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21 pdivdnd maaliskuuta 2002 1!

1. Tavaramerkkidirektiivin? mukaan asi-
anmukaisen tavaramerkin haltijalla on
oltava oikeus kieltdd muita kidytcdmaisti
merkkid tai rekisteréimistd siti tavara-
merkkinid, a) jos se on sama kuin hinen
aikaisempi tavaramerkkinsi ja jos kyseiset
tavarat tai palvelut ovat samoja kuin tava-
rat tai palvelut, joita varten tavaramerkkii
suojataan, tai b) jos se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki ja jos yleisén
keskuudessa on sekaannusvaara.

2. Direktiivin mukaan jisenvaltioilla on
myss oikeus myéntdd haltijalle suoja, kun
merkki, jonka kolmas osapuoli aikoo
rekisterdidd tai jota se aikoo kiyttid, on
vihintdin samankaltainen kuin rekisterdity
tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut,
joita varten merkki on, eivit ole saman-
kaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, milloin aikaisempi tavara-
merkki on laajalti tunnettu kyseisessi
jasenvaltiossa ja missd merkin aiheeton
kiyetd merkitsisi aikaisemman tavaramer-
kin erottuvuuden tai maineen epi-
oikeutettua hyviksi kiyttdmisti taikka olisi
haitaksi aikaisemman tavaramerkin erot-
tuvaudelle  tai  maineelle.  Tillaisissa
tapauksissa myonnettivid suoja ei ole riip-
puvainen sekaannusvaarasta.

1 — Alkuperdinen kicli: englanti.

2 — Jiscnvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnén lihentimisesti
21 pii joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen ncuvos-
ton direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljem-
pinid direktiivi).

3. Téssd ennakkoratkaisupyynnéssd Sak-
san Bundesgerichtshof tiedustelee ldhinni
sitd, a) voivatko jisenvaltiot antaa tillaista
laajempaa suojaa myos sellaisissa tapauk-
sissa, joissa kyseiset tavarat tai palvelut
ovat samoja tai samankaltaisia, mutta
sekaannusvaaraa ei ole, ja/tai b) voidaanko
laajempaa suojaa antaa vain sellaisissa
tapauksissa, joissa merkin kdytto merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden
tal maineen epdoikeutettua hyviksi kiyt-
tdmistd taikka olisi haitaksi aikaisemman
tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle,
vai ovatko muut kansalliset — esimerkiksi
vilpillistd kilpailua koskevat — siddnnok-
set myos sovellettavissa.

Asiaa koskevat oikeussidsinnét

Yhteison oikeus

4. Direktiivin  johdanto-osan  mukaan
direktiivin  tarkoituksena on lihentid
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddadantod
sikdli kuin — mutta ainoastaan sikili
kuin — erot voivat rajoittaa vapaata
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kauppaa, viiristdd kilpailua ja vaikuttaa
suoraan sisimarkkinoiden toimintaan.3
Rekisterdidyilli tavaramerkeilli on nédin
ollen oltava sama suoja kaikissa jisenval-
tioissa, vaikka jdsenvaltiot voivatkin
myontid ”laajempaa suojaa laajalti tunne-
tuille tavaramerkeille”.# Tavaramerkin
antaman perussuojan tarkoituksena on
taata, ettd tavaramerkki osoittaa alkupe-
rdn, ja timi suoja on ehdoton, jos tavara-
merkki ja merkki ovat samat ja jos ne on
tarkoitettu samoja tavaroita tai palveluita
varten; suojaa annetaan myds, jos tavara-
merkki ja merkki ja tavarat tai palvelut
ovat samankaltaiset, jolloin sekaannus-
vaara on erityinen peruste suojalle. 5

5. Direktiivin 4 artiklassa sdddetddn nyt
esilli olevan asian kannalta olennaisilta
osin seuraavaa:

»1, Tavaramerkkii ei saa rekisterdidi tai,
jos se on rekisterdity, se on julistettava
mitdttémaksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tava-
ramerkki ja jos tavarat tai palvelut,
joita varten tavaramerkkii haetaan tai
tavaramerkki on rekisteroity, ovat
samoja kuin tavarat tai palvelut, joita
varten aikaisempaa tavaramerkkid
suojataan;

3 —Ks. erityisesti johdanto-osan ensimmdinen ja kolmas
perustelukappale.

4 — Yhdeksds perustelukappale. Ehdotin asiassa C-375/97,
General Motors (Kok, 1999, s. 1-5421), antamani ratkai-
suchdotuksen 3 kohdassa, ettd englanninkielisessi toisin-
nossa olisi todenndkoisestt kiytettdvd ilmaisun “extensive
protection” sijaan ilmaisua “more extensive protection”
(ranskankielisessd tekstissd “une protection plus large”).

5 — Kymmenes perustelukappale.
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b) jos sen vuoksi, eitdi se on sama tai
samankaltainen  kuin  aikaisempi,
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki,
yleisén keskuudessa on sekaannusvaa-
ra, joka sisiltdd vaaran tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vilisestd
mielleyhtymisti.

4, Jasenvaltio voi lisdksi sditad, ettd tava-
ramerkkii ei saa rekisterdidi tai, jos se on
rekisterdity, ettd se on julistettava mitdtto-
miksi, mikali:

a) tavaramerkki on sama tai samankal-
tainen kuin 2 kohdan mukaan aikai-
sempi kansallinen tavaramerkki ja se
rekisterditiisiin tai on rekisterdity sel-
laisia tavaroita tai palveluja varten,
jotka eivit ole samankaltaisia kuin
tavarat tai palvelut, joita varten aikai-
sempi tavaramerkki on rekisteréity,
milloin tavaramerkki on kyseisessd
jasenvaltiossa laajalti tunnettu ja myo6-
hemmin tavaramerkin aiheeton kiytto
merkitsisi tavaramerkin erottuvuuden
tai maineen epdoikeutettua hyviksi
kiyttdmistd taikka olisi haitaksi aikai-
semman tavaramerkin erottuvuudelle
tai maineelle;
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6. Direktiivin 5 artiklassa sdddetddn vas-
taavasti seuraavaa:

?1. Rekister6idyn tavaramerkin haltijalla
on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita
ilman hdnen suostumustaan kidyttimistid
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palve-
luja varten kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten tavaramerkki on rekiste-

roity;

b) merkkii, joka sen vuocksi, ettdi se on
sama tai samankaltainen kuin samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja varten oleva tavaramerkki, aiheut-
taa yleisdn keskuudessa sekaannus-
vaaran, joka sisiltdd myds vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd miel-
leyhtymasti.

2. Jasenvaltio voi myds siitii, ettd halti-
jalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen
suostumnustaan elinkeinotoiminnassa kiyt-
tdmdstd merkkii, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tava-
rat tai palvelut, joita varten merkki on,
eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita var-
ten tavaramerkki on rekisterdity, milloin
viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti

tunnettu tdssid jdsenvaltiossa ja merkin
aiheeton kiytté merkitsee tavaramerkin
erottuvuuden tai maineen epioikeutettua
hyvdksi kédyttdmistd taikka on hairaksi
tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

7. Komission esittdmistd huomautuksista
kay ilmi, ettd kaikki jisenvaltiot ovat pan-
neet tdytintoon direktiivin 4  artiklan
4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan
2 kohdan, vaikka direktiivin mukaan nii-
den tdytintdonpano on vapaaehtoista.

8. Direktiivin 4 ja 5 artiklassa on molem-
missa sddnnokset niistd ndkokohdista, joi-
den mukaan ennen direktiivin saattamista
osaksi kansallista lainsiddintdd voimassa
olleita kansallisia lakeja voidaan soveltaa
sen jdlkeen kun direktiivi on saatettu osaksi
kansallista  lainsddddntda.  Direktiivin
4 artiklan 6 kohdan mukaan jasenvaltio voi
pédttdd, ettd ennen direktiivin saattamista
osaksi kansallista lainsddddnt6d voimassa
olleita rekisterdinnin esteitd ja mitittd-
myysperusteita sovelletaan tavaramerkkei-
hin, joita koskeva hakemus on tehty ennen
mainittua pdivdd. Direktiivin 5§ artiklan
4 kohdassa sdddetddn, ettd jos merkin
kaytramistd ei voitu kieltdd ennen piivii,
jona direktiivi on saatettu osaksi kansallista
lainsdddint6d, oikeus {mychemmin myén-
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nettyyn) tavaramerkkiin ei esti jatkamasta
merkin kdyttdmisti.

