g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (kolmas jaosto)

6 péivand lokakuuta 2015*

Ennakkoratkaisupyynté6 — Mallit — Direktiivi 98/71/EY — 14 artikla — Asetus (EY) N:o 6/2002 —
110 artikla — Niin sanottu korjauslauseke — Tilanne, jossa kolmas osapuoli kayttda tavaramerkkia
ilman sen haltijan suostumusta moottoriajoneuvojen varaosissa tai tarvikkeissa, jotka ovat samoja kuin
tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteroity

Asiassa C-500/14,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Tribunale di Torino
(Torinon alioikeus, Italia) on esittdnyt 21.10.2014 tekemélladn padtokselld, joka on saapunut unionin
tuomioistuimeen 10.11.2014, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Ford Motor Company
vastaan
Wheeltrims srl,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesi¢ (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
A. O Caoimh, C. Toader, E. Jarasitnas ja C. G. Fernlund,

julkisasiamies: M. Wathelet,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisen menettelyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Ford Motor Company, edustajanaan avvocato A. Camusso,

— Wheeltrims srl, edustajanaan avvocato D. Rizzo,

— Saksan hallitus, asiamiehinddn T. Henze ja J. Kemper,

— Euroopan komissio, asiamiehindén V. Di Bucci ja ]J. Samnadda,

padtettyaan julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian perustellulla madrdykselld unionin
tuomioistuimen tyojérjestyksen 99 artiklan mukaisesti,

* Oikeudenkayntikieli: italia.
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on antanut seuraavan

mairayksen
Ennakkoratkaisupyynté koskee mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY (EYVL L 289, s. 28) 14 artiklan ja yhteisomallista
12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL L 3, s. 1) 110 artiklan tulkintaa.
Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Ford Motor Company (jidljempand Ford) ja
Wheeltrims srl (jaljempand Wheeltrims) ja joka koskee sitd, ettd Wheeltrims kauppasi auton pyorien

polykapseleita, joissa oli samanlainen tunnus kuin tavaramerkki, jonka Ford oli rekisterdinyt muun
muassa tillaisia tavaroita varten.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Unionin oikeus

Malleja koskeva sa@nnosto

Direktiivin 98/71 johdanto-osan seitseménnessd perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

talla direktiivilld ei estetd sellaisen kansallisen tai yhteison lainsddddnnon soveltamista malleihin, joka
tarjoaa muuta kuin mallin rekisterdinnin tai julkaisemisen nojalla annettavaa suojaa, esimerkiksi
lainsddddntod, joka  koskee  rekister6imdttomida  malleja, tavaramerkkejd, patentteja  ja
hyodyllisyysmalleja, vilpillistd kilpailua tai siviilioikeudellista vastuuta”.

Tamaén direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on "Soveltamisala”, sdddetdén seuraavaa:

”1. Tata direktiivid sovelletaan:

a) teollisoikeuksia kasittelevissé jasenvaltioiden keskusvirastoissa rekisterdityihin malleihin;

b) Benelux-maiden mallivirastossa rekisterdityihin malleihin;

c) jésenvaltiossa voimassa olevien kansainvilisten sopimusten nojalla rekisteroityihin malleihin;

d) edelld a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja mallioikeuksia koskeviin hakemuksiin.

2. Tassa direktiivissd mallin rekisterdintiin siséltyy myos julkistaminen sen jilkeen, kun mallia koskeva
hakemus on tehty teollisoikeuksia kasitteleville virastolle sellaisessa jasenvaltiossa, jossa mallioikeus
tulee voimaan tillaisella julkistamisella.”

Kyseisen direktiivin 14 artiklassa, jonka otsikko on ”"Siirtymésaannds”, sdddetdan seuraavaa:

”Siihen saakka kunnes direktiivin tarkistukset on hyviksytty [Euroopan] komission ehdotuksesta
18 artiklan sd@d@nnosten mukaisesti, jasenvaltioiden on pidettivd voimassa nykyiset sdddoksensd, jotka
liittyvdt osan suojatun mallin kdytté6n moniosaisen tuotteen korjaamiseen alkuperdisen ulkoasun

palauttamiseksi, ja niiden on tehtdvd muutoksia néihin sddnnoksiin vain, jos tarkoituksena on téllaisten
osien markkinoiden vapauttaminen.”
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Saman direktiivin 16 artiklassa, jonka otsikko on "Suhde muihin suojamuotoihin”, sdddetddan seuraavaa:

"Tamén direktiivin sddnnokset eivdt rajoita niiden yhteison tai kyseisen jdsenvaltion lainsdddénnon
sddnnosten soveltamista, jotka koskevat rekisterdiméttomid malleja, tavaramerkkejd ja muita erottavia
merkkejd, patentteja ja hyodyllisyysmalleja, kirjasinlajeja, siviilioikeudellista vastuuta tai vilpillista
kilpailua.”

Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 5 ja 31 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(5) Tamén vuoksi on luotava yhteisomalli, jota sovelletaan suoraan kaikissa jasenvaltioissa, silld vain
ndin voidaan, toimittamalla yhtendisen lainsddddnnon mukaista yhtendistd menettelyd noudattaen
yksi hakemus sisdmarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit),
saada mallisuoja, joka on voimassa kaikki jasenvaltiot kasittavalla alueella.

(31) Tama asetus ei estd teollisoikeuksia koskevien tai muiden asiaan liittyvien jdsenvaltioiden lakien,
kuten rekisterinnilli saatuun tai rekister6imédttomadn mallisuojaan, tavaramerkkeihin,
patentteihin ja hyddyllisyysmalleihin, vilpilliseen kilpailuun tai siviilioikeudelliseen vastuuseen
liittyvien lakien soveltamista yhteisomalleilla suojattuihin malleihin.”

Tamaén asetuksen 1 artiklassa, jonka otsikko on "Yhteisomalli”, sdddetdén seuraavaa:
”1. Mallia, joka tayttdd tdssd asetuksessa sdddetyt ehdot, kutsutaan jéljempand 'yhteisomalliksi’.
2. Yhteisomalli suojataan:

a) ’'rekister6imdttomind yhteisomallina’, jos se on tehty tunnetuksi tdssd asetuksessa sdddetylld
tavalla,

b) ’rekisterditynd yhteisomallina’, jos se on rekisterdity téssd asetuksessa saddetylld tavalla.

3. Yhteisomalli on luonteeltaan yhtendinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla
[Euroopan unionissa]. Se voidaan rekister6idd ja luovuttaa, siitd voidaan luopua, se voidaan julistaa
mitattomaksi ja sen kayttd voidaan kieltdd ainoastaan koko [unionissa]. Tétd periaatetta sovelletaan,
jollei tédssé asetuksessa toisin sdddetd.”

Kyseisen asetuksen 96 artiklan, jonka otsikko on ”Suhde muihin kansallisiin suojamuotoihin”,
1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Tamén asetuksen sddnnokset eivit vaikuta rekister6iméttomia malleja, tavaramerkkeja ja muita
erottavia merkkejd, patentteja ja hyodyllisyysmalleja, kirjasinlajeja, siviilioikeudellista vastuuta tai
vilpillistd kilpailua koskevaan [unionin] oikeuteen tai kyseisen jdsenvaltion oikeuteen.”

Saman asetuksen 110 artiklassa, jonka otsikko on ”Siirtymésdédnnds”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Kunnes tdhdn asetukseen komission ehdotuksesta tehtdvdt muutokset tulevat voimaan,
yhteisomalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, joka on osa moniosaista tuotetta, jota kéytetddn
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen
alkuperiisen ulkoasun palauttamiseksi.

2. Edelld 1 kohdassa tarkoitettu komission ehdotus esitetddn samanaikaisesti kuin muutokset, joita

komissio samasta aiheesta esittdd direktiivin [98/71] 18 artiklan mukaisesti, ja ehdotuksessa otetaan
huomioon kyseiset muutokset.”
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Tavaramerkkejd koskeva sadannosto

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddénnon ldhentdmisestda 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25 ja oikaisu EUVL 2009, L 11, s. 86)
5 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, sdéddetddn seuraavaa:

”1. Rekisteroidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttidmaésta elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, 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 sisédltdd myOs vaaran merkin ja tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi myos sddtdd, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan
elinkeinotoiminnassa kayttimasta merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka
tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on lagjalti tunnettu téssd jasenvaltiossa ja
merkin aiheeton kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden [oikeammin: erottamiskyvyn] tai
maineen epdoikeutettua hyvaksi kayttdmistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle
[erottamiskyvylle] tai maineelle.

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa saddetyin edellytyksin voidaan kieltdd muun muassa:
a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden pééllyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tillaista tarkoitusta
varten merkkié kayttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkié kayttden;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kéyttden;
d) merkin kiyttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

4. Jos jasenvaltion lain mukaan ei ole voitu kieltdd merkin kayttaimistd 1 kohdan b alakohdassa
tai 2  kohdassa  tarkoitetuissa  tapauksissa = ennen  pdivdd, jona [jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddannon lahentiamisestd 21.12.1988 annetun ensimmaiisen neuvoston] direktiivin
89/104/ETY [(EYVL L 40, s. 1)] noudattamisen edellyttimét sddannokset ovat tulleet voimaan
asianomaisessa jasenvaltiossa, oikeus tavaramerkkiin ei estd jatkamasta merkin kayttamista.

