettelossa omaa tuotettaan yleisesti tunnetulla
tavaramerkilld varustettuun tuotteeseen, kayttddko tdmé elinkeinonharjoittaja
epéoikeutetusti hyvikseen yleisesti tunnetun tavaramerkin mainetta?
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4) Miti tarkoitetaan edelld mainitun direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdan
yhteydessd ilmaisulla ’esittdd tavaroita tai palveluja jaljitelmind tai toisintoina; ja
erityisesti katetaanko télld ilmaisulla tapaus, jossa aiheuttamatta milldén tavoin
sekaannusta tai johtamatta millddn tavoin harhaan asianomainen vain todenmu-
kaisesti ilmoittaa, ettd sen tuotteen keskeinen ominaisuus (tuoksu) on sama kuin
tavaramerkilld suojatun yleisesti tunnetun tuotteen ominaisuus?

5) Kun elinkeinonharjoittaja kiyttdd merkki4, joka on samankaltainen kuin laajalti
tunnettu rekisteroity tavaramerkki ja joka ei ole tavaramerkin kanssa samankal-
tainen sekaannusta aiheuttavalla tavalla, silla tavalla, etta:

a) rekister6idyn tavaramerkin keskeinen tehtévé alkuperén takaajana ei heikenny
tai ole uhattuna,

b) rekisteroityd tavaramerkkié tai sen mainetta ei pilata tai hdmaérretd tai ettd
tavaramerkin tai sen maineen pilaamisen tai hdmértymisen vaaraa ei ole,

¢) tavaramerkin haltijan myyntid ei heikennets,

d) tavaramerkin haltijalta ei jad saamatta tavaramerkkinsi tunnetuksi tekemi-
sestd, ylldpidosta tai vahvistamisesta saatavaa hyotya,

e) muttakun elinkeinonharjoittaja hyotyy kaupallisesti merkkinsa kdytostd, koska
merkki on samankaltainen kuin rekisteroity tavaramerkki,
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vastaako tamaé kéytto rekister6idyn tavaramerkin maineen ’epéoikeutettua hyvéksi
kéyttamistd’ direktiivin [89/104] 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Kuten kansallinen tuomioistuin on tdsmentédnyt, ensimmaéinen, toinen, kolmas ja neljés
kysymys, jotka koskevat direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 84/450
3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa, liittyvit siihen, ettd padasian vastaajat ovat kéyttdneet
vastaavuusluetteloissa sanamerkkejé, joiden haltijoita L’Oréal ym. ovat, kun taas viides
kysymys, joka koskee direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan tulkintaa, liittyy sellaisten
pakkausten ja pullojen kayttoon, jotka ovat samankaltaisia L'Oredl ym:iden markki-
noimien hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa, jotka ovat rekister6ityjd yhdistettyja
sana- ja kuviomerkkejd. Koska tdma sddnnos saattaa kuitenkin soveltua my6s néiden
tavaramerkkien kayttoon kyseisissd vastaavuusluetteloissa, on syytd vastata ensin
viidenteen kysymykseen.

Viides kysymys

Viidennelld kysymyksellddn kansallinen tuomioistuin kysyy, onko direktiivin 89/104
5 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, ettd kun kolmas kayttdd laajalti tunnetun
tavaramerkin kaltaista merkkid, timdn kayton voidaan katsoa olevan tavaramerkin
epdoikeutettua hyvaksi kayttamistd téssd sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla, mikali
kéyttdmisestd on kolmannelle hy6tyd sen tavaroiden tai palveluiden markkinoinnissa,
mutta kidyttdminen ei kuitenkaan aiheuta sekaannusvaaraa yleison keskuudessa, sillé ei
aiheuteta vahinkoa tavaramerkille tai sen haltijalle eika téllaisen vahingon vaaraa ole.