9. Lisdksi voidaan huomauttaa, ettd yhtei-
s6n tavaramerkistd annetun asetuksen?®
8 artiklan 1 ja 5 kohta sekd 9 artiklan
1 kohta sisdltdvit direktiivin 4 artiklan
1 kohdan ja 4 kohdan a alakohdan seki
5 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa saman-
kaltaisia sddnnoksid, vaikka timin asian
yhteydessi ei ole suoranaisesti kyse niisti.
Lisiksi direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa
sdddetdiin  samankaltaisesti  direktiivin
4 artiklan 4 kohdan a alakohdan kanssa,
ettd jos kansallinen tavaramerkki on
samankaltainen kuin aikaisempi yhteisdssi
tunnettu tavaramerkki, tavaramerkkid ei
saa rekisterdidd tai se voidaan julistaa
mitattdmaksi, jos kyseiset tavarat tai pal-
velut eivit ole samankaltaisia.

Saksan lainsiddinto

10. Ennen direktiivin saattamista osaksi
kansallista lainsidddnt6d Saksan tavara-
merkkilakina oli Warenzeichengesetz, joka
on korvattu 1.1.1995 voimaan tulleella
Markengesetzilld. 7 Direktiivin 4 artiklan
1 kohta ja 4 kohdan a alakohta pannaan
tiytdntoon  Markengesetzin @ 9 §mn

6 — Yhteison tavaramerkistd 20 piivdnd joulukuuta 1993
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 {EYVL 1994,
L 11, s. 1; jéljempdnd asetus).

7 — Niin siitd huolimatta, ettd direktiivin sdinndkset oli pan-
tava tdytdntoon viimeistdin 31.12.1992 (16 artikla).
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1 momentin 1—3 kohdalla ja direktiivin
§ artiklan 1 ja 2 kohta pannaan tiytint66n
14 §:n 2 momentin 1—3 kohdalla, ja
molemmissa tapauksissa sddnnokset ovat
aineellisesti samankaltaisia kuin direktii-
vissi.

11. Markengesetz sisdltid myos siirtyma-
sainnoksid, jotka vastaavat direktiivin
sddnnoksid. Sen 153 §:n 1 momentissa
sdddetddn olennaisilta osin, ettd uuden
lainsdddidnndn nojalla ei voida tehdi vali-
tusta tavaramerkistd, joka on ollut ole-
massa ennen 1.1,1995, jos tavaramerkkii
ei voitu riitauttaa edellisen lainsdidinnén
nojalla, ja 163 §:n 1 momentissa sifidetddn
lisdksi siitd, ettd ennen 1.1.1995 tehtyjen
rekisterdintien  mitdtéimistda  koskevat
menettelyt voivat menestyd ainoastaan, jos
ne ovat perusteltuja sekd vanhan ettd uuden
lain nojalla,

12. Ennakkoratkaisupyynnén  esittimist
koskevan piitoksen mukaan tavaramerkin
haltijalla oli ennen vuotta 1995 Warenzei-
chengesetzin ja Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerbin (laki vilpillisen kilpailun
estimisestd) nojalla mahdollisuus estdi
sellaisen merkin kidyttd tai rekisterdinti,
joka oli samankaltainen haltijan tavara-
merkin kanssa, sellaisessa tilanteessa, ettd
timdn tavaramerkki oli asianomaisen
kohderyhmin keskuudessa laajalti tunnettu
ja silld oli erityinen maine ja arvostus, mistd
syystd silld oli tavaramerkin haltijalle pal-
jon arvoa, jos merkilld oli tarkoitukselli-
sesti ja ilman pakottavaa syytd jiljitelty
aikaisempaa tavaramerkkia,
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Asian kisittelyn vaiheet

13. Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff
SA (jaljempdnid molemmat yhdessi Davi-
doff) ovat kaksi toisiinsa liittyvdd sveitsi-
ldistd litkeyritystd, joille on rekisterdity
kansainvilisend tavaramerkkind allevii-
vattu kuviomerkki ”Davidoff”, jonka kir-
joitustyylind on hieman mukailtu vakio-
muotoinen kirjasinlaji, joka tunnetaan
nimelld “English 157" (tai saksaksi Eng-
lische Schreibschrift”):

it

14, Merkki rekisterditiin Saksassa toisen
liikkeyrityksen osalta 28.1.1982 ja toisen
osalta 3.8.1989. Rekistersidyt tavaramer-
kit kattavat muun muassa Nizzan luoki-
tuksen 8 luokkiin 14 ja 34 kuuluvat tavarat.
Luokkaan 14 kuuluvat *jalometallit ja nii-
den seokset ja jalometalliset tai jalometal-
lilla pdallystetyt tavarat, jotka eiviit sisilly
muihin luokkiin; korut, jalokivet; kellot ja
ajanmittauslaitteet”; luokkaan 34 kuuluvat

8 — Ks. tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tava-
ramerkkien rekisterdimistd varten 15.6.1957 tchty Nizzan
sopimus, scllaisena kuin sc on tarkistettuna Tukholmassa
14.7.1967 ja Genevessd 13.5.1977 ja  muutettuna
28.9.1979.

“tupakka; tupakointivilineet; tulitikut”.
Davidoff & Cie SA tuo markkinoille pii-
asiassa ensimmdisen luokan tavaroita ja
Zino Davidoff SA jilkimmdisen luokan
tavaroita — etenkin sikareja.

15. Gofkid Ltd (jiljempinid Gofkid) on
hongkongilainen yritys, joka on ollut vuo-
desta 1991 sellaisen saksalaisen rekiste-
réidyn kuviomerkin haltija, joka muodos-
tuu (tdssdkin tapauksessa hieman mukail-
lulla) English 157 -kirjasinlajilla kirjoite-
tusta sanasta “Durffee”, jota ei ole
alleviivattu ja jota edeltia kaksi yksinker-
taisemmalla  tyylilld kirjoitettua  suur-
aakkosin kirjoitettua “D™:td, joista pie-
nempi on sijoitettu suuremman kirjaimen
oikeaan yldnurkkaan. Myés timi tavara-
merkki koskee muun muassa luokkien 14
ja 34 tavaroita, ja merkin ulkoasu on seu-
raavanlainen:

16. Davidoff pitdd rekistersidylld tavara-
merkilliin myymien tavaroiden laatua ja
laadun merkille tuomaa mainetta erittdin
tirkednd, Davidoff katsoo, ettd Durffee-
merkistd on suunniteltu tarkoituksellisesti
sellainen, ettd silld voidaan kayttii hyviksi
tdtd mainetta, etenkin nimen D-kirjaimen
ja kaksoiskirjaimen ff ansiosta, ja ettd

9 — Rekisteréintida  haettiin 5.4.1991, ja meneteely nayuid
pidttyneen vuonna 1993, vaikka rarkka paivimadra e1 kiy
selviisti ilmi asiakirja-aineistosta.
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samanaikaisesti merkki aiheuttaa vahinkoa
Davidoff-merkille, koska Durffee-
merkkiset tavarat ovat halvempia ja heik-
kolaatuisempia tai ainakin ne mielletiin
sellaisiksi, Tdmin vuoksi Davidoff esitti
viitteen, jolla se vastusti merkin Durffee
rekisterdintid Saksan patentti- ja tavara-
merkkivirastossa, ja sitten kun timi viite
hylédttiin 17.2.1993 ja 28.8.1995 annetuilla
padtoksilld, saattoi asian tuomioistuimen
kisiteltdviksi vuonna 1996 vaatien, ettd
Gotkid luopuu Durffee-merkin kdytosti ja
suostuu lopettamaan merkin kdytén tai
poistamaan merkin rekisteristd.