5. Mitd 1-4 kohdassa sdddetddn, ei estd jasenvaltioita soveltamasta niiden sdadnnoksid suojasta muuhun
tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin kéayttimistd vastaan, jos
merkin aiheeton kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden [oikeammin: erottamiskyvyn] tai
maineen epdoikeutettua hyviksi kayttamistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle
[erottamiskyvylle] tai maineelle.”

Tamén direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, sdadetdan
seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltda toista kdyttamadstd elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimedan tai osoitettaan,
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b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madrdsd, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperad, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintojd,

¢) tavaramerkkid, milloin sen kéyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisdtarvikkeiden
tai varaosien, kayttotarkoituksen osoittamiseksi,

jos hén kayttaa niitd hyvaa liiketapaa noudattaen.
2. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kdyttimadstd elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta
alueella, jolla se on voimassa, jos se jasenvaltion lainsdddannén mukaan on voimassa vain erityiselld
alueella.”
Kyseisen direktiivin 7 artikla koskee tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista.

Saman direktiivin 8 artiklassa on sadnnokset kayttoluvasta, joka tavaramerkkiin voidaan antaa.

Direktiivin 2008/95 17 artiklassa sdddetddn, ettd direktiivi 89/104 kumotaan ja viittauksia kumottuun
direktiiviin pidetddn viittauksina ensiksi mainittuun direktiiviin.

Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)
9 artiklassa, jonka otsikko on "Yhteison tavaramerkin tuottamat oikeudet”, sdddetdén seuraavaa:

”1. Rekisterdéidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttamaéstd elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin yhteison tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille
tavaramerkki on rekisteroity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki ja sen
vuoksi, ettd merkki ja yhteison tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisdltdd myos vaaran
merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasts;

c¢) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki, tavaroille tai palveluille,
jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteison tavaramerkki on rekisteroity, kun se on laajalti tunnettu
yhteisossd, ja jos merkin kéyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi yhteison tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikéyttoa taikka olisi niille haitaksi.

2. Edelld 1 kohdassa sdaddetyin edellytyksin voidaan kieltda erityisesti:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden pééllyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista tarkoitusta
varten merkkid kayttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkid kayttéen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkia kayttden;

d) merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

ECLIL:EU:C:2015:680 5
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3. Yhteison tavaramerkin tuottamat oikeudet ovat voimassa kolmansiin ndhden vasta, kun
tavaramerkin rekisteréinti on julkaistu. Kohtuullista korvausta voidaan kuitenkin vaatia yhteison
tavaramerkin rekisteréintihakemuksen jélkeisistd toimista, jotka yhteison tavaramerkin rekister6innin
julkaisemisen jalkeen olisivat kiellettyja. Tuomioistuin, jossa asia on vireilld, ei saa ratkaista pddasiaa
ennen rekisterdinnin julkaisemista.”

Tamédn asetuksen 12 artiklassa, jonka otsikko on "Yhteison tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat
rajoitukset”, sdddetddn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltiméan kolmatta kayttamésta elinkeinotoiminnassa:
a) omaa nimedin tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madrdsd, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperad, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintojs,

¢) tavaramerkkid, milloin sen kdyttdiminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisdtarvikkeiden
tai varaosien, kayttotarkoituksen osoittamiseksi,

jos tama kayttaa niita hyvéa liiketapaa noudattaen.”

Ttalian oikeus

Teollisoikeuskoodeksista 10.2.2005 annetun asetuksen nro 30 (decreto legislativo n. 30 — Codice della
proprieta industriale; GURI nro 52, 4.3.2005), sellaisena kuin se on muutettuna 13.8.2010 annetulla
asetuksella nro 131 (decreto legislativo n. 131; GURI nro 192, 18.8.2010; jaljempéana
teollisoikeuskoodeksi), 20 §:ssd, jonka otsikko on ”Rekisterdinnin tuottamat oikeudet”, sdddetddn
seuraavaa:

”1. Rekisteréidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien sisdltond on yksinomainen kéyttdoikeus
tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen suostumustaan
kayttamastd elinkeinotoiminnassa

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on
rekisteroity

b) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteroity tavaramerkki, samoille tai
samankaltaisille tavaroille tai palveluille, jos merkkien samuudesta tai samankaltaisuudesta ja
tavaroiden tai palvelujen samuudesta tai samankaltaisuudesta voi aiheutua yleison keskuudessa
sekaannusvaara, johon sisiltyy myos vaara merkkien valisestd mielleyhtymasta

¢) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteroity tavaramerkki, tavaroille tai palveluille,
jotka ovat erilaisia kuin ne, joille tavaramerkki on rekisteroity, jos se on laajalti tunnettu ja jos
merkin kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeutettua hyviksikéyttoa taikka olisi niille haitaksi.

