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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

11 péivand huhtikuuta 2019*

Ennakkoratkaisupyynté — Teollis- ja tekijanoikeudet — Tavaramerkit — Asetus (EY) N:o 207/2009 —
9 artiklan 1 kohta — Direktiivi 2008/95/EY — 5 artiklan 1 ja 2 kohta — Tavaramerkkiin perustuvat
oikeudet — Testimerkistd muodostuva yksilollinen tavaramerkki

Asiassa C-690/17,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Oberlandesgericht
Disseldorf (Diisseldorfin ylioikeus, Saksa) on esittdnyt 30.11.2017 tekemaéllaédn péatokselld, joka on
saapunut unionin tuomioistuimeen 8.12.2017, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
OKO-Test Verlag GmbH
vastaan
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekd tuomarit C. Lycourgos, E. Juhdsz,
M. Ilesic (esittelevd tuomari) ja I. Jarukaitis,

julkisasiamies: M. Campos Sanchez-Bordona,

kirjaaja: yksikonpaallikké D. Dittert,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd ja 7.11.2018 pidetyssa istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— OKO-Test Verlag GmbH, edustajanaan N. Dinig, Rechtsanwiltin,

— Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, edustajanaan M. Wiume, Rechtsanwalt,

— Saksan hallitus, asiamiehinddn T. Henze, M. Hellmann, J. Techert ja U. Bartl,

— Euroopan komissio, asiamiehindin E. Gippini Fournier, W. Mélls ja G. Braun,
kuultuaan julkisasiamiehen 17.1.2019 pidetyssd istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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tuomion

Ennakkoratkaisupyynté koskee [Euroopan unionin] tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 9 artiklan ja jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddnnon lahentdmisesta 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 5 artiklan tulkintaa.

Tami pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat OKO-Test Verlag GmbH ja Dr. Rudolf Liebe
Nachf. GmbH & Co. KG (jiljempénd Dr. Liebe) ja joka koskee merkin, joka on sama tai
samankaltainen kuin testimerkistd muodostuva yksilollinen tavaramerkki, kayttoa.

Asiaa koskevat oikeussidinnot

Unionin oikeus

Asetus N:o 207/2009

Asetusta N:o 207/2009 on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Se on sittemmin
kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Pddasiaa koskevien
tosiseikkojen tapahtuma-ajan vuoksi tdmdn ennakkoratkaisupyynnon tarkastelussa on kuitenkin
otettava huomioon asetus N:o 207/2009 alkuperiisessdé muodossaan.

Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, ettd tavaramerkki osoittaa
alkuperén, on oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat.
Suojaa annetaan myds, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat
samankaltaiset. — -

Mainitun asetuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdéddettiin seuraavaa:

”1. Rekisteréidyn [EU-]Jtavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla
on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdmaésta elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin [EU-]tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki
on rekisteroity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin [EU-]Jtavaramerkki, ja sen vuoksi,
ettd merkki ja [EU-]Jtavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja,
aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisdltdd myos vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasts;

c¢) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin [EU-]Jtavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka
ovat erilaisia kuin ne, joille [EU-]Jtavaramerkki on rekisterdity, kun se on laajalti tunnettu
[Euroopan unionissa], ja jos merkin kiyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi
[EU-]tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikdyttod taikka olisi niille
haitaksi.
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2. Edelld 1 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltda erityisesti:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin;

”

Direktiivi 2008/95

Direktiivi 2008/95, jolla on kumottu ja korvattu jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsadaddnnoén
lahentamisestd 21.12.1988 annettu ensimmadinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1), on puolestaan kumottu ja korvattu 15.1.2019 alkaen jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsadadédnnon
ldhentdmisestd 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilld (EU) 2015/2436
(EUVL 2015, L 336, s. 1). Padasiaa koskevien tosiseikkojen tapahtuma-ajan vuoksi tdmén
ennakkoratkaisupyynnon tarkastelussa on kuitenkin otettava huomioon direktiivi 2008/95.

