TUOMIO 30.3.2006 — ASIA C-259/04

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

30 péivini maaliskuuta 2006

Asiassa C-259/04,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnéstd, jonka The
Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act
1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Yhdistynyt kuningaskunta) on
esittanyt 26.5.2004 tekemilldén paétokselld, jonka High Court of Justice (England &
Wales) on vilittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle ja joka on saapunut yhteis6jen
tuomioistuimeen 16.6.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Elizabeth Florence Emanuel

vastaan

Continental Shelf 128 Ltd,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekd tuomarit
J. Malenovsky, J.-P. Puissochet (esittelevd tuomari), A. Borg Barthet ja U. Lohmus,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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EMANUEL

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjagja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 1.12.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

—  Elizabeth Florence Emanuel, edustajinaan barrister J. Hill, solicitor H. Evans ja
solicitor C. Daniel,

—  Continental Shelf 128 Ltd, edustajanaan barrister R. Hacon,

—  Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenéédn E. O’Neill, avustajanaan
barrister M. Tappin,

—  Euroopan yhteisojen komissio, asiamiehendén N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamiehen 19.1.2006 pidetyssd istunnossa esittdimén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade
Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks -nimisen elimen
(Lord Chancellorin vuoden 1994 tavaramerkkilain 76 §:n mukaisesti madrddma
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ratkaisija valitusasioissa, jotka koskevat tavaramerkkirekisteriviranomaisen paatok-
sid, jaljempédnd médritty ratkaisija) esittima ennakkoratkaisupyynt6 koskee jésenval-
tioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentimisestd 21 pdividnd joulukuuta 1988
annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan
1 kohdan g alakohdan ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan tulkintaa.

Tamd pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat vaatesuunnittelija Elizabeth
Florence Emanuel ja Continental Shelf 128 Ltd -niminen yhtié (jaljempédnd CSL).
Oikeudenkdynnissd on kyse kahdesta Emanuelin kyseistd yhti6td vastaan vireille
saattamasta asiasta eli yhtddltd vditteestd, joka on tehty tavaramerkin "ELIZABETH
EMANUEL”, joka kirjoitetaan isoin kirjaimin (jdljempénd tavaramerkki ELIZA-
BETH EMANUEL) ja joka on tarkoitettu CSL:n valmistamia vaatteita varten,
rekisterdintid vastaan, ja toisaalta vaatimuksesta tavaramerkin "Elizabeth Emanuel”,
joka kirjoitetaan alkukirjaimia lukuun ottamatta pienin kirjaimin ja jonka on yuonna
1997 rekisterdinyt toinen yhtio, joka on mydhemmin luovuttanut kyseisen
tavaramerkin CSL:le (jaljempéné tavaramerkki Elizabeth Emanuel tai rekisterdity
tavaramerkki), julistamisesta menetetyksi.

Asiaa koskevat oikeussddnnot

Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”"Seuraavia merkkejd ei saa rekisterdidd tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitittomiksi:
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g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleis6d harhaan esimerkiksi
tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperdn
suhteen;

4 Saman direktiivin 12 artiklan 2 kohdan sanamuoto on seuraava:

"Tavaramerkki on julistettava menetetyksi — —, jos sen rekisterdintipdivin jélkeen:

b) se on kiyton seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan
joku muu on kiyttinyt tavaramerkkid, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti
tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperén osalta,
niissé tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity.”

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

5 Emanuel, joka on kuuluisa vaatesuunnittelija hddmuodin alalla, perusti vuonna 1990
yrityksen nimelld Elizabeth Emanuel.
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Vuonna 1996 Emanuel muodosti Hamlet International Plc -nimisen yhtién kanssa
Elizabeth Emanuel Plc -nimisen yhtién (jaljempénd EE Plc). Emanuel luovutti EE
Plclle vaatteiden suunnittelu- ja myyntitoimintansa, yrityksen koko varallisuuden
goodwill-arvo mukaan lukien, ja rekisterdintihakemuksen, joka koski tavaramerkkié
Elizabeth Emanuel ja joka rekisteréitiin vuonna 1997.