2. Tavaramerkin haltijalla on 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa oikeus kieltdd kaikilta muilta
erityisesti merkin paneminen tavaroihin tai niiden péaéllyksiin, tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle
laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista tarkoitusta varten merkkid kéyttden taikka palvelujen
tarjoaminen tai suorittaminen merkkid kayttden, tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid
kayttden sekd merkin kayttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
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3. Elinkeinonharjoittajalla on oikeus panna oma tavaramerkkinsd myymiinsa tavaroihin muttei oikeutta
poistaa sen valmistajan tai elinkeinonharjoittajan tavaramerkkid, jolta hén on vastaanottanut tavarat.”

Teollisoikeuskoodeksin 21 §:ssd, jonka otsikko on “Tavaramerkkioikeuden rajoitukset”, sdddetdén
seuraavaa:

”1. Rekisteroityyn tavaramerkkiin perustuvat oikeudet eivdt anna tavaramerkin haltijalle oikeutta
kieltdd muita kéyttdmasté elinkeinotoiminnassa hyvaa liiketapaa noudattaen

a) omaa nime&dn ja osoitettaan

b) mainintaa tavaran tai palvelun lajista, laadusta, madrastd, kayttotarkoituksesta, arvosta,
maantieteellisestd alkuperdstd tai tavaran valmistusajankohdasta taikka tavaran muista
ominaisuuksista

¢) tavaramerkkid, jos sitd tarvitaan ilmaisemaan tavaran tai palvelun kayttotarkoitus erityisesti
tarvikkeena tai varaosana.

2. Tavaramerkkid ei saa kayttdd lainvastaisella tavalla eikéd erityisesti sellaisella tavalla, joka voi
markkinoilla aiheuttaa sekaannusvaaran muihin merkkeihin, joita tunnetusti kdytetddan muiden
yrityksid, tavaroita tai palveluja erottavina tunnuksina, eikd muutenkaan sellaisella tavalla, joka voi
tavaramerkin kayttotavan tai kayttoyhteyden vuoksi aiheuttaa yleisolle erehdyksen tavaroiden tai
palvelujen lajista, laadusta tai alkuperdstd, eikd myoskddn sellaisella tavalla, joka loukkaa muille
kuuluvia tekijanoikeuksia, teollisoikeuksia tai muita yksinoikeuksia.

3. Kukaan ei saa kayttaa rekisteroityd tavaramerkkia rekisterdinnin mitdattoméksi julistamisen jalkeen,
jos mitattomyyden peruste on sellainen, ettd tavaramerkin kdyttiminen on sen vuoksi lainvastaista.”

Teollisoikeuskoodeksin 241 §:ssd, jonka otsikko on ”“Moniosaisen tuotteen osien yksinoikeudet”,
saddetddn seuraavaa:

"Ennen kuin direktiivid [98/71] on komission ehdotuksesta muutettu kyseisen direktiivin 18 artiklan
mukaisesti, moniosaisen tuotteen osien yksinoikeuksiin ei voida vedota osien valmistamisen ja
myynnin estdmiseksi alkuperdisen ulkonddn palauttamiseen tarkoitetussa moniosaisen tuotteen
korjaamisessa.”

Padasian oikeudenkiynti ja ennakkoratkaisukysymykset

Ford, joka on moottoriajoneuvojen ja niiden tarvikkeiden ja varaosien valmistaja, yksiloi tuotteensa
panemalla niihin soikion muotoisen merkin, joka on sijoitettu pituussuuntaisesti, jonka sisdlld on teksti
"Ford” kursivoidulla kaunokirjoituksella ja joka voi olla vérillinen tai vériton (jaljempéana
Ford-tavaramerkki). Télle merkille on myonnetty useita rekisterdintejd sekd autoja ettd niiden
tarvikkeita ja varaosia, myds polykapseleita, varten. Ford panee timén tavaramerkin muun muassa
valmistamiensa autojen vanteiden polykapseleihin.

Wheeltrims, joka on moottoriajoneuvojen varaosien toimittaja, pitdd kaupan polykapseleita, joissa on
tarkka jaljennos eri autonvalmistajien tavaramerkeistd, Ford mukaan luettuna, vaikka silld ei ole tdhdn
tavaramerkin haltijoiden lupaa. Yhtio valmistaa ja pitdd kaupan myos niin sanottuja yleisid
polykapseleita, joissa ei ole tavaramerkkid ja jotka myydddn alempaan hintaan kuin valmistajan
tavaramerkilld varustetut polykapselit.