17. Davidoff hivisi asian sekd ensimmii-
sessd oikeusasteessa ettd valitusasteessa ja
haki sen jilkeen muutosta (Revision) Bun-
desgerichtshofissa. Ennakkoratkaisupyyn-
nossd kyseinen tuomioistuin katsoo (vali-
tusasteen nikemyksestd poiketen), ettd
kyseiset kaksi merkkii ovat selvisti
samankaltaiset, mutta toteaa, etti tarvitaan
lisdd tosiseikkoja, jotta voidaan asianmu-
kaisesti péaattdd, onko sekaannusvaara
mahdollinen. Se toteaa kuitenkin myés,
ettd Davidoffilla olisi ollut vuotta 1995
edeltdvin Saksan lainsdiddnnén 10 mukai-
sesti tosiseikkojen perusteella oikeus estdi
Durffee-merkin kiyttd jopa ilman sekaan-
nusvaaraa; nyt Davidoffilla ei ole tuota
mahdollisuutta, ellei menettelyd sallita

10 — Ks. edelld kohta 12.
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myds nykyisessd lainsdddinndssd ja ndin
ollen direktiivin mukaisesti.

18. Bundesgerichtshof katsoo tarkasteltu-
aan direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa,
ettd kohtien tulkitsemiseen tarvitaan lisi-
ohjeita. Kyseisten sadnnosten sanamuodon
petusteella niitd voidaan soveltaa ainoas-
taan, jos kyseiset tavarat tai palvelut eivit
ole samankaltaisia, mutta titd tulkintaa
voitaisiin vastustaa, silli vaikuttaa tdrke-
dmmailtd estdd laajalti tunnetuista mer-
keistd perusteettomasti saatava hyoty sil-
loin, jos tavarat ovat samankaltaisia, kuin
silloin, jos tavarat eivit ole samankaltaisia.
Tiltd osin saattaisi olla merkityksellista,
ettd madriteltiessd sekaannusvaaraa merk-
kien vihiisen samankaltaisuuden saattaa
korvata niiden tarkoittamien tavaroiden
merkittdvd samankaltaisuus ja piinvas-
toin. 11 Jos sidnndksid on tulkittava kirjai-
mellisesti, on kysyttivi, rajoitetaanko niilld
tilanteita, jolloin  kansallisessa  lain-
sdddinndssd voidaan antaa laajalti tunne-
tuille tavaramerkeille jatkuvaa laajempaa
suojaa perusteilla, jotka nidissd sdinnok-
sissd on mainittu, vai onko niiden mukaan
sallittua, ettd kansallisilla (varsinkin vilpil-
listd kilpailua koskevilla) sddnnoksilld
annetaan laajalti tunnetuille tavaramer-
keille lisiksi suojaa sellaisia myGhempii
merkkejd vastaan, joita kidytetdin tai joita
on mairi kidyttdd samoja tai samankaltai-
sia tavaroita varten.

11 — Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998,
s, 1-5507, 17 kohta).
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19. Bundesgerichtshof on nidin  ollen
lykdnnyt asian kisittelyd ja pyytdnyt
yhteis6jen tuomioistuimelta ennakkorat-
kaisua seuraaviin kysymyksiin:

”1) Onko jidsenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddinnén lzhentimisesti
21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun
ensimmdisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)
4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja
5 artiklan 2 kohtaa tulkittava (ja siis
my6s sovellettava) siten, ettd niissd
annetaan jdsenvaltioille oikeus siitid,
ettd laajalti tunnetuille tavaramerkeille
annetaan laajempaa suojaa myés sel-
laisissa tapauksissa, ettdi myohempii
tavaramerkkid kiytetdin tai on midri
kaytrdd sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka ovat samoja tai saman-
kaltaisia niiden tavaroiden tai palvelu-
jen kanssa, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity?

2) Onko tavaramerkkidirektiivin 4 artik-
lan 4 kohdan a alakohdassa ja
5 artiklan 2 kohdassa siddetty tyhjen-
tdvdsti niissd mainituilla perusteilla
(aiheeton kiytto merkitsee tavaramer-
kin erottamiskyvyn tai maineen epi-
oikeutettua hyviksi kiyttaimisti taikka
on haitaksi tavaramerkin erottamisky-
vylle tai maineelle), milloin kansalli-
sessa lainsdddidnndssd on sallittua
antaa laajempaa suojaa laajalti tunne-
tuille tavaramerkeille, vai onko niiden
mukaan sallittua antaa laajalti tunne-
tuille  tavaramerkeille  kansallisilla
sddnnoksilld lisiksi suojaa sellaisia
myohempid merkkejd vastaan, joita
kiytetddn tai on midrd kdyredd sellai-
sia tavaroita tai palveluja varten, jotka
ovat samoja tai samankaltaisia niiden
tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita
varten aikaisempi tavaramerkki on
rekisteroity?”

20. Oikeudenkiynnin osapuolet, Portuga-
lin hallitus ja komissio ovat esittineet kir-
jallisia huomautuksia. Oikeudenkiynnin
osapuolet, Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitus ja komissio ovat esittineet suulli-
sessa kisittelyssd suullisia huomautuksia.

Ensimmiinen ennakkoratkaisukysymys

Ulottuvuus

21. Davidoff on kyseenalaistanut Bundes-
gerichtshofin  ensimmiisen kysymyksen
merkityksellisyyden viittien, ettd kysymys
on sanamuodoltaan epitarkka. Davidoffin
mielestd kysymykselld olisi ymmairrettivi
tarkoitetun sitd, voivatko jidsenvaltiot
my6ntdd laajemman suojan tavaramer-
keille silloin, jos kyseiset tavarat ovat
samankaltaisia, mutta tavaramerkit eivit
ole lainkaan samankaltaisia — tai jos
merkki ja tavaramerkki eivit ole lainkaan
samankaltaisia tapauksen mukaan.

22. Katson, ettd timi ei ole oikea tulkinta
kysymyksesti.

23. Ennakkoratkaisu todellakin tuo mie-
leen mahdollisuuden, etti direktiivin
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja
5 artiklan 2 kohdassa sallitaan suojan
mydntdminen silloin, jos sekaannus ei ole
mahdollista, koska tavaramerkit eivit ole
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samankaltaisia tai koska tavarat eivit ole
samankaltaisia. Ennakkoratkaisua pyy-
tinyt tuomioistuin on kuitenkin selvisti
vakuuttunut siitd, ettd Durffee- ja Davi-
doff-tavaramerkit ovat samankaltaisia ja
ettd se tekee pidtoksensd sen perusteella,
voiko samankaltaisuus olla Davidoffin
vaatimuksen perusteena. Ennakkoratkaisua
pyytinyt tuomioistuin hylkdi nimen-
omaisesti olettamuksen, ettd kyseiset kaksi
tavaramerkkid eivdt ole samankaltaisia,
mutta ottaa esiin kysymyksen, eikd suojaa,
joka direktiivissi myonnetidn tavaroille,
jotka eivdt ole samankaltaisia, voida
soveltaa analogian perusteella (ja a fortiori)
tapauksiin, joissa tavarat ovat samankal-
taisia. Seuraavaksi Bundesgerichtshof har-
kitsee arvioinnissaan, onko tavaramerkkien
samankaltaisuus vilttimitonti, jos tava-
roiden samankaltaisuus on osoitettu, mutta
ennakkoratkaisukysymyksessi ei viitata
tuohon harkintaan.

24, Ensimmdiselli  ennakkoratkaisukysy-
mykselld on ymmairrettivi tarkoitetun siti,
voidaanko 4 artiklan 4 kohdan a ala-
kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa sii-
dettyd laajempaa suojaa myontid paitsi
silloin, jos kyseiset tavarat tai palvelut ovat
samankaltaisia, myos silloin, jos ne eivit
ole samankaltaisia. Mielestini ei ole mitdin
syytd olettaa, ettd Bundesgerichtshof halu-
aisi tai sen tarvitsisi nyt esilli olevan asian
ratkaisemiseksi tietdd tdmain lisiksi, voi-
daanko tavaroiden vilisen samankaltai-
suuden peruste ja tavaramerkkien tai tava-
ramerkin ja merkin vilisen samankaltai-
suuden peruste korvata toisillaan siznnos-
ten tulkitsemiseksi — vaikka ndin olisi
saattanut olla, jos Bundesgerichtshof olisi
ollut samaa mieltd ensimmadisen oikeus-
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asteen tuomioistuimen ja valitustuomiois-
tuimen kanssa siitd, ettd Durffee- ja Davi-
doff-merkeill3 ei ollut direktiivissi tarkoi-
tettua samankaltaisuutta.