EE Plc luovutti syyskuussa 1997 liikevarallisuutensa, goodwill-arvon ja rekisterdidyn
tavaramerkin Frostprint Ltd -nimiselle yhtille, joka muutti valittdmaésti nimensé
Elizabeth Emanuel International Ltd:ksi (jaljempénd EE International). EE Inter-
national palkkasi Emanuelin tydntekijikseen, ja hén irtisanoutui kuukautta
myS8hemmin.

EE International luovutti rekisterdidyn tavaramerkin marraskuussa 1997 toiselle,
Oakridge Trading Ltd -nimiselle yhtiolle (jdljempdnd Oakridge). Oakridge haki
18.3.1998 tavaramerkin ELIZABETH EMANUEL rekisterointid.

Tdtd hakemusta vastaan tehtiin vdite 7.1.1999. Rekister6idyn tavaramerkin Elizabeth
Emanuel julistamista menetetyksi haettiin 9.9.1999.

Viitteen ja menettimisvaatimuksen ensimmdisend kisitellyt Hearing Officer hylkdsi
ne 17.10.2002 tekemillddn pédtokselld silld perusteella, ettd vaikka yleisod oli
tosiasiassa johdettu harhaan ja oli aiheutettu sekaannusta heidédn keskuudessaan,
tdmd tapahtui laillisesti, koska kyseessd oli vdistiméton seuraus aikaisemmin
alkuperdisen omistajan nimelld toimineen yrityksen ja kyseiseen nimeen liittyvin
goodwill-arvon luovutuksesta.
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Tastd padtoksestd valitettiin médritylle ratkaisijalle, joka ei CSL:n — jolle rekisterdity
tavaramerkki ja tavaramerkkid ELIZABETH EMANUEL koskeva rekisterdintihake-
mus luovutettiin asian ksittelyn kuluessa — vaatimuksesta huolimatta siirtényt asiaa
High Court of Justicen kdsiteltdviksi Trade Marks Act 1994 -nimisen lain
(jaljempédnd tavaramerkkilaki) 76 §:n, jossa sdddetddn tdllaisesta mahdollisuudesta
siirtdd asia, jos madrdtty ratkaisija katsoo, ettd asiaan liittyy yleisesti merkittdva
oikeudellinen kysymys, nojalla.

Kasittelyssd keskityttiin Hearing Officerin menettelyn tapaan kysymykseen siit4,
voivatko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohta ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohta
olla CSL:dd vastaan esitettyjen vaatimusten perusteena.

Tissd tilanteessa médritty ratkaisija padétti lykdtd asian késittelyd ja esittdd yhteiscjen
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko tavaramerkki omiaan johtamaan yleis6d harhaan ja onko sen rekisterdinti
kiellettyd direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla seuraavissa
olosuhteissa:

— tavaramerkkiin liittyvd goodwill-arvo on luovutettu kyseiselld tavaramerkilld
varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa,

— tavaramerkki ilmaisi ennen luovutusta merkittdvélle osalle kohdeyleisost,
ettd tietty henkilo osallistui tavaramerkilld varustettujen tavaroiden suun-
nitteluun tai luomiseen,
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— luovutuksensaaja haki luovutuksen jilkeen tavaramerkin rekisterdintid ja

— hakemuksen jittdmisen aikaan merkittivd osa kohdeyleisostd uskoi vir-
heellisesti tavaramerkin kéyton ilmaisevan, ettd kyseinen henkilé osallistui
edelleen tavaramerkilld varustettujen tavaroiden suunnitteluun ja luomiseen,
ja tdmd késitys todennikoisesti vaikutti kohdeyleison tdmén osan kulutus-
kéyttdytymiseen?

2) Jos ensimmadiseen kysymykseen ei vastata varauksetta myontdvisti, mitd muita
seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa, onko tavaramerkki omiaan
johtamaan yleis6d harhaan ja ndin ollen sen rekisterdinti kiellettyd [direktiivin
89/104] 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla, ja onko erityisesti silld
merkitystd, ettd harhaanjohtavuuden vaara todennikoisesti vihenee ajan my6td?