ECLIL:EU:C:2015:680 7
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Ford nosti Tribunale di Torinossa (Torinon alioikeus) 15.5.2013 Wheeltrimsia vastaan tavaramerkin
loukkausta koskevan kanteen, jossa vaadittin muun muassa, ettd Wheeltrimsida kielletddan
valmistamasta ja pitdiméstd kaupan Ford-tavaramerkilld varustettuja polykapseleita tai muutenkaan
kayttdmastd tdtd tavaramerkkid luvattomasti unionissa ja ettd Wheeltrims velvoitetaan korvaamaan
Fordille aiheutunut vahinko. Fordin mukaan kyseisen tavaramerkin luvaton paneminen Wheeltrimsin
kaupan pitdmiin = polykapseleihin  loukkaa teollisoikeuskoodeksin 20  §:ssd  ja  asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklassa tarkoitettuja Fordin yksinoikeuksia. Téllainen kayttd ei myoskadn ole
oikeutettua millddn teollisoikeuskoodeksin 21 §:ssé ja asetuksen N:o 207/2009 12 artiklassa
tarkoitetuista poikkeuksista, koska Ford-tavaramerkin paneminen Wheeltrimsin kaupan pitdmiin
polykapseleihin ei ole tarpeen téllaisen varaosan kayttotarkoituksen osoittamiseksi eikd myoskaan
ndissd sadnnoksissa tarkoitettujen kuvailevien tarkoitusten toteutumiseksi.

Wheeltrims katsoo pdinvastoin, ettd se kayttdd Ford-tavaramerkkid ainoastaan kuvailevalla tavalla.
Yhtio vetoaa tiltd osin teollisoikeuskoodeksin 241 §:dén siséltyvddn korjauslausekkeeksi kutsuttuun
poikkeukseen, jonka mukaan moniosaisen tuotteen tavaramerkilld suojattujen osien valmistaminen
ilman tavaramerkin haltijan etukdteen antamaa lupaa on sallittua, koska tdmén valmistamisen
tarkoituksena on tehdd mahdolliseksi moniosaisen tuotteen alkuperdisen ulkoasun palauttaminen.
Wheeltrims ei pane kaupan pitdmiinsa polykapseleihin Ford-tavaramerkkia nédiden varaosien alkuperén
ilmaisemiseksi vaan osoittaakseen, kuka on valmistanut kyseessd olevan koko tuotteen eli
moottoriajoneuvon, johon polykapselit asennetaan. Talla Ford-tavaramerkin kayttamisella on
tarkoituksena toisintaa varaosassa asianomaisen alkuperiisosan eli polykapselin esteettinen ja kuvaileva
ominaisuus, jota on pidettivd valttimdttomand alkuperdisen ulkoasun palauttamiseksi
moottoriajoneuvon  kokonaisuutena =~ muodostamalle moniosaiselle tuotteelle. Jolleivit
moottoriajoneuvojen varaosien valmistajat saisi kayttdd tavaramerkkejd tédssd tarkoituksessa, vapaa
kilpailu asianomaisilla markkinoilla estettiisiin.

Tribunale di Torino (Torinon alioikeus) katsoo, ettd oikeudenkdynnin kohteena oleva Wheeltrimsin
menettely on Ford-tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien loukkaamista, joka ei ole oikeutettua
milladn teollisoikeuskoodeksin 21 §:ssd tai asetuksen N:o 207/2009 12 artiklasssa tarkoitetuista
perusteista. Kyseinen tuomioistuin viittaa taltd osin tuomioon Gillette Company ja Gillette Group
Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) ja katsoo, ettei Wheeltrimsin ole tarpeen kayttaa
Ford-tavaramerkkid osoittaakseen yleisolle kyseessd olevien polykapseleiden kayttotarkoituksen tai
myo6skadn niiden yhteensopivuuden Ford-merkkisen tuotteen kanssa siten kuin kyseisessd tuomiossa
tarkoitetaan.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mielestd on sen sijaan olemassa varteenotettava
epitietoisuus korjauslausekkeen soveltamisalasta. Se katsoo, ettei unionin tuomioistuin ole vield
ottanut kantaa tavaramerkkiin perustuvien suojattujen oikeuksien ja korjauslausekkeen viliseen
suhteeseen. Kyseisen tuomioistuimen mukaan teollisoikeuskoodeksin 241 § ja asetuksen
N:o 6/2002 110 artikla mahdollistavat kaksi eri tulkintaa, joiden kesken Italian oikeuskdytinté on
jakaantunut.