Aluksi on todettava, ettd asiaa koskevien oikeussddntojen ja tosiseikkojen mééritté-
minen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle, joten yhteis6jen tuomioistuimen asiana ei
ole asettaa kyseenalaiseksi tosiseikkojen arviointia (ks. vastaavasti asia C-153/02, Neri,
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tuomio 13.11.2003, Kok., I-13555, 34-ja 35 kohta ja asia C-347/06, ASM Brescia, tuomio
17.7.2008, Kok., s. 1-5641, 28 kohta). Vaikka ndin ollen, kuten Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Ranskan hallitukset ovat todenneet, ensi nikemalti voisi vaikuttaa
epatodennikaiseltd, ettd se, ettd kolmas kéyttdd tavaramerkin kanssa samankaltaista
merkkid markkinoidakseen tuotteita, jotka ovat jaljitelmid niisté tuotteista, joita varten
tama tavaramerkki on rekisteréity, edesauttaisi kolmannen tuotteiden markkinointia
haittaamatta kuitenkaan tilld tavaramerkilld varustetuista tavaroista saatavaa mieli-
kuvaa tai naiden tavaroiden markkinointia, kansallisen tuomioistuimen esittama
olettamus sitoo yhteis6jen tuomioistuinta.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa séddetdén laajalti tunnettujen tavaramerkkien
hyviksi suojasta, joka on laajempi kuin saman 5 artiklan 1 kohdassa sdéddetty suoja.
Tdmin suojan erityisedellytys téyttyy silld, ettd merkkis, joka on sama tai samankal-
tainen kuin rekisterdity tavaramerkki, kdytetdan aiheettomasti tavalla, joka merkitsee
tai merkitsisi timén tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksi
kéyttdmistd taikka on tai olisi niille haitaksi (ks. vastaavasti asia C-425/98, Marca Mode,
tuomio 22.6.2000, Kok., s. I-4861, 36 kohta; asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas
Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 27 kohta ja asia C-102/07, adidas ja adidas
Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok., s. I-2439, 40 kohta seki direktiivin 89/104 4 artiklan
4 kohdan a alakohdan osalta asia C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok.,
s. 1-8823, 26 kohta).

Lisdksi yhteisojen tuomioistuin on tarkentanut, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan
2 kohtaa sovelletaan myds tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat samoja tai samankaltaisia
kuin ne, joille tavaramerkki on rekisterdity (ks. vastaavasti asia C-292/00, Davidoff,
tuomio 9.1.2003, Kok, s. I-389, 30 kohta; em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux,
tuomion 18—22 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 37 kohta).

Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitd syntyy, johtuvat
tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja merkin vélilld, mistd syystéd
kohdeyleiso yhdistdd merkin ja tavaramerkin toisiinsa, toisin sanoen liittdd ne yhteen,
vaikkei se sekoitakaan niité toisiinsa. Néin ollen ei edellytetd, ettd lagjalti tunnetun
tavaramerkin ja kolmannen kayttdmén merkin vélinen samankaltaisuuden aste olisi
sellainen, ettd kohdeyleison keskuudessa olisi sekaannusvaara. Riittad, ettd samankal-
taisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin valilld aiheuttaa sen, ettd
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kohdeyleiso yhdistdd merkin ja tavaramerkin toisiinsa (ks. em. asia Adidas-Salomon ja
Adidas Benelux, tuomion 29 ja 31 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion
41 kohta).

Téllainen yleison mieltdma yhteys on valttdiméton edellytys mutta ei sellaisenaan riitd
sen toteamiseksi, ettd on kyse haitoista, joilta direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdalla on
tarkoitus suojella lagjalti tunnettuja tavaramerkkejd (ks. vastaavasti em. asia Intel
Corporation, tuomion 31 ja 32 kohta).

Namé haitat ovat ensiksi tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, toiseksi
tdmén tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettu hyviksi kdyttdminen (ks. vastaavasti em. asia
Intel Corporation, tuomion 27 kohta).

Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta, jota kutsutaan myds "vesittymi-
seksi” tai "hdmértymiseksi”’, on todettava, ettd tdma haitta aiheutuu, kun tavaramerkin
kyky yksil6ida se, ettd tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisterdity, heikentyy sen
vuoksi, ettd kolmannen toimesta tapahtuva samanlaisen tai samankaltaisen merkin
kayttd on johtanut tavaramerkin identiteetin ja silld yleison keskuudessa olevan
vaikutuksen héavidmiseen. Niin on etenkin silloin, kun tavaramerkki ei enai
aikaisemmalla tavalla herété valitontd mielikuvaa niisté tavaroista tai palveluista, joita
varten se on rekisteroity (ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation, tuomion 29 kohta).

Tavaramerkin maineelle aiheutuvasta haitasta, jota kutsutaan myos "pilaamiseksi” tai
"heikentdmiseksi”, on todettava, ettd tima haitta ilmenee, kun tavarat tai palvelut, joita
varten kolmas kayttdd samanlaista tai samankaltaista merkkid, voivat vaikuttaa yleis66n
siten, ettd kaytto vdhentdd tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tdstd haitasta voi
syntyd esimerkiksi siind tapauksessa, ettd kolmannen tarjoamilla tavaroilla tai
palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti
tunnetun tavaramerkin imagolle.
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Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaisesta hyvaksi kéayttami-
sestd, joista kdytetddn myos nimityksid “parasitismi” ja "free-riding”, on todettava, etté
tama késite ei liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyotyyn, jonka kolmas
on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin kaytollda. Késite kattaa myds
tapaukset, joissa tavaramerkin herdttdma mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet
siirtyvdt samanlaisella tai samankaltaisella merkilld varustettuihin tavaroihin silld
tavoin, ettd tunnettua tavaramerkkié kéaytetdédn selvésti hyviaksi.