3) Onko rekistertity tavaramerkki kdyton seurauksena, kun tavaramerkin haltija
tai hdnen suostumuksellaan joku muu on kéyttinyt tavaramerkkid, tullut
harhaanjohtavaksi ja onko se siten julistettava menetetyksi direktiivin [89/104]
12 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla seuraavissa olosuhteissa:

— rekisterdity tavaramerkki ja siihen liittyvd goodwill-arvo on luovutettu
kyseiselld tavaramerkilld varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa,

— merkki ilmaisi ennen luovutusta merkittiville osalle kohdeyleisostd, ettd
tietty henkilé osallistui tavaramerkilld varustettujen tavaroiden suunnitte-
luun tai luomiseen,
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— luovutuksen jélkeen vaadittiin tavaramerkin menetetyksi julistamista ja

— hakemuksen jittdmisen aikaan merkittivd osa kohdeyleisostd uskoi vir-
heellisesti tavaramerkin kéytén ilmaisevan, ettd kyseinen henkils osallistui
edelleen tavaramerkilld varustettujen tavaroiden suunnitteluun tai luomi-
seen, ja tdmd kisitys todennidkoisesti vaikutti kohdeyleison tdmén osan
kulutuskdyttéytymiseen?

4) Jos kolmanteen kysymykseen ei vastata varauksetta myoOntdvisti, mitd muita
seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa, onko rekisterdity tavaramerkki
kidyton seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku
muu on kiyttinyt tavaramerkkid, tullut harhaanjohtavaksi ja siten julistettava
menetetyksi [direktiivin 89/104] 12 artiklan 2 kohdan b alakchdan nojalla, ja
onko erityisesti silld merkitystd, ettd harhaanjohtavuuden vaara todennékéisesti
vidhenee ajan myoti?”

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen johdosta esitetyt huomautukset

Emanuel esitti 22.2.2006 pdivityssd kirjeessdédn julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta
koskevia huomautuksia. Hén viittasi julkisasiamiehen tekemiin tulkintavirheisiin,
jotka koskevat yhtadltd direktiivin 89/104 3 ja 12 artiklaa ja toisaalta yhteisojen
tuomioistuimen aikaisemmin késittelemiin asioihin perustuvaa oikeuskéytantod.
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Koska yhteisdjen tuomioistuimen perussddnnon ja yhteiséjen tuomioistuimen
tyojarjestyksen mukaan osapuolten ei ole mahdollista esittdd huomautuksia
vastauksena julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen (ks. asia C-17/98, Emesa Sugar,
madrdys 4.2.2000, Kok. 2000, s. I-665, 2 kohta), Emanuelin huomautuksia ei voida
ottaa tutkittavaksi.

Yhteisojen tuomioistuin voi kuitenkin omasta aloitteestaan tai julkisasiamiehen
ehdotuksesta tai myds asianosaisten pyynndstd médriti tydjarjestyksensé 61 artiklan
mukaisesti suullisen késittelyn aloitettavaksi uudelleen, jos se katsoo, ettd silld ei ole
riittévésti tietoa asiasta tai ettd asia olisi ratkaistava sellaisen perustelun nojalla, josta
asianosaiset eiviit ole saaneet tilaisuutta lausua (ks. asia C-309/99, Wouters ym.,,
tuomio 19.2.2002, Kok. 2002, s. I-1577, 42 kohta; asia C-434/02, Arnold André,
tuomio 14.12.2004, Kok. 2004, s. 1-11825, 27 kohta ja asia C-210/03, Swedish Match,
tuomio 14.12.2004, Kok. 2004, s. I-11893, 25 kohta).

Esilld olevassa asiassa yhteisdjen tuomioistuin katsoo, ettd silli on kéytettivissddn
kaikki tarpeelliset tiedot, jotta se voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Suullista
kisittelyd ei siten ole midrittivd aloitettavaksi uudelleen.

Ennakkoratkaisukysymysten tutkittavaksi ottaminen

Ennen esitettyihin kysymryksiin vastaamista on tutkittava, voidaanko méadréttyd
ratkaisijaa pitdd EY 234 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena.