25. Joka tapauksessa vaikuttaisi olevan
direktiivin jirjestelmin tai yleensi tavara-
merkkien suojelua koskevien periaatteiden
vastaista, jos tavaramerkin haltijalla olisi
tavaramerkin maineesta riippumatta mah-
dollisuus estdid muita kiyttdmistd tai
rekisterdimistd merkkia tai tavaramerkkis,
joka ei ole lainkaan samankaltainen tava-
ramerkin haltijan merkin kanssa, saman-
kaltaisille tavaroille. Jos lisiksi kilpailevaa
merkkid tai tavaramerkkii kiytetddn
aiheettomasti siten, ettd kiytté merkitsee
suojatun tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epdoikeutettua hyviksi kayted-
mistd taikka on haitaksi tavaramerkin
erottamiskyvylle tai maineelle, katson, ettd
kyseisten merkkien on oltava riittdvin
samankaltaisia,

Asiakysymys

26. Davidoff, Portugalin hallitus ja komis-
sio ovat, kuten kansallinen tuomioistuinkin
vaikuttaa olevan, yleisesti sitd mieltd, ettd
koska direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa
sallitaan tunnetulle tavaramerkille myo6n-
nettdvid suoja sellaisia samankaltaisia
merkkejd tai tavaramerkkeji vastaan, joi-
den tarkoittamat tavarat eivit ole saman-
kaltaisia niiden tavaroiden kanssa, joille
tavaramerkki on rekisterdity, niilli salli-
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taan sitdkin suuremmalla syylli kyseinen
suoja, jos tavarat ovat samankaltaisia.
Goftkid ja Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitus esittdvit kuitenkin useita peruste-
luja sille, ettd kyseisid sddnnédksii on tul-
kittava suppeammin; ne katsovat erityises-
ti, ettd sddnnokset on muotoiltu selkedsti ja
ettd jo annetun suojan laajentaminen ei ole
vilttimitontd eikd toivottuakaan.

27. Ensiksi mainittu ndkemys vaikuttaa
todellakin  houkuttelevalta — direktiivin
sanamuoto vaikuttaa jittividn tunnettujen
tavaramerkkien suojaan aukon.

28. Tunnettuihin tavaramerkkeihin sovel-
letaan kaikkien muiden tavaramerkkien
tavoin 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa
ja § artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa seki
erityisesti niitdi koskevia 4 artiklan
4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan
2 kohtaa. Niin ollen niitd suojataan i)
samalta tavaramerkilei tai merkiltd samoja
tavaroita varten, ii) samalta tai samankal-
taiselta tavaramerkiltd tai merkiltd samoja
tavaroita varten ja samalta tavaramerkilti
tai merkiltd samankaltaisia tavaroita var-
ten, edellyttden, ettd on olemassa sekaan-
nusvaara, ja iii) samalta tai samankaltai-
selta tavaramerkiltd tai merkiltd sellaisia
tavaroita varten, jotka eivit ole samankal-
taisia sekaannusvaarasta riippumatta, jos
kidyttd on aiheetonta ja merkitsee tavara-
merkkien erottamiskyvyn tai maineen epi-
oikeutettua hyviksi kdyttdmistd taikka on
haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle.

29. Vaikuttaa kuitenkin siltd, ettei ole
sddnnoksid tilanteelle, jossa kilpaileva
tavaramerkki tai merkki on samankaltai-
nen kuin tunnettu tavaramerkki ja ettd
kilpailevan tavaramerkin tai merkin kiyt-
t6 — sellaisia tavaroita varten, jotka ovat
samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin
kattamat tavarat — on aiheetonta ja mer-
kitsee kyseisen tavaramerkin erottamisky-
vyn tai maineen epidoikeutettua hyviksi
kayttamista raikka on haitaksi tavaramer-
kin erottamiskyvylle tai maineelle, ellei ole
olemassa sekaannusvaaraa. Jos suoja voi-
daan vastaavissa olosuhteissa sekaannus-
vaaran puuttumisesta huolimatta my6ntia,
kun tavarat eivit ole samankaltaisia, lain-
sadtdjdn tarkoituksena ei varmasti ole ollut
poistaa suojaa olosuhteissa, joissa tavarat
ovat samankaltaisia?

30. Lisdksi  yhteisdjen  tuomioistuimen
oikeuskdytdnté ndyttdisi joiltakin osin
tukevan  ndkemystd, jonka mukaan

4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja
5 artiklan 2 kohdassa sallitussa suojassa,
kun kyseiset tavarat eivit ole samankaltai-
sia, on kyse samankaltaisille tavaroille
myonnettdvin  suojan  laajentamisesta.
Yhteis6jen tuomioistuin totesi asiassa
SABEL antamassaan tuomiossa,!? ettd
direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan
ja 5 artiklan 2 kohdan mukaan laajalti
tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltda
sellaisten merkkien aiheettoman kiyttimi-
sen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia
kuin tdmi tavaramerkki, *vaikka” kyseiset
tavarat eivdt ole samankaltaisia. Asiassa
General Motors 3 yhteisdjen tuomioistuin

12 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok.1997,
s. [-6191, 20 kohta).

13 — Edella alaviitteessi 4 mainitussa asiassa C-375/97 annetun
tuomion 23 kohta.
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viittasi jdlleen 5 artiklan 2 kohdassa sallit-
tuun suojaan, jota sovelletaan, vaikka”
tavarat, joita varten tavaramerkkeji kiy-
tetddn, eivit ole samankaltaisia.

31, On kuitenkin huomattava, ettd sanan
“vaikka” kiyttdd edelli mainituissa koh-
dissa ei pidd vilttimittd katsoa tarkoitta-
van “myés tapauksissa, joissa”, eli toisin
sanoen “tapauksissa, joissa tavarat ovat
samankaltaisia, ja my6s tapauksissa, joissa
tavarat eivdt ole samankaltaisia®. Silld
voitaisiin myés katsoa korostettavan eroa,
jota tuomioistuin painotti asiassa Canon:
“Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa — toisin  kuin  esimerkiksi
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa, joka
koskee nimenomaisesti tapauksia, joissa
tavarat tai palvelut eivit ole samankaltai-
sia — nimittdin sdddetddn, ettd sekaan-
nusvaara edellyttd, ettd kyseiset tavarat tai
palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.” 14
Lisiksi on huomattava, ettd kyseiset
ilmaisut eivit olleet sellaisia arviointeja
oikeudellisista seikoista, joihin olisi tukeu-
duttu kyseisissi asioissa annetuissa tuomi-
oissa, vaan paremminkin huomautuksia
asioihin liittyvistd ndkokohdista; kummas-
sakaan tapauksessa Saksan tuomioistuimen
kiyttimid sana “vaikka” ei koskenut nyt
kisiteltdvand olevaa aihetta. Yhteis6jen
tuomioistuin ei ole vield erityisesti tarkas-
tellut nyt esilld olevassa asiassa esiin tuotua
ongelmaa, S ja nihdikseni sen ldhempi
tarkastelu on toivottavaa.

14 — Edelld alaviitteessd 11 mainitussa asiassa C-39/97 annetun
tuomion 22 kohta; ks. myds asiassa SABEL annetun tuo-
mion 21 kohta, jossa tuomioistuin korostaa eroa sana-
muodoin "toisin kuin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa”.

15— HoFe Raad der Nederlanden on kuitenkin ottanut asian
esille hiljattain esitetyssd ennakkoratkaisupyynnossi fsia
C-408/01, Adidas), joka koskee samaa tavaramerkkid kuin
asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000
(Kok. 2000, s. 1-4861).
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32. Tissd yhteydessd etenkin Gofkidin ja
Yhdistyneen kuningaskunnan  viitteitd
kyseisten sddnndsten tarkan sanamuodon
selkeydestdi voidaan pitdd huomattavan
perusteltuina.

33. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
a alakohta ja S artiklan 2 kohta koskevat
suoranaisesti merkkeji tai tavaramerkkejé,
jotka ovat “sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka eiviit ole samankaltaisia kuin
tavarat tai palvelut, joita varten [aikai-
sempi] tavaramerkki on rekisterdity”, eikd
niissi ole sanoilla ”vaikka” tai “mukaan
lukien” tehtyd varausta. Myoskddn direk-
tiivin johdanto-osassa ei ole viittausta sii-
hen, ettd sdinndsten olisi tulkittava katta-
van samanlaiset tavarat tai palvelut.