Yksikin ndistd kolmesta haitasta riittdd, jotta direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa
voidaan soveltaa (ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation, tuomion 28 kohta).

Téstd seuraa, ettd tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyvéksi kdyttaminen voi
olla epdoikeutettua, vaikka samanlaisen tai samankaltaisen merkin kaytto ei
aiheuttaisikaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle, maineelle tai yleisemmin
tavaramerkin haltijalle.

Sitd, onko merkin kiytto tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua
hyviksi kayttamistd, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen
yksittdistapauksen merkitykselliset tekijat, muun muassa tavaramerkin maineen
laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden
aste sekd kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste.
Yhteis6jen tuomioistuin on jo katsonut tavaramerkin maineen laajuuden ja erotta-
miskyvyn asteen osalta, ettd mitd erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki
on, sitd helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Oikeuskéytannosta kay
lisdksi ilmi, ettd mitd valittomémpi ja vahvempi merkin herdttdmd mielikuva
tavaramerkistd on, sitd suurempi on vaara siitd, ettd merkin kéiytto télld hetkelld tai
tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua
hyviksi kdyttamisté taikka on niille haitaksi (ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation,
tuomion 67—-69 kohta).
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Lisdksi on huomattava, ettd téllaisen kokonaisarvioinnin yhteydessd voidaan myds
tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai pilaamisen vaara.

Téssd tapauksessa on selvad, ettd Malaika ja Starion kayttdvat pakkauksia ja pulloja,
jotka ovat samankaltaisia L'Oréal ym:iden rekisterdimien tunnettujen tavaramerkkien
kanssa, markkinoidakseen hajuvesid, jotka ovat huonolaatuisia jéljitelmia ylellisyys-
hajuvesistd, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisterdity ja joita varten kyseisiad
tavaramerkkeji kéaytetadn.

Télta osin kansallinen tuomioistuin on todennut, ettd yhtdaltd Malaikan ja Starionin
kéyttdmien tiettyjen myyntipakkausten ja pullojen sekd toisaalta pakkauksiin ja
pulloihin liittyvien tiettyjen tavaramerkkien, joiden haltijoita L'Oréal ym. ovat, valilld
on yhteys. Lisdksi ennakkoratkaisupyynnén mukaan pédasian vastaajat saavat tdstd
yhteydestd kaupallista hyotyd. Ennakkoratkaisupyynnosté kdy myos ilmi, ettd kyseisten
tavaramerkkien ja Malaikan ja Starionin markkinoimien tavaroiden vélistd yhteyttd on
tietoisesti haettu, jotta luotaisiin yleison keskuudessa mielleyhtyma hajuvesien ja niiden
jéljitelmien viélilla jéljitelmien markkinoinnin helpottamiseksi.

Yleisen arvioinnin yhteydessd, joka kansallisen tuomioistuimen on suoritettava sen
médrittdmiseksi, voidaanko néissd olosuhteissa todeta tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epéoikeutettu hyviksi kdyttaminen, kansallisen tuomioistuimen on otettava
erityisesti huomioon se, ettd jiljiteltyjen hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa
samankaltaisten pakkausten ja pullojen kéyton tarkoituksena on hyo6tyd mainostarkoi-
tuksessa niiden tavaramerkkien erottamiskyvystd ja maineesta, joilla jéljiteltyja
hajuvesid markkinoidaan.

Téltd osin on tdsmennettivd, ettd kun kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin
kanssa samankaltaisen merkin kaytolla kulkemaan tavaramerkin vanavedessa hyotydk-
seen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekd kdyttimédn hyodyksi ilman
minkédnlaista rahallista vastiketta ja tdtd varten suorittamiaan omia toimenpiteitd
tavaramerkin haltijan tdmén tavaramerkin imagon luomiseksi ja sdilyttdmiseksi
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suorittamia markkinointitoimenpiteitd, tastd kdytostd saadun hyddyn on katsottava
johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epdoikeutetusta hyvaksi
kéyttdmisesta.