Harkitessaan, onko tietty elin tdssd perustamissopimuksen méérdyksessd tarkoitettu
tuomioistuin, mikd on pelkéstddn yhteison oikeuden perusteella ratkaistava kysymys,
yhteisdjen tuomioistuin ottaa huomioon useita seikkoja, joita ovat muun muassa
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kyseisen elimen lakisddteisyys, pysyvyys, sen tuomiovallan pakottavuus, menettelyn
kontradiktorisuus, toimiminen oikeussidéntojen soveltajana ja riippumattomuus (ks.
mm. asia 61/65, Vaassen-Gobbels, tuomio 30.6.1966, Kok. 1966, s. 377 ja 380,
Kok. Ep. I, s. 263; asia C-54/96, Dorsch Consult, tuomio 17.9.1997, Kok. 1997, s. I-
4961, 23 kohta ja asia C-416/96, Nour Eddline El-Yassini, tuomio 2.3.1999,
Kok. 1999, s. 1-1209, 17 kohta).

Médrdtystd ratkaisijasta sdddetddn tavaramerkkilaissa.

Kyseisen lain 76 ja 77 §:n mukaan Comptroller-General of Patents, Designs and
Trade Marksin (toiselta nimeltién Registrar of Trade Marks) péitoksistd voidaan
valittaa médrétylle ratkaisijalle, jonka Lord Chancellor nimittdd Lord Advocatea
kuultuaan. Méirétty ratkaisija jakaa tdmén toimivallan Englannissa ja Walesissa
High Court of Justicen kanssa ja Skotlannissa Court of Sessionin kanssa.

Valittajalla on oikeus valita, mihin tuomioistuimeen hén valittaa. Mddrétty ratkaisija
voi kuitenkin tietyissd tapauksissa pddttdd siirtdd valituksen High Court of Justicen
kisiteltiviksi, ja ndin on muun muassa silloin, kun méiérétty ratkaisija katsoo, ettd
asiaan liittyy yleisesti merkittivé oikeudellinen kysymys.

Maédrdtty ratkaisija on pysyvd elin, joka antaa lakiin perustuvia ratkaisuja
soveltamalla tavaramerkkilakia ja noudattamalla Trade Marks Rules 2000 -nimisen
asetuksen (vuoden 2000 tavaramerkkiasetus) 63—65 §:n mukaisia menettelysidantsjé.
Menettely on kontradiktorinen. Médéréityn ratkaisijan pddtoksié on noudatettava, ja
ne ovat lihtokohtaisesti lopullisia, jos niistd ei poikkeuksellisesti nosteta laillisuus-
valvontaa koskevaa kumoamiskannetta (judicial review).
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Médrdtty ratkaisija nauttii toimikautensa aikana samoista riippumattomuutta
koskevista takeista kuin tuomarit.

Edelld esitetystd seuraa, ettd madrattyd ratkaisijaa on pidettivd EY 234 artiklassa
tarkoitettuna tuomioistuimena, joten ennakkoratkaisukysymykset otetaan tutkitta-
viksi.

Ensimmiiinen ja toinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee kahdella ensimmaiselld kysy-
myksellddn, milld edellytyksilli tavaramerkin rekisterdinti voidaan evitd silld
perusteella, ettd se on omiaan johtamaan yleis6d harhaan direktiivin 89/104 3 artiklan
1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun kyseiseen tavaramerkkiin liittyva
goodwill-arvo on luovutettu télld tavaramerkilld varustettuja tavaroita valmistavan
yrityksen kanssa ja kun mainittu tavaramerkki, joka vastaa sen henkilon nimed, joka
on suunnitellut mainitut tavarat ja valmistanut niitd ensimmaiisend, on rekisterdity
aikaisemmin graafiselta muodoltaan erilaisena.

Yhteisjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin ei suoralta kideltd hylkdd kummankaan
esilld olevassa asiassa esitetyn viitteen tueksi esitettyjd argumentteja. Se arvioi
yhtddltd, ettd yleinen etu edellyttdd, ettei tavaramerkki ole harhaanjohtava
kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan ndkokulmasta, ja
toisaalta, ettd on kuitenkin yleisen edun mukaista sallia yritysten ja goodwill-arvon
myynti ja luovutus yhdessi niihin liittyvien tavaramerkkien kanssa.
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Emanuel, joka on pédasian valittaja, vetoaa siihen, ettd direktiivin 89/104 3 artiklan
1 kohdan g alakohdassa taattu kuluttajansuojaa koskeva yleinen etu on ensisijainen.
Kyseisen siinnoksen soveltamiseksi riittdd Emanuelin mukaan se, ettd on vahintddn
olemassa tosiasiallinen vaara, ettd riidanalaisen tavaramerkin kiytto johtaa harhaan
niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu,
keskivertokuluttajia tavaroiden ja palvelujen alkuperin suhteen ja ettd tilld kéytolld
vaikutetaan niiden kuluttajien ostopditoksiin. Téllaisen vaaran olemassaolo on
tosiseikkoihin liittyvd kysymys, joten kaikki erehtymisen todennikoéisyyteen
vaikuttavat seikat on otettava huomioon.

Emanuel arvioi, ettd koska sekaannusvaara on titen néytetty toteen, silld, ettd
goodwill-arvo ja tavaramerkki on luovutettu yritykselle, joka arvioi voivansa kayttda
titd tavaramerkkid, ei ole merkitystd.

CSL, joka on padasian vastapuoli, vdittdd, ettd direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan
g alakohdassa ei erotella tavaramerkkejd sen mukaan, vastaavatko ne henkilén nimed
vai eivit. Ainoan merkityksellisen arviointiperusteen muodostaa CSL:n mukaan se,
ettd midritetddn objektiivisesti, ovatko tavaramerkit omiaan johtamaan yleis6d
harhaan tai ovatko ne tulleet harhaanjohtaviksi muun muassa siten, ettd toisiin
tavaroihin nihden aiheutuu sekaannusta.

CSL:n mukaan Emanuelin viite keskivertokuluttajien keskuudessa olevasta sekaan-
nusvaarasta perustuu vhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytintéon, joka liittyy
erityisasetuksiin ja jota ei voida soveltaa tulkittaessa direktiivid 89/104.

CSL arvioi sen osalta, miten keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkin, joka vastaa
nimed, ettd erityisesti muotialalla kyseinen kuluttaja tietdd, ettd liikkenimi liittyy
yrityksen valmistamaan tavaraan ja ettd yritys voidaan luovuttaa tdmén nimen
kanssa. Tamin yhtion mukaan kyseinen huomio pitee myos leipureihin, viininvilje-
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lijoihin tai ylellisyystuotteiden valmistajiin. Siten liikenimen siirrolla ei sellaisenaan
voida automaattisesti aiheuttaa sekaannusta, liittyipd tihén siirtoon julkisuutta tai ei.

CSL viittdd erityisesti, ettd jos Emanuelin niakemys hyviksyttiisiin, yritystd ei olisi
mahdollista luovuttaa siihen liittyvéin goodwill-arvon ja yrityksessd valmistettavien
tavaroiden tavaramerkin kanssa. Yrityksen myyntiarvo perustuu CSL:n mukaan
hyvin usein ldhinnd siirrettyyn tavaramerkkiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan direktiivin 89/104 3 artiklan
1 kohdan g alakohdan tarkoituksena on estéd sellaisten tavaramerkkien rekisterdinti,
jotka johtavat yleis6d harhaan itse kyseessi olevien tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksien osalta, eikd tavaroiden tai palvelujen, joita rekisterdinti koskee,
alkuperdn tai tdhin alkuperddn liittyvien ominaisuuksien osalta.