34. Siltd osin kuin sidnnds on selked, sen
sanamuodon perusteiden tarkastelu ei lih-
tokohtaisesti ole tarpeen eikd toivottavaa.
Nyt esilli olevan asian ratkaisun kannalta
on kuitenkin todettava, ettd direktiivin
esityot — jotka liittyvit liheisesti asetuk-
sen esitdihin — vaikuttavat tukevan sana-
tarkkaa tulkintaa.

35. Direktiivid ja asetusta koskevissa alku-
periisissd ehdotuksissa, ¢ jotka annettiin
neuvoston kisiteltdviksi 25.11.1980, suoja

16 — EYVL 1980, C 351, s, 1 ja 5.
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myoénnettiin ~ periaatteessa  ainoastaan
samoja tai samankaltaisia tavaroita varten
tarkoitettua rekisteréintid tai kdyttod vas-
taan. Ainoastaan asetukseen sisiltyi tun-
nettuja tavaramerkkejd koskeva poikkeus,
mutta se rajoitettiin kidyttdtarkoitukseen,
jossa ristiriidassa oleva merkki tai tavara-
merkki on tarkoitettu “tavaroita tai palve-
luja varten, jotka eivit ole samankaltaisia®,
Lopullisessa  tekstissi poikkeusta laa-
jennettiin samoissa olosuhteissa rekistersi-
tivdd ristiriidassa olevaa yhteisén tavara-
merkkii vastaan, mutta tdméd sddnnds ei
sisdltynyt alkuperdiseen eikd muutettuun
direktiiviehdotukseen. 17 Tarkoituksellisen
poisjdtdén syy esitettiin perusteluissa; 18
tarkoituksena oli, ettd laajempaa suojaa
haluavien tunnettujen tavaramerkkien hal-
tijoiden olisi hankittava laajempi suoja
rekister6imalld  tavaramerkki  yhteisén
tavaramerkiksi,

36. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan lopul-
linen sanamuoto ~— “tavaroita tai palve-
luja varten, jotka eivit ole samankaltaisia”
—, joka sallii kyseisen suojan valinnaisena
jasenvaltioille, oli sama kuin asetuksen
kaikkien esitdiden aikana esitetty sana-
muoto, vaikka talous- ja sosiaalikomitea oli
suositeltut lausunnossaan, ettd direktiivissi
noudatettaisiin asetusta ja tarkennettaisiin,
ettd tunnettujen tavaramerkkien kanssa
samankaltaisia merkkejd ei saa kiyctda
mydskddn tavaroista, jotka ovat erilaisia. 12
Vaikka lainsidétijille oli niin ollen ehdo-

17 — EYVL 1985, C 351, 5. 4.
18 — Euroopan yhteisdjen tiedote, 1980, nro 5/80, s. 13.
19 — EYVL 1981, C 310, s. 22, 5. 24; kursivointi téissd.

tettu kyseisen suojan ulottamista tavara-
merkkeihin, joita kiytetdin sekd saman-
kaltaisista ettd erilaisista tavaroista, se
valitsi sanamuodon, jolla viitataan ainoas-
taan erilaisiin tavaroihin. Tdmad ja se, ettd
sddnnokset lisdttiin mydhiisessd vaiheessa
vastoin perusaikomusta mydntdd suoja
ainoastaan, jos on kyse samoista tai
samankaltaisista tavaroista, puoltaa siin-
ndsten sanatarkkaa tulkintaa.

37. Nédin ollen vaikuttaa selviltd, ettd
lainsddtajd tarkoitti juuri sitd, mitd sanoi-
kin, eikd mitddn muuta. Mielestdni tulkin-
ta, joka on ristiriidassa seki lainsdatdjin
aikomuksen ettd lainsdddinnon selvin
sanamuodon kanssa, edellyttdisi erittdin
painavia perusteluita,

38. Tillainen viite voitaisiin ehkd hyvik-
syd, jos tunnettujen tavaramerkkien suo-
jassa olisi selvd aukko, ja erityisesti
komissio katsoo, ettd niin on, kuten edelld
todetaan. Jos niin on, saattaisi olla perus-
teltua tulkita sddnndksii laajemmin ndiden
aukkojen poistamiseksi.

39. Gofkid ja Yhdistynyt kuningaskunta
sitd vastoin vdirtdvdt, ettei suojassa ole
tillaista aukkoa ja ettd jo sallittu suoja on
riittava,
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40. Yhdistynyt  kuningaskunta  esittdi
muun muassa, ettd jos erilaisia tavaroita
varten olevan samankaltaisen tavaramerkin
tai merkin kiyted on aiheetonta ja merkit-
see aikaisemman tunnetun tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epioikeutettua
hyviksi kidyttimistd taikka on haitaksi
tavaramerkin erottamiskyvylle tai mai-
neelle, merkin kiyttd samankaltaisia tava-
roita varten aiheuttaa tavallisesti sekaan-
nusvaaran, joka kuouluu direktiivin
4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai
5 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovelta-
misalaan.,

41, Vaikka niin usein onkin, se, ettd niin
olisi aina, on vaarallisen lihellid oletusta,
ettd tunnetun tavaramerkin ollessa kyseessi
voidaan aina viitata sekaannusvaaraan, jos
samankaltaisista  tavaroista  kiytetddn
samankaltaista merkkid. Asiassa Marca
Mode antamassaan tuomiossa 20 yhteistjen
tuomioistuin hylkdsi tdmin mahdollisuu-
den siind tapauksessa, etti on olemassa
vaara mielleyhtymistd, ja timid toteamus
on sitdkin perustellumpi, jos tillaista vaa-
raa ei ole.

42. Olen joka tapauksessa samaa mieltd
siitd, ettd suojassa ei ole varsinaista auk-
koa. Voitaisiin ehki kuitenkin ajatella ole-
van aukko esimerkiksi sellaisessa tilantees-
sa, jossa samankaltaisen tavaramerkin tai
merkin  yhteydessi kiytetdin hyviksi
aikaisempaa tavaramerkkii, mutta kielle-

20 — Edelld alaviitteessd 15 mainitussa asiassa C-425/98 anne-
tun tuomion 41 kohta.
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tddn selvidsti yhteys siihen, jolloin peri-
aatteessa suljetaan pois sekaannusvaara. 2!
Kuitenkin ensivaikutelmasta huolimatta
my6s tillaisissa tapauksissa saattaa olla
sekaannusvaara. Jos nidin on, tunnetut
tavaramerkit hyotyvit tilanteesta muiden
tavaramerkkien kanssa yhtd lailla, eikd
vaikuta olevan mitdin syytd myontia niille
4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tai
5 artiklan 2 kohdan mukaista valinnaista
kaksinkertaista suojaa. Jos sekaannusvaa-
raa ei kuitenkaan ole, tarkoittaako timi
sitd, ettd tillaiset tavaramerkit jddvit
ndissd  olosuhteissa  ilman  toisaalta
4 artiklan 1 kohdassa ja § artiklan
1 kohdassa, toisaalta 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja 5 kohdan 2 kohdassa
sdddettyd suojaa?

43. En usko, etti niin kiy. Mielestini ei ole
vaikeaa tulkita sddnnoksid niiden sana-
muodosta poikkeamatta siten, ettd niissd
myo6nnetdin jatkuva suoja.

44, Direktiivin rakenteesta selvidd ja joh-
danto-osan kymmenennessd perustelukap-
paleessa todetaan nimenomaisesti, ettd

21 — Kuten Anti-Monopoly-peli, johon viittasin asiassa SABEL
esittimdni ratkaisuehdotuksen 40 ja 19 kohdassa, vaik-
kakin vaikuttaa siltd, etti Alankomaiden tuomioistuin
totesi kyseisessd asiassa (Edor v. General Mills Fun, 1978
Ned. Jur. 83) esitetyn ndyton perusteella, ettd sekaannus-
vaara oli olemassa, Toinen vastaavanlainen asia on par-
haillaan  vireilldi yhteisdjen tuomioistuimessa (l;sia
C-206/01, Arsenal Football Club), jossa samoja tavaroita,
joita varten oleva merkki on sama kuin suojattu tavara-
merkki, myytiin erityiselld alkuperdd koskevalla ilmoi-
tuksella varustettuna.
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4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan
1 kohdassa sdddetyn pakollisen perus-
suojan erityisend edellytyksend on sekaan-
nusvaara. (On totta, ettei 4 artiklan
1 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan
1 kohdan a alakohdassa suoranaisesti sda-
detd tuosta edellytyksestd, mutta kuten
olen selittdnyt asiassa LT] Diffusion esit-
tdmdssani ratkaisuehdotuksessa,?2 edelly-
tys on implisiittisend ehtona sdinndsten
soveltamiselle).

45. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja
5 artiklan 1 kohdassa sdddetddn useista
suojaa edellyttdvisti olosuhteista alkaen
tilanteesta, jossa sekd tavarat ettd tavara-
merkit tai tavaramerkki ja merkki ovat
tdysin samoja, ja pddtyen tilanteeseen, jossa
molempien osalta on kyse ainoastaan
samankaltaisuudesta. Jos tavaramerkkien
tai tavaramerkin ja merkin vililli ei ole
lainkaan samankaltaisuutta, on mielestini
selvdd, kuten edelli totesin, ettei ole
perusteltua sallia suojatun tavaramerkin
haltijan estdd tavaramerkin tai merkin
kiyteod riippumatta siitd, miten suurelta
osin kyseiset tavarat ovat samankaltaisia
tai erilaisia. Tillaisissa olosuhteissa suojaa
ei voida laajentaa.

46. Jos samaa tai samankaltaista tavara-
merkkid tai merkkid kuitenkin kiytetddn
erilaisissa tavaroissa, saattaa syntyd tilan-

22 — Asiassa  C-291/00, LT] Diffusion, tuomio 20.3.2003
{ci vieli julkaistu oikeustapauskohoclmassa), 17.1.2002
esitetyn ratkaisuchdotuksen 3439 kohta.

teita, joissa suoja on perusteltu. Tallaisissa
tilanteissa kyseeseen tulevat pikemminkin
sellaiset tavaramerkit, jotka ovat itsessdin
tunnettuja, kuin tavaramerkit, joilla
ainoastaan taataan tavaran alkuperi, ja
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja
5 artiklan 2 kohdassa siidetddn nimen-
omaan tillaisista tavaramerkeistd. Niitd
tilanteita, joissa asianomaiset tavarat eivit
endd ole samankaltaisia, voitaisiin pitdi
4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan
(jotka koskevat kaikkia tavaramerkkeji)
soveltamisalaan kuuluvien tilanteiden laa-
jennuksena (ainoastaan tillaisten tavara-
merkkien osalta). Tunnetuille tavaramer-
keille ei titen myodnnetd erillistd ja itse-
ndistd suojajirjestelmda vaan pikemminkin
sama yleinen suoja kuin kaikille tavara-
merkeille yhdessa erityisen, tiydentdvin ja
valinnaisen lisisuojan kanssa.

47. Sen lisiksi, ettd 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa
sdddetty suoja on valinnainen jdsenvalti-
oille ja koskee ainoastaan tunnettuja tava-
ramerkkejd, sen myontiminen edellyctdi
erilaisia perusteita.2?> Endd ei tarvitse
osoittaa sekaannusvaaraa, mutta toisaalta
on ndytettivd toteen, ettd kilpailevan
tavaramerkin tai merkin kiyttd on aihee-
tonta ja ettd kdyced merkitsisi suojatun
merkin erottamiskyvyn tai maineen epi-
oikeutettua hyviksi kiyttdmisti taikka olisi
haitaksi suojatun merkin erottamiskyvylle
tai maineelle — néiden edellytysten ei tar-
vitse tdyttyd, jos tavarat ovat samankaltai-
sia. Ndin ollen tunnettujen merkkien suo-
jan jatkuvuudessa ei mielestini ole aukkoa,
mutta suojan laajentaminen tilanteisiin,
joissa tavarat eivit ole samankaltaisia (jol-
loin muiden merkkien suoja lakkaa koko-

23 — Vrt. esim. edelld alaviitteessi 15mainitussa asiassa Marca
Mode annetun tuomion 35 ja 36 kohta.
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naan), edellyttdd erilaisten ehtojen tiytty-
mista.

48. Lisiksi on muistettava, ettd erityisen
erottamiskykyiset tunnetut tavaramerkit
saavat muita tavaramerkkeji laajemman
suojan myds 4 artiklan 1 kohdan ja
5 artiklan 1 kohdan nojalla, siitd riippu-
matta ovatko ne erottamiskykyisid joko
tavaramerkkiin itseensd liittyvistd syistd tai
sen vuoksi, ettd ne ovat tunnettuja yleisén
keskuudessa. Yhteisojen tuomioistuin kat-
soi asiassa SABEL2* antamassaan tuomi-
ossa, ettd erottamiskyky lisdd sekaannus-
vaaraa. Tillainen sekaannusvaara on hel-
pompi niyttii toteen jopa tilanteissa, joissa
tavaroiden samankaltaisuus on vdhiisem-
pdd, vaikka sekaannusvaaraa onkin aina
arvioitava kansalliselle tuomioistuimelle
esitetyn niyton perusteella. 2’ Tiltikin osin
tunnetuille  tavaramerkeille myo6nnetty
suoja on laajempi kuin muille tavaramer-
keille myonnetty suoja ja tiyttdd tyhjidn,
jonka vuoksi suojaa voitaisiin muussa
tapauksessa pitdd aukollisena. 26

24 — Edelli alaviitteessd 12 mainitussa asiassa SABEL annetun
tuomion 24 kohta. Ks. myds edelld alaviitteessd 11 mai-
nitussa asiassa Canon annetun tuomion 18 kohta ja edelld
alaviitteessd 15 mainitussa asiassa Marca Mode annetun
tuomion 41 kohta.

25 — Ks. asiassa Marca Mode annetun tuomion 39 kohta.

26 — Timi oikeuskéytdntd on tdysin yhtépitivd direktiivin
johdanto-osan Kymmenennen perustelukappaleen kanssa,
jossa todetaan, etti sekaannusvaaran arviointi "riippun
ukuisista tekijdistd ja erityisesti siitd, kuinka hyvin tava-
ramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai
rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekd
samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekd
niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen valilli”
(kursivointi tdssa).
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49. ” Aukkoteorian” kannattajilla voi olla
mielessd seuraavanlainen tilanne. Jos muut
kiyttdisivit ~ Coca-Cola-merkkid  tai
samankaltaista merkkis teollisessa voitelu-
aineessa,2? Coca-Cola-yhtié voisi estdd
tillaisen kdyton direktiivin 5 artiklan
2 kohdan perusteella, jos merkin kaytti-
miselle ei olisi perusteltua syytd, miki olisi
todennikoistd, ja jos, mikd myOs ndyttdd
todennikoiseltd, kdytté merkitsisi Coca-
Colan maineen epidoikeutettua hyvéksi
kiyttimistd taikka olisi haitaksi Coca-
Colan maineelle. Jos tillaista merkkid kui-
tenkin kiytettdisiin  Coca-Colan kanssa
samankaltaisissa tavaroissa, mutta olosuh-
teissa, joissa sekaannusvaaraa ei olisi
(vaikka timé vaikuttaakin epitodennikoi-
seltd), eiko olisi jirjenvastaista, jos yhtio
menettdisi oikeutensa merkin suojaan
tavaroiden samankaltaisuuden lisddntymi-
sen vuoksi?

50. Niihin kysymyksiin saadaan vastaus
yhteiséjen tuomioistuimen asioissa SABEL,
Canon ja Marca Mode antamista edelld
esitetyistd tulkinnoista. Vaikka niitd kahta
tavaraa ei sindnsd ehkid helposti sekoitet-
taisikaan keskendin, Coca-Cola-merkin
tunnettuus pullotetuissa juomissa voi olla
sellainen, ettd yleisd saattaisi luulla tavaran
olevan periisin samalta yritykseltd tai sii-
hen taloudellisessa etuyhteydessd olevilta
yrityksiltd, 28 vaikka tdtd kysymystd olisi-
kin tietenkin arvioitava esitetyn ndyton

27 — Nizzan luokituksen Iuokka 4: teollisuuséljyt ja -rasvat;
voiteluaineet; polyd imevit, kosteuttavat ja sitovat aineet;
olttoaineet (myds moottoreita varten) ja valaistusaineet;
Eynttilﬁt ja lampun syddmet valaistukseen, Vaikka Coca
Cola -yhtié onkin reKisteréinyt tavaramerkkinsd moniin
Iuokkiin kuuluville tavaroille, se ei tictéékseni ole pyytdnyt
merkin rekisterdintid luokassa 4. Vaikka se olisi tehnytkin
ndin, esittiméni esimerkki on tdysin hypoteettinen.
28 — Ks. asioissa Canon ja Marca Mode annettujen tuomioiden
tuomiolauselmat.
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perusteella. Tillainen suoja  voidaan
myontdd ainoastaan erityisen erottamisky-
kyisille merkeille, ja jos erottamiskyky
perustuu merkin tunnettuuteen, timi erot-
tamiskyky takaa kuulumisen hiukan toi-
senlaisen, direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun suojajirjestelmin soveltamis-
alaan.