Edelld esitetyn perusteella viidenteen kysymykseen on syytd vastata, ettd direktiivin
89/104 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tdssd sddannoksessa tarkoitettu
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettu hyviksi kayttdminen ei
edellytd sekaannusvaaran eikd tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai
yleisemmin tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingon vaaran olemassaoloa.
Kolmannen toimesta tapahtuvasta laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankal-
taisen merkin kdyttimisestd saatu hyoty johtuu erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeutetusta hyviksi kayttamisestd, jos kolmas pyrkii talla kaytolld kulkemaan
lagjalti tunnetun tavaramerkin vanavedessa hyotydkseen sen vetovoimasta, maineesta
ja arvostuksesta sekd kayttdmaiédn ilman rahallista vastiketta hyodyksi tavaramerkin
haltijan tdmén tavaramerkin imagon luomiseksi ja sdilyttdmiseksi suorittamia
markkinointitoimenpiteita.

Ensimmdinen ja toinen kysymys

Ensimmidiselld kysymyksellddn kansallinen tuomioistuin kysyy, tuleeko direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohtaa tulkita siten, ettd rekisteréidyn
tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd kolmatta kayttimésta vertailevassa mai-
nonnassa tdmén tavaramerkin kanssa samanlaista merkkid sellaisia tavaroita tai
palveluja varten, jotka ovat samanlaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita
varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, jos téllainen kéyttd ei vaaranna
tavaramerkin keskeistd tehtdvia eli tavaroiden tai palvelujen alkuperéin osoittamista.
Toisella kysymyksellddn, jota on syyté tarkastella yhdessd ensimmadisen kysymyksen
kanssa, kansallinen tuomioistuin tiedustelee, voiko yleisesti tunnetun tavaramerkin
haltija vastustaa téllaista kdytt6d tdmén artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella, jos
télld kaytolld ei loukata tavaramerkkid tai jotakin sen tehtavistd, mutta kiytto vaikuttaa
merkittavilld tavalla kolmannen tavaroiden tai palvelujen myynninedistamiseen.
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Aluksi on todettava, ettd pddasiassa kyseessd olevien kaltaiset vastaavuusluettelot
voidaan katsoa vertailevaksi mainonnaksi. Direktiivin 84/450 2 artiklan 1 kohdassa
mainonnaksi médritelladn nimittdin missa tahansa muodossa oleva tieto tai esitys, joka
annetaan kaupan, liiketoiminnan, kdsitydon tai ammatin harjoittamisen yhteydessd
tavaroiden tai palvelujen menekin edistimiseksi. Kyseisen 2 artiklan 2 a kohdan
mukaan tillainen mainonta on luokiteltava vertailevaksi mainonnaksi, mikali siita
suoraan tai epédsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai
palvelut. Kun otetaan huomioon ndmi huomattavan laajat mééritelmat, vertailevan
mainonnan ilmenemismuodot voivat olla hyvin moninaiset (ks. vastaavasti asia
C-112/99, Toshiba Europe, tuomio 25.10.2001, Kok., s. I-7945, 28 ja 31 kohta; asia
C-44/01, Pippig Augenoptik, tuomio 8.4.2003, Kok, s. I-3095, 35 kohta; asia C-381/05,
De Landtsheer Emmanuel, tuomio 19.4.2007, Kok., s. I-3115, 16 kohta ja asia C-533/06,
02 Holdings ja 02 (UK), tuomio 12.6.2008, Kok., s. I-4231, 42 kohta).

Yhteisojen tuomioistuin on jo aiemmin todennut, ettd se, ettd mainostaja kayttaa
vertailevassa mainonnassa merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan
tavaramerkki, yksiloiddkseen kyseisen kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut,
merkitsee direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua kayttoa itse
mainostajan tavaroita tai palveluita varten. Mainitunlainen kaytt6 voi siis tapauksen
mukaan olla kiellettyd mainittujen sdénndsten nojalla (ks. em. asia O2 Holdings ja O2
(UK), tuomion 36 ja 37 kohta).

Yhteisojen tuomioistuin on kuitenkin tdsmentinyt, ettd rekister6idyn tavaramerkin
haltijalla ei ole oikeutta kieltdd muita kéyttdmadstd vertailevassa mainonnassa, joka
tayttdd kaikki direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa asetetut sallittavuuden
edellytykset, merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin hénen tavaramerkkinsa
(ks. em. asia O2 Holdings ja O2 (UK), tuomion 45 ja 51 kohta).