Kyseisen hallituksen mukaan titd sddnnostd ei ole annettu, jotta tavaramerkki
voitaisiin kieltdd pelkéstddn siksi, ettd kyseessd olevat tavarat eivit vastaa laadultaan
ostajan odotuksia, johtuipa timd siitd, ettd tietty henkilo ei endd osallistu ndiden
tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen, taikka mistd tahansa muusta syystd. Vaikka
tavaramerkilld on voitava taata, ettd tavarat ovat perdisin yhdesti ja samasta
yrityksestd, joka vastaa niiden laadusta, kyseinen tavaramerkki ei yleensi itsessddn
kuvasta tdtd laatua.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus véittds, ettd yleiso tietdd, ettd tavaroiden, joissa
on tietty tavaramerkki, laatu voi vaihdella, mikd voi johtua joko tavaramerkin
haltijan pédtoksestd, omistajan tai johdon vaihtumisesta taikka suunnittelijoiden
keskuudessa tai tuotantopaikalla toteutetuista muutoksista. Tavaramerkin haltijan
vaihtuminen ei siis voi johtaa keskivertokuluttajaa harhaan.
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Euroopan yhteisojen komissio toteaa ensinnékin, ettd yhteisojen tuomioistuimella ei
ole vield ollut tilaisuutta tulkita direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa
tapauksissa, joissa tavaramerkki on omiaan johtamaan yleis6d harhaan, ja se ei titen
ole vield yksildinyt tdimén sddnnoksen suojaamaa yleistd etua, joka voi olla eri kuin
se, jota on analysoitu sellaisten muiden ehdottomien rekisterdintiesteiden yhtey-
dessd, joita on tarkasteltu yhdistetyissd asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, 4.5.1999 annetussa tuomiossa (Kok. 1999, s. 1-2779), asiassa C-299/99,
Philips, 18.6.2002 annetussa tuomiossa (Kok. 2002, s. I-5475) tai asiassa C-104/01,
Libertel, 6.5.2003 annetussa tuomiossa (Kok. 2003, s. [-3793).

Komissio kuitenkin muistuttaa, ettd yhteisdjen tuomioistuin on yksildinyt tavara-
merkilld olevan keskeisen tehtévin, joka on taata kuluttajalle tai loppukiyttdjille se,
ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin
kuluttaja tai loppukiyttdjd voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannus-
vaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen
alkuperd. Tavaramerkin on nimittdin oltava takeena siit, ettd kaikki tavaramerkilld
varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta
vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi tdyttdd keskeisen
tehtévénsd siind vidristymittomén kilpailun jirjestelmdssd, jonka luominen ja
ylldpitiminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. mm. asia C-206/01,
Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. -10273, 48 kohta).

Komissio pdittelee téstd, ettd timd tehtivd ei merkitse sitd, ettd kuluttajan on
tavaramerkin perusteella voitava yksiloidd valmistaja, vaan sitd, ettd tavaramerkki on
takeena siitd, ettd tavarat on saatettu markkinoille tavaramerkin haltijan suostu-
muksella.

Komissio vdittdd myds, ettd pelkéstddn se seikka, ettd tavaramerkki vastaa henkilén
nimed, ei merkitse sitd, ettd timd henkilé on yhteydessd tavaramerkin haltijaan tai
ettd tillaisen yhteyden on oletettava olevan olemassa, ja niin ollen tdmén seikan
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perusteella ei voida péaitelld, ettd mainittu henkilé on mukana kyseiselld
tavaramerkilld varustettujen tavaroiden luomisessa. Komissio esittdd, ettd titd
viitettd tukee yhteis6jen tuomioistuimen asiassa C-404/02, Nichols, 16.9.2004
antamassaan tuomiossa (Kok. 2004, s. 1-8499) esittimd pééttely, jonka mukaan
henkilon nimeen ei sovelleta mitddn tavaramerkkioikeuden erityissddntod.

Komissio katsoo myds, ettd keskivertokuluttajaa voidaan johtaa harhaan henkilon
nimed vastaavalla tavaramerkilld direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa tarkoitetulla tavalla ainoastaan, jos myyntiargumentissa uskotellaan,
ettd timéd henkil6 osallistuu kyseessd olevalla tavaramerkilld varustetun tavaran
luomiseen, vaikka hénelld ei ole endd mitddn yhteyttd mainitun tavaramerkin
haltijaan.