Ensimmadisen tulkintavaihtoehdon mukaan ndiden sddnndsten sanamuoto ja niiden sijainti
sddnnostoissd, joihin ne siséltyvit, antavat aihetta olettaa, ettd korjauslauseke oikeuttaa Wheeltrimsin
kaltaisen valmistajan pitdmddn kaupan alkuperdisosiin verrattuna téysin samanlaisia varaosia vain siind
tapauksessa, ettd ndiden varaosien valmistamisen tarkoituksena on moniosaisen tuotteen palauttaminen
alkuperdiseen ulkoasuunsa, ja ettd korjauslauseke on poikkeus pelkédstdan mallille myonnetysta suojasta
eikd muiden teollisoikeuksien, kuten erityisesti rekisterdidystd tavaramerkistd johtuvien oikeuksien,
suojasta.

Jalkimmdisen tulkintavaihtoehdon mukaan korjauslauseke on luonteeltaan yleinen ja sen soveltamisala
on tulkittava laajasti, ottaen huomioon tarve palauttaa monimutkaisille tuotteille niiden alkuperédinen
ulkoasu muiden teollisoikeuksien suojan, kuten rekisterdidystd tarvarmerkistd johtuvien oikeuksien,
olemassaolosta riippumatta. Tdmén tarpeen perusteella varaosien valmistajalla on mahdollisuus toimia
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markkinoilla yhdenvertaisessa asemassa alkuperdisosien valmistajaan ndhden tdmdn vaatimasta
oikeuksien suojasta riippumatta siten, ettd varaosien valmistajalla on oikeus valmistaa tuotteita, jotka
ovat toiminnallisilta ja esteettisiltd ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin alkuperdiset osat.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tdsmentés, ettd erddt muut Italian tuomioistuimet, esimerkiksi
Corte di appello di Milano (Milanon ylioikeus), ovat omaksuneet jalkimmadisen tulkinnan.

Tribunale di Torino (Torinon alioikeus) toteaa, ettd tdmd tulkinta on omaksuttu myos
tuomioistuimessa, joka hylkdsi Fordin tekemidn vélitoimia koskevan hakemuksen, joka perustui
samoihin tosiseikkoihin kuin sen késiteltdvind oleva pddasia. Vilitoimista paattava tuomioistuin katsoi
lahinnd, ettd teollisoikeuskoodeksin 241 §:ssd sdddettyyn korjauslausekkeeseen voidaan vedota Fordia
vastaan, koska tdssd lausekkeessa turvataan varaosien valmistajille perustavanlaatuinen taloudellinen
oikeus monimutkaisen tuotteen alkuperiisosaa tédysin vastaavan osan valmistamiseen.

Téssd tilanteessa Tribunale di Torino (Torinon alioikeus) péatti lykata asian kasittelya ja esittda unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko unionin oikeuden mukaista tulkita direktiivin 98/71 14 artiklaa ja asetuksen
N:o 6/2002 110 artiklaa siten, ettd ndilld sddnnoksilld annetaan varaosien ja tarvikkeiden
valmistajille oikeus kayttdd kolmansille rekisteroityja tavaramerkkejd moniosaisen tuotteen
alkuperdisen ulkonddn palauttamiseksi lopulliselle ostajalle ja ettd tima oikeus koskee myos
tapauksia, joissa tavaramerkkioikeuden haltija kayttdd kyseistd erottavaa merkkid moniosaiseen
tuotteeseen asennettavaksi tarkoitetussa varaosassa tai tarvikkeessa siten, ettd merkki nakyy
ulospdin ja vaikuttaa siis osaltaan moniosaisen tuotteen ulkondk66n?

2) Onko direktiivin 98/71 14 artiklassa ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklassa sdddettya
korjauslauseketta tulkittava siten, ettd se muodostaa kolmansille varaosien ja tarvikkeiden
valmistajille subjektiivisen oikeuden, ja onko niilld kolmansilla tillaisen subjektiivisen oikeuden
perusteella oikeus kéyttda toiselle rekisteroityd tavaramerkkid varaosissa ja tarvikkeissa asetuksen
N:o 207/2009 ja direktiivin 89/104 sddnnoksista poiketen ja siis myds silloin, kun
tavaramerkkioikeuden haltija kayttda kyseistd erottavaa merkkid myo6s moniosaiseen tuotteeseen
asennettavaksi tarkoitetussa varaosassa tai tarvikkeessa siten, ettd merkki nédkyy ulospdin ja
vaikuttaa siis osaltaan moniosaisen tuotteen ulkonakéon?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Jos ennakkoratkaisukysymykseen annettavasta vastauksesta ei ole perusteltua epdilystd, unionin
tuomioistuin voi tyojdrjestyksensd 99 artiklan mukaisesti esittelevin tuomarin ehdotuksesta ja
julkisasiamiestd kuultuaan milloin tahansa paattda ratkaista asian perustellulla maarayksella.