Lisdksi on todettava, ettd on selvéa, ettd Malaika ja Starion ovat kdyttdneet hajuvesien
vastaavuusluetteloissa sanamerkkejid Trésor, Miracle, Anais-Anais ja Noa, sellaisina
kuin L'Oréal ym. ovat ne rekisterdineet, eivitkd ndiden tavaramerkkien kanssa
ainoastaan samankaltaisia merkkejd. Taméd kdyttd on myos koskenut samanlaisia
tavaroita kuin ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteroity, eli hajuvesii.
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Téllainen kéytté kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan eika
kyseisen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ensimmaéisen virkkeen mukaan rekisteréidyn
tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tdmén direktiivin 5 artiklan
1 kohdan a alakohdan mukaan tdmé yksinoikeus oikeuttaa tavaramerkin haltijan
kieltdimddn muita ilman hdnen suostumustaan kéyttimaéstd elinkeinotoiminnassa
merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity.

Yhteisjen tuomioistuimella on jo ollut tilaisuus todeta, ettd direktiivin 89/104
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddetty yksinoikeus on annettu siksi, ettd
tavaramerkin haltija voisi suojella silld tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejién,
eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, ettd tavaramerkki pystyy tayttdmaan
tehtdvinsd, ja ettd tatd oikeutta saadaan siksi kéyttdd ainoastaan niissé tilanteissa, joissa
se, ettd kolmas kayttdd merkkis, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin
tehtéville (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273,
51 kohta; asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok., s. 1-10989,
59 kohta ja asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007, Kok., s. I-1017, 21 kohta).
Niihin tehtéviin kuuluvat tavaramerkin keskeinen tehtdvé eli tavaran tai palvelun
alkuperén takaaminen kuluttajille mutta my6s tavaran tai palvelun laadun takaaminen
seka tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvét tehtévat.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annettu suoja on siten laajempi
kuin suoja, joka annetaan saman 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka soveltaminen
edellyttdd sekaannusvaaran olemassaoloa ja siten vaaraa tavaramerkin keskeisen
tehtavin loukkauksesta (ks. vastaavasti em. asia Davidoff, tuomion 28 kohta ja em. asia
02 Holdings ja O2 (UK), tuomion 57 kohta). Direktiivin 89/104 kymmenennen
perustelukappaleen mukaan rekisterdidyn tavaramerkin antama suoja on nimittdin
ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat, kun
taas siind tapauksessa, ettd tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai
palvelut ovat samankaltaiset, sekaannusvaara on erityisedellytys suojan saamiseksi.
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Tdméan tuomion 58 kohdassa mainitusta oikeuskéytinnosté kdy ilmi, ettd tavaramerkin
haltija ei voi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella kieltda
tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kaytto4, jos télld kéytolld ei voida aiheuttaa
vahinkoa millekdén tavaramerkin tehtévisté (ks. myos em. asia Arsenal Football Club,
tuomion 54 kohta ja em. asia Adam Opel, tuomion 22 kohta).

Téten yhteisojen tuomioistuin on jo aiemmin katsonut, ettd kiytot, joiden
tarkoituksena on pelkkd kuvaileminen, eivat kuulu direktiivin 89/104 5 artiklan
1 kohdan soveltamisalaan, koska niilld ei loukata mitddn niista intresseistd, joita tilla
sadnnokselld suojellaan, eivatki tallaiset kdayttomuodot siten kuulu téssé sddnnoksessd
tarkoitetun kdyton kisitteen piiriin (ks. vastaavasti asia C-2/00, Holterhoff, tuomio
14.5.2002, Kok., I-4187, 16 kohta).

Téltd osin on kuitenkin syytd tarkentaa, ettd pddasiassa kyseessd olevan kaltainen
tilanne on perustavanlaatuisesti erilainen kuin edelld mainitussa asiassa Holterhoff
annetussa tuomiossa, koska sellaisten sanamerkkien, joiden haltijoita L'Oréal ym. ovat,
kéaytolla Malaikan ja Starionin julkaisemissa vastaavuusluetteloissa ei ole puhtaasti
kuvailevaa tarkoitusta vaan mainostarkoitus.

Kansallisen tuomioistuimen asiana on arvioida, voidaanko padasiassa kyseessé olevan
kaltaisessa tapauksessa sellaisten tavaramerkkien kaytolld, joiden haltijoita L’Oréal ym.
ovat, loukata jotakin ndiden tavaramerkkien tehtdvistd, joita ovat muun muassa
tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvét tehtévat.