Kaikki yhteisjen tuomioistuimelle huomautuksia esittineet osapuolet katsovat, ettd
silld, kuinka paljon aikaa on kulunut siitd, kun henkild, jonka nimed tavaramerkki
vastaa, ei ole endd tavaramerkin haltija, ei ole merkitystd sen kannalta, voidaanko
talld tavaramerkilld johtaa keskivertokuluttajaa harhaan vai ei.

Yhteiséjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Direktiivin 89/104 2 artiklaan sisdltyy direktiivin johdanto-osan seitseménnessé
perustelukappaleessa esimerkiksi luokiteltu luettelo merkeistd, jotka voivat olla
tavaramerkkeind, jos niilli voidaan erottaa jonkin yrityksen tavarat tai palvelut
muiden yritysten tavaroista tai palveluista, toisin sanoen jos niilld voidaan tayttdd
tavaramerkin alkuperdd osoittava tehtdvd, Tidssd luettelossa mainitaan nimenomai-
sesti henkilénnimet (em. asia Nichols, tuomion 22 kohta).
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Kuten komissio on muistuttanut, tavaramerkin on oltava takeena siitd, ettd kaikki
tavaramerkilld varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman,
niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi tdyttad
keskeisen tehtdvinsd siind vidristymittomén kilpailun jérjestelmésséd, jonka
luominen ja ylldpitdminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. mm. em. asia
Arsenal Football Club, tuomion 48 kohta).

Tavaramerkin ELIZABETH EMANUEL kaltaisella tavaramerkilld voi olla tdmi
yrityksen tuottamien tavaroiden yksiloimistehtdvd muun muassa silloin, kun
mainittu tavaramerkki on luovutettu kyseiselle yritykselle ja kun tdmi yritys tuottaa
samantyyppisid tavaroita kuin kyseessé olevalla tavaramerkilld alun perin varustetut
tavarat.

Henkil6n nimed vastaavan tavaramerkin osalta ordre public -syysti eli kuluttajien
suojaamiseksi — joka on perustana direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa siddetylle kiellolle rekisterdidd tavaramerkkid, jolla voidaan johtaa
yleis6d harhaan — on kuitenkin tarkasteltava sekaannusvaaraa, jonka téllainen
tavaramerkki voi aiheuttaa keskivertokuluttajien keskuudessa erityisesti silloin, kun
talla tavaramerkilld varustetut tavarat henkil6ityivit alun perin siihen henkil6on,
jonka nimed tavaramerkki vastaa.

Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen rekisterdin-
tiesteiden osalta edellytetdén kuitenkin, ettd voidaan katsoa, ettd merkki on
tosiasiallisesti harhaanjohtava tai ettd on olemassa riittdvin vakava kuluttajien
harhaanjohtamista koskeva vaara (asia C-87/97, Consorzio per la tutela del
formaggio Gorgonzola, tuomio 4.3.1999, Kok. 1999, s. I-1301, 41 kohta).
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Vaikka esilld olevassa asiassa keskivertokuluttajan paitokseen ostaa tavaramerkilld
ELIZABETH EMANUEL varustettu vaate voi vaikuttaa se, ettd hdn kuvittelee
pddasian valittajan osallistuneen timin vaatteen suunnitteluun, mainitun vaatteen
ominaispiirteistd ja ominaisuuksista vastaa tavaramerkin haltijana oleva yritys.

On titen katsottava, ettei nimitys Elizabeth Emanuel sellaisenaan ole omiaan
johtamaan yleis6d harhaan niiden tavaroiden lajin, laadun tai alkuperén osalta, jotka
se kattaa.

Kansallisen tuomioistuimen tehtdvéné on sen sijaan tutkia, ettei kyse ole siitd, ettd
tavaramerkki ELIZABETH EMANUEL on sen rekisterdintid hakeneen yrityksen
pyrkimyksen mukaisesti esitetty siten, ettd silld uskotellaan kuluttajille, ettd Emanuel
on edelleen mainitulla tavaramerkilld varustettujen tavaroiden suunnittelija tai ettd
hin osallistuu niiden suunnitteluun. Tédssd tapauksessa olisi nimittdin kyse
menettelystd, jota voitaisiin pitdd vilpillisend mutta jota ei voitaisi tarkastella
direktiivin 89/104 3 artiklassa tarkoitettuna harhaanjohtamisena ja joka ei témédn
vuoksi vaikuttaisi itse tavaramerkkiin eikd ndin ollen mahdollisuuteen rekisteroida
se.