51. Vaikka niin ollen saattaa olla niin,
ettei tunnettu tavaramerkki joissakin
tapauksissa olekaan suojattu samojen tai
samankaltaisten tavaramerkkien tai merk-
kien kiyttod vastaan — jos kyseiset tava-
rat nimittdin ovat samankaltaisia eikd
sekaannusvaaraa —, jo tidminkaltaisen
tilanteen madritelminkin perusteella sen
merkitys on kiytinnossi todenndkoisesti
havidvin vihiinen, ja yhteiséjen tuomiois-
tuimen oikeuskdytdnnossid sen merkitystd
rajoitetaan entisestdin. Lisdksi lainsddtdja
on tarkoituksellisesti jattdnyt sddtdmatcd
suojasta ndissd tilanteissa mahdollisesti
osoittaakseen, ettd sekaannusvaaran olisi
oltava suojan tavanomainen edellytys.
Lainsddtdji on saattanut myos ajatella, ettd
erilaisten tavaroiden ollessa kyseessd epi-
rehelliset toimijat voisivat hyvinkin kiyttai
epdoikeutetusti hyviksi tunnettua tavara-
merkkid, ellei ylimiiriistd suojaa myon-
netd, kun taas tapauksissa, joissa tavarat
ovat samankaltaisia, hyviksikdyttd olisi
huomattavasti vaikeampaa ilman, ettd
syntyy sekaannusvaara.

52. On totta, ettd niissid kahdessa suoja-
jarjestelmissd edellytettyjen perusteiden
erilaisuudesta saattaa aiheutua joitakin
kdytdnnon ongelmia joissakin harvoissa
tapauksissa, joissa on vahva epiilys siité,
voidaanko kyseiser tavarat luokitella
samankaltaisiksi. Tunnetun tavaramerkin
haltija saattaa joutua nostamaan kaksi
vaihtoehtoista kannetta, joista toinen
4 artiklan 1 kohdan tai 5 artiklan 1 kohdan
ja toinen 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan
tai 5 artiklan 2 kohdan nojalla. Tdmi
ongelma ei kuitenkaan vaikuta ylitse-
pddsemidrtémaltd, vaikka oletetraisiinkin
tavaramerkin haltijan olevan haluton toi-
mimaan ndin, ja direktiivin perusteella
vaikuttaa selvilts, ettd lainsddtijin tarkoi-
tuksena oli sddtdd erilaisista edellytyksistd
erilaisia tilanteita varten.

53. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd
direktiivin sanamuoto on selkei ja ettei ole
mitddn pakottavaa syytd, jonka vuoksi sitd
olisi tulkittava vastoin sen selkeid merki-
tystd.

54. Tdmin ndkemyksen perustelemiseksi ei
kaiken kaikkiaan ole tarpeen tarkastella
sitd, olisiko kyseisen suojan suotavampi
kattaa myds tapaukset, joissa kyseiset
tavarat ovat samankaltaisia. Téllainen
arviointi kuuluu lainsditdjille. Olen kui-
tenkin jo huomauttanut a fortiori -lihesty-
mistavan houkuttelevuudesta, mutta toi-
saalta Gofkid ja Yhdistynyt kuningaskunta
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ovat viittdneet, ettd tillainen tulkinta ei ole
miltdén osin toivottava, Niiden viitteiden
lyhyt tarkastelu saattaa olla hyodyllista.

55. Mielestini Gofkidin ja Yhdistyneen
kuningaskunnan viite, jonka mukaan
ehdotettu 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan
ja 5 artiklan 2 kohdan laajempi tulkinta
hamartiisi direktiivissi myonnettya selkedd
suojaa, joka pohjimmiltaan perustuu
sekaannusvaaraan, sallimaila joissakin
tilanteissa myonnettivin kilpailevan tai
valinnaisen suojan, jolla olisi toiset perus-
teet, ja johtaisi ndin oikeudelliseen epivar-
muuteen, on mielestini erittdin vakuuttava.
Kilpailijoiden, jotka haluavat kiyttdd
samankaltaisia tavaramerkkeji samanlai-
sissa tavaroissa (ja on muistettava, ettd
tavaroiden luonne saattaa oikeuttaa tai
jopa edellyttid merkkien samankaltaisuu-
den asteen), olisi varmistauduttava siiti,
ettei sekaannusvaaraa ole, ja lisiksi var-
mistettava, ettei niitd vastaan voida nostaa
kannetta 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan
tai 5 artiklan 2 kohdan nojalla. Tillainen
tulos  aiheuttaisi  valitettavan  paljon
sekaannusta jarjestelmissd itsessddn.

56. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitus on huomauttanut, lisiksi on tir-
kedd ottaa huomioon yhteisén tavaramer-
keille koituvat seurannaisvaikutukset. Ase-
tuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaan merk-
ki ei voida rekisterdidd yhteison tavara-
merkiksi, jos aikaisempi kansallinen
tavaramerkki on tunnettu kyseisessi jdsen-
valtiossa ja jos se tdyttdd direkeiivin
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa sdidetyt
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edellytykset olennaisilta osin. Niin ollen se,
ettd yksittdisen jisenvaltion kansallinen
tuomioistuin toteaa, ettd tavaramerkki on
tunnettu kyseisessd jdsenvaltiossa ja ettd
kilpailevan merkin kiyttiminen merkitsisi
kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epdoikeutettua hyviksi kayttd-
misté taikka olisi haitaksi kyseisen tavara-
merkin erottamiskyvylle tai maineelle
kyseisessd jdsenvaltiossa, riittdd estimddn
kilpailevan merkin rekisterdinnin yhteison
tavaramerkiksi. Niissd olosuhteissa ei vai-
kuta toivottavalta, ettd direktiivin 4 artiklan
4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan
2 kohdan soveltamisalaa laajennetaan
enemmin kuin on tarpeen.

57. Molempien edelli esitettyjen niko-
kohtien osalta saattaa olla hyvd muistaa,
ettd direktiivi annettiin EY:n perustamis-
sopimuksen 100 a artiklan (josta on muu-
tettuna tullut EY 95 artikla) perusteella —
ja tdten perustamissopimuksen 7 a artiklassa
(josta on muutettuna tullut EY 14 artikla)
tarkoitettujen sisimarkkinoiden toteutta-
mista koskevien tavoitteiden toteuttami-
scksi — ja ettd silli pyritddn erityisesti
poistamaan eroja, jotka voivat rajoittaa
tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palve-
lujen tarjoamisen vapautta.?® Direktiivin
sdannosten tulkitseminen paitsi vastoin
niiden tarkkaa sanamuotoa myos siten, ettd
pyritddn lisddmain mahdollisuuksia vas-
tustaa tavaramerkkien tai merkkien kiyt-
to4 tai rekisterdintid tilanteissa, joissa ei ole
sekaannusvaaraa, tuntuu vain vaivoin néi-
den tavoitteiden mukaiselta.