Koska kansallinen tuomioistuin on myos todennut, ettd kyseiset tavaramerkit ovat
laajalti tunnettuja, niiden kaytto vastaavuusluetteloissa voidaan myos kieltda direktiivin
89/104 5 artiklan 2 kohdan nojalla, ja kuten tdiman tuomion 50 kohdassa on todettu,
tdmén sddnnoksen soveltaminen ei edellyta tavaramerkille tai sen haltijalle aiheutuvan
vahingon vaaraa, kun kolmas on epéoikeutetusti kiyttanyt hyvikseen tdtd tavara-
merkki.
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Edelld esitetyn perusteella ensimmadiseen ja toiseen kysymykseen on vastattava, etté
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd rekisterdidyn
tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd se, ettd kolmas kéyttdd vertailevassa
mainonnassa, joka ei tdyté kaikkia direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa esitettyja
sallittavuuden edellytyksid, tdmén tavaramerkin kanssa samanlaista merkkid saman-
laisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen
tavaramerkki on rekisterdity, siindkin tapauksessa, ettd talld kéaytolld ei voida vaarantaa
tavaramerkin keskeistd tehtdvéa eli tavaroiden tai palvelujen alkuperéin osoittamista,
mikali téllaisella kaytollda kuitenkin vaarannetaan tai voidaan vaarantaa jokin
tavaramerkin muista tehtévisté.

Kolmas ja neljdis kysymys

Kolmannella ja neljannelld kysymyksellddn, joita on syytd tarkastella yhdesss,
kansallinen tuomioistuin tiedustelee, tuleeko direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaa
tulkita siten, ettd kun mainostaja vastaavuusluetteloa apunaan kiyttden ja aiheutta-
matta sekaannusta tai johtamatta harhaan ilmoittaa, ettd mainostajan tavaran
keskeinen ominaisuus on samankaltainen kuin yleisesti tunnetulla tavaramerkilla
markkinoidun tavaran keskeinen ominaisuus, ja kun mainostajan tavara on jaljitelmé
yleisesti tunnetulla tavaramerkilld markkinoidusta tavarasta, timéd mainostaja kayttaa
epdoikeutetusti hyviksi kyseisen tavaramerkin mainetta 3 a artiklan 1 kohdan
g alakohdassa tarkoitetulla tavalla tai esittdd tavaroita tai palveluja jdljitelmind tai
toisintoina kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan a—h alakohdassa luetellaan kumulatiiviset
edellytykset, jotka vertailevan mainonnan on tdytettdvd, jotta se voidaan katsoa
sallituksi.

Naiden edellytysten tarkoituksena on saattaa tasapainoon erilaiset intressit, joihin
vertailevan mainonnan salliminen saattaisi vaikuttaa. Siten direktiivin 97/55 toisesta,
seitsemdnnestd ja yhdeksédnnestd perustelukappaleesta yhdessé luettuina kay ilmi, ettd
tamén 3 a artiklan tarkoituksena on piristdd tavaroiden ja palvelujen toimittajien
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kilpailua kuluttajien eduksi sallimalla kilpailijoiden osoittaa puolueettomasti vastaavien
tuotteiden edut ja kieltamélld samalla kéytinnot, jotka voivat védristdd kilpailua,
aiheuttaa vahinkoa kilpailijoille ja vaikuttaa epdedullisesti kuluttajan valintoihin.

Téstd seuraa, ettd kyseisessd 3 a artiklan 1 kohdassa lueteltuja edellytyksid on tulkittava
edullisimmalla tavalla sellaisten mainosten sallimiseksi, joissa vertaillaan objektiivisesti
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia (ks. vastaavasti em. asia De Landtsheer
Emmanuel, tuomion 35 kohta oikeuskiytantoviittauksineen), varmistaen samalla, ettd
vertailevaa mainontaa ei kiyteti kilpailua rajoittavasti ja sopimattomasti tai kuluttajien
etujen vastaisesti.

Kilpailijan tavaramerkin kaytosté vertailevassa mainonnassa on tarkemmin todettava,
ettd direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa asetetaan tillaiselle kaytolle muun
muassa neljé erityisedellytystd, jotka on lueteltu tdmaén 3 a artiklan 1 kohdan d, e, g ja
h alakohdassa. Téten edellytetdén, ettd tavaramerkin kaytolld ei aiheuteta sekaannus-
varaa, silld ei vihatelld eikéd panetella tavaramerkkia, ei kiytetd epdoikeutetusti hyvéksi
tavaramerkin mainetta eikd esitetd tavaraa tai palvelua tavaramerkilld varustetun
tavaran tai palvelun jaljitelmana tai toisintona.