Kahteen ensimmidiseen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd tavaramerkin,
joka vastaa sen henkilén nimed, joka on suunnitellut tilld tavaramerkilld varustetut
tavarat ja valmistanut niitd ensimmadisend, rekisterdintid ei voida evdtd ainoastaan
tdmén erityispiirteen vuoksi silli perusteella, ettd kyseinen tavaramerkki johtaa
yleis6d harhaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla
tavalla, etenkdén kun mainittuun tavaramerkkiin, joka on rekisterdity aikaisemmin
graafiselta muodoltaan erilaisena, liittyvd goodwill-arvo on luovutettu télld
tavaramerkilld varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa.
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Kolmas ja neljis kysymys

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee jdlkimmidisilld kahdella kysy-
myksellddn, milld edellytyksilld tavaramerkin haltijan voidaan julistaa menettineen
tavaramerkin silld perusteella, ettd se on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin
89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun mainittuun
tavaramerkkiin liittyvd goodwill-arvo on luovutettu tilld tavaramerkilld varustettuja
tavaroita valmistavan yrityksen kanssa ja kun tdmé tavaramerkki vastaa sen henkilén
nimed, joka on suunnitellut mainitut tavarat ja valmistanut niitd ensimmdisend.

Koska tavaramerkin menettimistd koskevat edellytykset, joista sdddetddn direktiivin
89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, ovat samat kuin saman direktiivin
3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan perustuvan rekisterdinnin epddmisen osalta, jonka
tarkastelua kahteen ensimmadiseen kysymykseen annettu vastaus koskee, kahteen
jilkimmdiseen kysymykseen on vastattava, ettd tavaramerkin, joka vastaa sen
henkilon nimed, joka on suunnitellut talld tavaramerkilld varustetut tavarat ja
valmistanut niitd ensimmaiisend, haltijan ei voida julistaa menettineen tavaramerk-
kid ainoastaan tidmén erityispiirteen vuoksi silld perusteella, etti kyseinen
tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkdén kun tihdn tavaramerkkiin liittyva
goodwill-arvo on luovutettu tilld tavaramerkilld varustettuja tavaroita valmistavan
yrityksen kanssa.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteiséjen tuomioistuimessa on
vélivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pédittdd oikeudenkdyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin naille
asianosaisille huomautusten esittimisestd yhteiséjen tuomioistuimelle, ei voida
madritd korvattaviksi.
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Néilld perusteilla yhteisdjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1)

2)

Tavaramerkin, joka vastaa sen henkilén nimed, joka on suunnitellut tilld
tavaramerkilli varustetut tavarat ja valmistanut niiti ensimmaiiseni,
rekisterdintid ei voida eviiti ainoastaan timin erityispiirteen vuoksi silld
perusteella, etti kyseinen tavaramerkki johtaa yleis6d harhaan jisenval-
tioiden tavaramerkkilainsiddinnon lihentimisestd 21 piivini joulukuuta
1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkidin kun mainittuun tavaramerkkiin,
joka on rekisteroity aikaisemmin graafiselta muodoltaan erilaisena, liittyvi
goodwill-arvo on luovutettu tilli tavaramerkilli varustettuja tavaroita
valmistavan yrityksen kanssa.

Tavaramerkin, joka vastaa sen henkilén nimed, joka on suunnitellut tilld
tavaramerkilli varustetut tavarat ja valmistanut niiti ensimmadisena,
haltijan ei voida julistaa menettineen tavaramerkkii ainoastaan timin
erityispiirteen vuoksi silld perusteella, ettid kyseinen tavaramerkki on tullut
harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla, etenkiin kun tihin tavaramerkkiin liittyvi goodwill-
arvo on luovutettu tilld tavaramerkilli varustettuja tavaroita valmistavan
yrityksen kanssa.

Allekirjoitukset
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