29 — Ks. johdanto-osan ensimmainen perustelukappale.
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58. Niin ollen ensimmdiseen ennakkorat-
kaisukysymykseen on mielestini vastattava
siten, ettd direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa
sdddetty valinnainen suoja koskee ainoas-
taan tilanteita, joissa kyseiset tavarat tai
palvelut eivdt ole samankaltaisia niiden
kanssa, joille (aikaisempi) tavaramerkki on
myoénnetty. Jos tavarat tai palvelut ovat
samankaltaisia, kansallisen tuomioistuimen
on erityisen erottamiskykyisten merkkien
suojaa koskevan yhteiséjen tuomioistuimen
oikeuskdytdnnon perusteella tarkasteltava,
onko olemassa sekaannusvaara.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

59. Portugalin hallitus ja komissio eivit ole
kumpikaan kasitelleet kysymystd siitd,
voidaanko direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa, jos nii-
den soveltumisalan katsotaan rajoittuvan
tavaroihin, jotka eivit ole samankaltaisia,
tdydentdd tdstd huolimatta kansallisilla
sdannéilld, joilla tunnetuille tavaramer-
keille annetaan muilla perusteilla suojaa
sellaisia (myohempid) tavaramerkkeji tai
merkkejd vastaan, jotka ovat samoja tai
samankaltaisia tavaroita varten. Davidoff
puoltaa mydntdvid vastausta voimakkaas-
ti, kun taas Gofkidilla ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallituksella on vastak-
kainen mielipide.

60. Davidoffin  perustelut  perustuvat
ldhinnd direktiivin johdanto-osan kolman-
teen ja yhdeksidnteen perustelukappalee-
seen: “ei vaikuta tarpeelliselta lihentdi
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsigddintoi
tdydellisesti, ja nidin on riittivdd lihentid
niitd kansallisia sifinnoksid, jotka valittod-
mimmin vaikuttavat sisimarkkinoiden toi-
mintaan”; “tavaroiden ja palvelujen
vapaan liikkkuvuuden edistimiseksi on tér-
kedd varmistaa, ettd rekistersidyt tavara-
merkit saavat tdstd lihtien saman suojan
kaikkien jidsenvaltioiden oikeusjirjestel-
missd; timdn ei kuitenkaan tulisi estdd
jdsenvaltioita halutessaan myéntimaistd
laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tava-
ramerkeille”. Davidoffin mielestd direktii-
vissi sdddetddn ndin ollen pakottavat
sddnnot ainoastaan tapauksille, joissa on
sekaannusvaara, ja laajemmasta suojasta
padttiminen jitetddn jdsenvaltioiden har-
kintavaltaan.

61. En ole samaa mieltd tdstd tulkinnasta.
Ensiksikddn timd tulkinta ei saa tukea
direktiivin sidnnoksistd — kuten Davidoff
myontdd —, ja lisdksi se on ristiriidassa
johdanto-osan seitseminnen perustelukap-
paleen kanssa, jossa todetaan, ettd ”perus-
teet tavaramerkin rekisterdinnin epdi-
miselle ja mitdttémyydelle, esimerkiksi
erottuvuuden puuttuminen tai tavaramer-
kin ja aikaisempien oikeuksien vilinen
etuoikeus, on lueteltava tyhjentiviisti,
vaikka jotkin ndistd perusteista ovat valin-
naisia  jasenvaltioille, jotka voivat sen
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vuoksi pitdid ndmd perusteet voimassa tai
antaa niistd sddnnoksid” (kursivointi tis-
sd).

62. Niin ollen vaikuttaa selviltd, ettd
lainsddtdjdn tarkoituksena oli rajoittaa
laajemman valinnaisen suojajirjestelmin
soveltamisala asiaa koskevissa direktiivin
sdannoksissd madriteltyihin tilanteisiin, Jos
ndin ei olisi ollut, ei olisi ollut kovinkaan
perusteltua madritelld 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan
nojalla mahdollisesti myénnettivin suojan
mitddn yksityiskohtia, Niin ollen niissi
sddnnoksissd  asetetaan  jdsenvaltioiden
harkintavallalle erittdin selkeit rajat.

63. Tissi yhteydessi on jilleen tirkedd
panna merkille, ettd jossakin jisenvaltiossa
hankittu aikaisempi oikeus voi estdd tava-
ramerkin rekisterdinnin yhteisén tavara-
merkiksi. Jos jokainen jdsenvaltio voisi
sddtdd haluamansa laajemman suojan
vapaasti, saattaisi hyvinkin syntyd vaa-
rallinen tilanne, jossa yhteisén koko tava-
ramerkkijirjestelmd  sekd  direktiiviin
itseensd sisiltyvd lainsdddidntdjen lihentd-
miseen tdhtddvd tarkoitus, jolla pyritddn
ehkidisemddn kaupan esteet ja kilpailun
vadristymdt  sisimarkkinoiden  etujen
mukaisesti, tehtiiisiin mitdttdmaiksi, 30

30 — Ks. asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuo-
mio 16.7.1998 (Kok. 1998, s, 1-4799, 26 ja 27 kohta).
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64. Lisiksi  yhteisdjen  tuomioistuimen
vakiintuneen oikeuskdytinnén3! mukaan
direktiivin  5—7 artiklalla on tdysin
yhdenmukaistettu ne jdsenvaltioiden kan-
salliset sddnnokset, jotka koskevat tavara-
merkkiin perustuvia oikeuksia, Tdmin on
katsottava koskevan ainakin 4 artiklan
4 kohdan a alakohtaa, ellei sen tulkita
olevan ristiriidassa 5 artiklan 2 kohdan
kanssa, jonka sanamuoto on kiytdnn6ssid
sama.

65. On totta, ettd Bundesgerichtshof esittdd
perusteluissaan, ettd sen toinen ennakko-
ratkaisukysymys koskee etenkin sitd, salli-
taanko kansallisilla vilpillistd kilpailua
koskevilla sdannoksilld annettava lisisuoja.
Direktiivin  johdanto-osan  kuudennen
perustelukappaleen mukaan direktiivi ei
estd jdsenvaltioita soveltamasta tavara-
merkkeihin muita kuin tavaramerkkilain-
sdddintonsi sddnnoksid, esimerkiksi niiden
vilpillistd kilpailua, yksityisoikeudellista
vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia
sddnnoksid”.

66. Vaikka kansallisen tuomioistuimen
kysymys ei tosin koske erityisesti tdtd
nikokohtaa, jota ei ole mydskiin kisitelty
yhteisdjen  tuomioistuimelle  esitetyissd
huomautuksissa, minusta vaikuttaa kui-
tenkin siltd, ettdi 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan tar-
koituksena on estdd tietynlainen vilpillinen
kilpailu. Niissd eritellidin johdanto-osan
kuudennen perustelukappaleen mukaisesti,

31 — Ks. esim. edelld alaviitteessd 30 mainitussa asiassa Silho-
uette annetun tuomion 25 kohta ja yhdistetyissi asioissa
C-414/99—C-416/99, Davidoff ja Levi Strauss, tuomio
20.11,2001 {Kok, 2001, s, I-8691, 39 kohta).
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millaisia vilpillistd kilpailua koskevia kan- nimenomaisesti todennut timin tai jittdnyt
sallisia  sddnnoksid  voidaan soveltaa erittelemitti sallitut sddnnokset.

kyseessd olevan kaltaisissa tilanteissa. Niin

ollen vaikuttaa hyviksytraviled, ettd lain-

sddtdjdn tarkoituksena ei ollut sallia mui-

den, kattavampien, vastaavien sidnndsten

soveltamista tillaisissa tilanteissa; jos timd  67. Nidin ollen toiseen kysymykseen on
olisi ollut tarkoitus, lainsddtdji olisi joko mielestini vastattava kieltivisti.

Ratkaisuchdotus

68. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, etti yhteisdjen tuomioistuin vastaa
Budesgerichtshofin esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja
5 artiklan 2 kohdassa sdiddetty valinnainen suoja koskee ainoastaan tilanteita,
joissa kyseiset tavarat tai palvelut eivit ole samankaltaisia kuin ne, joiden osalta
(aikaisempi) tavaramerkki on pitevd. Jos tavarat tai palvelut ovat samankaltai-
sia, kansallisen tuomioistuimen on erityisen erottamiskykyisten tavaramerkkien
suojaa koskevan yhteisbjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén perusteella tar-
kasteltava, onko olemassa 4 artiklan 1 kohdassa tai 5 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettu sekaannusvaara.

Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja § artiklan 2 kohdassa mainitut
perusteet valinnaisen suojan myéntdmiselle ovat tyhjentivit, eiki niitd saa tiy-
dentdd kansallisilla sddnnoksilld, joissa sdddetddn laajalti tunnetuille merkeille
annettavasta lisdsuojasta sellaisia my6hempid merkkejd vastaan, joita kiytetiin
tai on mdadri kadyttdd samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa.
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