Tata madrdystd on aiheellista soveltaa nyt kasiteltdvaan ennakkoratkaisupyyntoon.

Tutkittavaksi ottaminen

Saksan hallitus esittdd epiilyja ennakkoratkaisupyynnon tutkittavaksi ottamisen edellytyksistd. Sen
mielestd nimittdin ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin ei esitd syitd, joiden vuoksi pédasian
ratkaisu edellyttdisi vastausta kysymykseen mahdollisuudesta soveltaa tavaramerkkien yhteydessa
korjauslauseketta, joka kuuluu mallioikeuksien alaan. Niin esitetty ongelma on siten luonteeltaan
hypoteettinen.

ECLIL:EU:C:2015:680 9
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Téltd osin on palautettava mieleen, ettd unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytdnnon
mukaan olettamana on, ettd kansallisen tuomioistuimen niiden oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen
perusteella, joiden maérittimisestéd se vastaa ja joiden paikkansapitdvyyden selvittiminen ei ole unionin
tuomioistuimen tehtdvd, esittdmilld unionin oikeuden tulkintaan liittyvilld kysymyksilla on merkitysta
asian ratkaisun kannalta. Unionin tuomioistuin voi jattdd tutkimatta kansallisen tuomioistuimen
esittdimén ennakkoratkaisupyynnon ainoastaan, jos on ilmeistd, ettd pyydetylld unionin oikeuden
tulkitsemisella ei ole mitdén yhteyttd kansallisessa tuomioistuimessa késiteltdvén asian tosiseikkoihin tai
kohteeseen, jos kyseinen ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei
ole tiedossaan niitd tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa
hyodyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin (tuomio Fish Legal ja Shirley, C-279/12,
EU:C:2013:853, 30 kohta oikeuskaytantoviittauksineen ja tuomio Idrodinamica Spurgo Velox ym.,
C-161/13, EU:C:2014:307, 29 kohta).

Kasiteltavdnd olevassa asiassa ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd péadasiassa kyseessd olevissa
Wheeltrimsin valmistamissa polykapseleissa toisinnetaan Ford-tavaramerkki siten, ettd jos tdmin
madrdyksen 27 kohdassa selostettua tulkintaa on pidettivd oikeana, kyseinen ei-alkuperdisten osien
valmistaja on tuomittava tdméin tavaramerkin loukkaamisesta, mutta jos etusija on annettava tdmén
madrdyksen 28 kohdassa selostetulle tulkinnalle, kyseistd tavaramerkkié ei ole loukattu.

Nidin ollen ei ole ilmeistd, ettd ennakkoratkaisupyynnossd esitetty ongelma olisi luonteeltaan
hypoteettinen. Ennakkoratkaisupyynto on siten tutkittava.

Asiakysymys

Kysymyksilladn, jotka on syytd kasitella yhdessd, ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee
lahinng, onko direktiivin 98/71 14 artiklaa ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklaa tulkittava siten, ettd
niissa  direktiivin  2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 sddnnoksistd poiketen oikeutetaan
moottoriagjoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden, kuten polykapseleiden, valmistaja panemaan
tuotteisiinsa ilman autonvalmistajan suostumusta merkki, joka on sama kuin autonvalmistajan muun
muassa téllaisia tuotteita varten rekister6ima tavaramerkki, silla perusteella, ettd tavaramerkin tillainen
kdyttd on ainoa keino asianomaisen ajoneuvon korjaamiseksi palauttamalla sen kokonaisuutena
muodostamalle moniosaiselle tuotteelle sen alkuperdinen ulkoasu.

Ensimmaiseksi on todettava, ettd direktiivin 98/71 14 artiklan ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan
sanamuodosta johtuu, ettd ndissd sddnnoksissd tehdddn erditd rajoituksia ainoastaan mallisuojaan
mutta niissd ei milladn tavoin viitata tavaramerkkiin perustuvaan suojaan.

Toiseksi on todettava, ettd direktiivia 98/71 sovelletaan sen 2 artiklan mukaan vain mallien
rekisterdintiin tietyissd kansallisissa ja kansainvilisissd viranomaisissa sekd mallien tillaista
rekisterointia koskeviin hakemuksiin. Lisdksi asetuksen N:o 6/2002 1 artiklasta, luettuna yhdessé
asetuksen johdanto-osan viidennen perustelukappaleen kanssa, ilmenee, ettd asetuksen tarkoituksena
on pelkastddn luoda yhteisomalli, jota sovelletaan suoraan kaikissa jasenvaltioissa.