Kuten direktiivin 97/55 13—15 perustelukappaleesta kdy ilmi, ndiden edellytysten
tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkin haltijan intressi yksinoikeuden
suojaamiseen ja tdmdn haltijan kilpailijoiden seké kuluttajien intressi tehokkaaseen
vertailevaan mainontaan, jossa korostetaan puolueettomasti tarjottujen tavaroiden tai
palvelujen vilisia eroja.

Téstd seuraa, ettd kilpailijan tavaramerkin kéytt6 vertailevassa mainonnassa on
yhteison oikeuden mukaan sallittua, kun vertailussa télld tavalla korostetaan
puolueettomasti eroja eiké sen tarkoituksena tai vaikutuksena ole sellaisten tilanteiden
aiheuttaminen, joissa on kyse sopimattomasta kilpailusta ja joita on kuvattu erityisesti
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direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d, e, g ja h alakohdassa (ks. vastaavasti em. asia
Pippig Augenoptik, tuomion 49 kohta).

Ensinndkin direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdasta, jonka mukaan
vertailevassa mainonnassa ei saa esittdi tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai
palvelujen jéljitelminé tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimitys,
on todettava, ettd tdmédn sddnnoksen sanamuodosta ja direktiivin 97/55 19
perustelukappaleen sanamuodosta kiy selvésti ilmi, ettd tata edellytystd ei sovelleta
ainoastaan védrennettyihin tavaroihin vaan myds kaikkiin jéljitelmiin ja toisintoihin.

Lisdksi direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdan systemaattisesta
tulkinnasta seuraa, ettd tdssd alakohdassa ei edellytetd vertailevan mainonnan
harhaanjohtavuutta eikd sekaannusvaaraa. Ndiden kahden puuttuminen nimittdin
muodostaa vertailevan mainonnan sallittavuutta koskevat itsenéiset edellytykset, jotka
on esitetty 3 a artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa.

Direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa asetetun edellytyksen ydinsisalto
on kieltdd mainostajaa ilmaisemasta vertailevassa mainonnassa sitd, ettd sen
markkinoima tavara tai palvelu on jéljitelma tai toisinto tavaramerkilld varustetusta
tavarasta tai palvelusta. Kuten julkisasiamies on téltd osin todennut ratkaisuehdotuk-
sensa 84 kohdassa, kiellettyjé eivit ole ainoastaan mainokset, joissa nimenomaisesti
viitataan ajatukseen jdljitelméstéd tai toisinnosta, vaan myds mainokset, joilla, kun
otetaan huomioon niiden esitystapa kokonaisuutena ja taloudellinen asiayhteys,
voidaan vélittdd implisiittisesti tdllainen ajatus kohdeyleisolle.

On selvai, ettd padasiassa kyseessd olevien vastaavuusluetteloiden tarkoituksena on
osoittaa kohdeyleisolle alkuperdinen hajuvesi, jonka jéljitelméksi Malaikan ja Starionin
markkinoimat hajuvedet on tarkoitettu, ja luetteloiden vaikutuksena on tidmén
osoittaminen. Taten ndmé luettelot ovat siis osoitus siitd, ettd ndmé viimeksi mainitut
hajuvedet ovat jéljitelmid hajuvesistd, joita markkinoidaan sellaisilla tavaramerkeilld
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varustettuina, joiden haltijoita L'Oréal ym. ovat, ja vastaavuusluetteloissa esitetddn nédin
ollen mainostajan markkinoimat tavarat sellaisten tavaroiden jéljitelming, joilla on
suojattu tavaramerkki, direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa
tarkoitetulla tavalla. Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa
88 kohdassa, tdltd osin on merkityksetontd, ilmaistaanko mainoksessa, ettd kyse on
suojatulla tavaramerkilld varustetun tavaran jéljitelméstd kokonaisuutena vai
ainoastaan yhden téllaisen tavaran keskeisen ominaisuuden, tissi tapauksessa kyseessa
olevien tuotteiden tuoksun, jéljitelmasta.

Toiseksi direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdasta, jonka mukaan
vertailevassa mainonnassa ei saa kayttdd epdoikeutetusti hyviksi tavaramerkin
mainetta, on todettava, ettd tallaisen maineen “epdoikeutetun hyviksi kéayttamisen”
médritelmdd, jota kéytetddn sekd kyseisessd sddnnoOksessd ettd direktiivin 89/104
5 artiklan 2 kohdassa, on direktiivin 97/55 13-15 perustelukappaleen valossa
padsadntoisesti tulkittava samalla tavalla (ks. analogisesti em. asia O2 Holdings ja O2
(UK), tuomion 49 kohta).