Kolmanneksi on todettava, ettd yhtddltda direktiivin 98/71 johdanto-osan seitsemdnnestd
perustelukappaleesta ja 16 artiklasta ja toisaalta asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 31
perustelukappaleesta ja 96 artiklan 1 kohdasta johtuu, ettd néditd unionin oikeuden sdddoksid
sovelletaan rajoittamatta niitd unionin oikeuden tai kansallisen oikeuden sddnnoksid, jotka koskevat
muun muassa tavaramerkkeja.

Naistd seikoista seuraa, ettei direktiivin 98/71 14 artiklaan ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklaan sisally
minkadnlaisia poikkeuksia direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 sdannoksista.
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Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittdmdstda Wheeltrimsin ndkemyksen mukaisesta
olettamuksesta, jonka mukaan unionin tavoitteena olevan védristyméttomén kilpailun suojaaminen
edellyttad direktiivin 98/71 14 artiklan ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan soveltamisalan ulottamista
tavaramerkkiin perustuvaan suojaan, on puolestaan todettava, ettd unionin lainséatdja on ottanut timén
tavoitteen huomioon jo direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 yhteydessd. Kun nimittdin
direktiivin 2008/95 6 artiklalla ja asetuksen N:o 207/2009 12 artiklalla rajoitetaan niitd oikeuksia, jotka
tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella tai yhteison tavaramerkin haltijalla asetuksen
9 artiklan perusteella, niilld pyritddn yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat
perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta
sisamarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, ettd tavaramerkkioikeus voi téyttaa
tehtdvansd olennaisena osana vadristymattoméan Kkilpailun jarjestelmédsd, jonka luominen ja
ylldpitiminen on EUT-sopimuksen tavoitteena (ks. vastaavasti mm. tuomio BMW, C-63/97,
EU:C:1999:82, 62 kohta ja tuomio Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03,
EU:C:2005:177, 29 kohta).

Lisaksi unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd direktiivin
2008/95 5-7 artiklalla on tdysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat
sddnnot, ja niissd madritelladn siten oikeudet, jotka tavaramerkkien haltijoilla on unionissa. Lukuun
ottamatta direktiivin 8 artiklalla ja sitd seuraavilla artikloilla sd&nneltyja erityistapauksia kansallinen
tuomioistuin ei ndin ollen voi riita-asiassa, joka koskee tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden
kayttod, rajoittaa kyseista yksinoikeutta tavalla, jolla ylitetddn edelld mainittuihin 5-7 artiklaan
perustuvat rajoitukset (tuomio Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, 54 ja 55 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Esitettyihin kysymyksiin on edelld todetuin perustein vastattava, ettd direktiivin 98/71 14 artiklaa ja
asetuksen N:o 6/2002 110 artiklaa on tulkittava siten, ettd niissd ei oikeuteta direktiivin 2008/95 ja
asetuksen N:o 207/2009 sadannoksistd poiketen moottoriajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden, kuten
polykapseleiden, valmistajaa panemaan tuotteisiinsa ilman autonvalmistajan suostumusta merkkis, joka
on sama kuin autonvalmistajan muun muassa téllaisia tuotteita varten rekister6ima tavaramerkki, silla
perusteella, ettd tavaramerkin téllainen kéaytto on ainoa keino asianomaisen ajoneuvon korjaamiseksi
palauttamalla sen kokonaisuutena muodostamalle moniosaiselle tuotteelle sen alkuperdinen ulkoasu.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kasittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin niille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata
korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on maérénnyt seuraavaa:

Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/71/EY 14 artiklaa ja yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 6/2002 110 artiklaa on tulkittava siten, ettd niissd ei oikeuteta jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsaddiannon lihentimisesta 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2008/95/EY ja yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 207/2009 sainnoksistd poiketen moottoriajoneuvojen varaosien ja
tarvikkeiden, kuten polykapseleiden, valmistajaa panemaan tuotteisiinsa ilman autonvalmistajan
suostumusta merkkid, joka on sama kuin autonvalmistajan muun muassa tillaisia tuotteita
varten rekisteroimd tavaramerkki, sillda perusteella, ettd tavaramerkin tillainen kidytté on ainoa
keino asianomaisen ajoneuvon korjaamiseksi palauttamalla sen kokonaisuutena muodostamalle
moniosaiselle tuotteelle sen alkuperdinen ulkoasu.
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