Koska tdmén tuomion 76 kohdassa katsotaan, ettd péddasian vastaajien kdyttamissa
vastaavuusluetteloissa padasian vastaajien markkinoimat hajuvedet esitetéén sellaisten
tavaroiden jdljitelmind tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki, direktiivin
84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kolmas kysymys on
ymmarrettdvd niin, ettd siind tiedustellaan, onko tillaisissa olosuhteissa kyseisten
vastaavuusluetteloiden kdytostd saatu hyoty tdméan suojatun tavaramerkin maineen
epdoikeutettua hyviaksi kayttamistd kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Téstd on todettava, ettd kun vertaileva mainonta, jolla esitetddn mainostajan tavarat
tavaramerkilld varustetun tavaran jiljitelmén4, todetaan direktiivissid 84/450 sopimat-
tomaksi kilpailuksi ja siten kielletyksi, mainostajan téllaisella mainonnalla saavuttama
hyoty on seuraus sopimattomasta kilpailusta ja néin ollen se on katsottava timén
tavaramerkin maineen epdoikeutetuksi hyvaksi kayttamiseksi.
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Niin ollen kolmanteen ja neljdnteen kysymykseen on vastattava, ettéd direktiivin 84/450
3 a artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd mainostaja, joka mainitsee vertailevassa
mainonnassa suoraan tai epésuorasti, ettd sen markkinoima tavara on jiljitelma
yleisesti tunnetulla tavaramerkilld varustetusta tavarasta, esittdd “tavaroita tai palveluja
jéljitelmind tai toisintoina” kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla
tavalla. Mainostajan tillaisesta kielletystd vertailevasta mainonnasta saama hyéty on
katsottava tdmdn tavaramerkin maineen “epédoikeutetuksi hyviksi kayttamiseksi”
kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Oikeudenkidyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteis6jen tuomioistuimessa on vélivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian késittelyssd, minkd vuoksi
kansallisen tuomioistuimen asiana on paittda oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille
huomautusten esittdmisestd yhteisdjen tuomioistuimelle, ei voida maéréta korvatta-
viksi.

Nailla perusteilla yhteis6jen tuomioistuin (ensimmadinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsidadiannon lidhentimisestd 21.12.1988
annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohtaa
on tulkittava siten, etti tidssid sdannoksessd tarkoitettu tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettu hyviksi kidyttiminen ei edellyti
sekaannusvaaran eikd tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai
yleisemmin tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingon vaaran olemas-
saoloa. Kolmannen toimesta tapahtuvasta laajalti tunnetun tavaramerkin
kanssa samankaltaisen merkin kiyttimisestd saatu hyoty johtuu erottamis-
kyvyn tai maineen epidoikeutetusta hyviksi kiyttimisestd, jos kolmas pyrkii
tilld kiaytolla kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessi hyotyak-
seen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekd kiyttiméédn ilman
rahallista vastiketta hyodyksi tavaramerkin haltijan timén tavaramerkin
imagon luomiseksi ja sdilyttamiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteita.
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Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd
rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltii se, ettd kolmas kayttaa
vertailevassa mainonnassa, joka ei tdaytd kaikkia harhaanjohtavasta ja
vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin
84/450/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivilldi 97/55/EY, 3 a artiklan 1 kohdassa
esitettyji sallittavuuden edellytyksid, timin tavaramerkin kanssa samanlaista
merkkid samanlaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, siinidkin tapauksessa, ettid
tilla kdytolld ei voida vaarantaa tavaramerkin keskeistd tehtivad eli
tavaroiden tai palvelujen alkuperin osoittamista, mikili tdllaisella kiytolla
kuitenkin vaarannetaan tai voidaan vaarantaa jokin tavaramerkin muista
tehtdvista.

Direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilla 97/55, 3
a artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etti mainostaja, joka mainitsee
vertailevassa mainonnassa suoraan tai epidsuorasti, etti sen markkinoima
tavara on jiljitelmad yleisesti tunnetulla tavaramerkilld varustetusta tavarasta,
esittdd “tavaroita tai palveluja jiljitelminai tai toisintoina” kyseisen 3 a artiklan
1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Mainostajan tillaisesta
kielletystd vertailevasta mainonnasta saama hydéty on katsottava timin
tavaramerkin maineen ”epioikeutetuksi hyviksi kiyttimiseksi” kyseisen 3
a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Allekirjoitukset
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