Direktiivin 2008/95 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:

"Rekisteroidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, ettd tavaramerkki
osoittaa alkuperdn. Tdmén suojan olisi oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja]
tavarat tai palvelut [ovat samat]. Suojaa olisi annettava myds, jos tavaramerkki ja merkki ovat
samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaisia]. — -

Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1-3 kohdassa saiddettiin seuraavaa:

”1. Rekisteréidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdmaésta 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 sisdltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi myos sddtdd, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan
elinkeinotoiminnassa kayttdmasta merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka
tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivéit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu téssd jdsenvaltiossa ja
merkin aiheeton kaytt6 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;

»
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Saksan oikeus

Saksan liittotasavalta on kayttanyt direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa sdddettyd mahdollisuutta
sdaatamalld tavaramerkkien ja muiden tunnusten suojasta annetun lain (Gesetz tiber den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen) 14 §:n 2 momentin 3 kohdan.

Pddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

OKO-Test Verlag on yritys, joka arvioi tuotteita niiden suorituskykyd ja soveltuvuutta koskevilla
testeilld ilmoittaakseen sen jdlkeen yleisolle ndiden arviointien tuloksista. Se myy Saksassa ilmestyvaa
aikakauslehted, joka sisdltdd kuluttajille suunnatun yleisen tiedottamisen lisdksi kyseisten testien
tulokset.

OKO-Test Verlag on ollut vuodesta 2012 lihtien seuraavasta tunnuksesta, joka esittid tuotteille
tehtyjen testien tulosten osoittamiseen tarkoitettua merkkid (jaljempéana testimerkki), muodostuvan
EU-tavaramerkin haltija:

OKOJEST

Se on myo0s samasta testimerkistd muodostuvan kansallisen tavaramerkin haltija.

Niami tavaramerkit (jiljempini yhteisesti OKO-TEST-tavaramerkit) on rekisterity muun muassa
painotuotteille, testauspalveluille seka kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluille.

OKO-Test Verlag valitsee tuotteet, jotka se haluaa testata, ja arvioi ne niin ikdin itse valitsemiensa
tieteellisten parametrien perusteella pyytdmaittd valmistajien suostumusta. Tamén jélkeen se julkaisee
ndiden testien tulokset aikakauslehdessédan.

Tapauksen mukaan OKO-Test Verlag ehdottaa testatun tuotteen valmistajalle kiyttdoikeussopimuksen
tekemistd kanssaan. Tallaisen sopimuksen mukaan valmistajalla on tietyn rahamddrdn maksettuaan
oikeus panna tavaroihinsa testimerkki, johon merkitddn myos testitulos (tulos on merkittdva ruutuun,
jonka reunat kuuluvat testimerkkiin sen osana). Téllainen kéyttooikeus pysyy voimassa siihen saakka,
kunnes OKO-Test Verlag tekee asianomaiselle tuotteelle uuden testin.

Dr. Liebe on yritys, joka valmistaa ja kauppaa erityisesti Aminomed-tuotesarjaan kuuluvia
hammastahnoja. OKO-Test Verlag testasi vuonna 2005 tihin tuoteryhmiin kuuluvista
hammastahnoista Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme -nimisen tuotteen, joka sai arvosanan “sehr
gut” (erittdin hyvi). Dr. Liebe teki samana vuonna kiyttdoikeussopimuksen OKO-Test Verlagin kanssa.

4 ECLIL:EU:C:2019:317
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OKO-Test Verlag sai vuonna 2014 tietoonsa, etti Dr. Liebe kauppasi erdsti tavaraansa
seuraavanlaisessa pakkauksessa:

Kriftigt das Zahn

OKO-Test Verlag nosti Dr. Liebed vastaan Landgericht Diisseldorfissa (Diisseldorfin alueellinen
alioikeus, Saksa) tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevan kanteen, jossa se vetosi siihen, ettd Dr.
Liebelli ei ollut oikeutta kiyttid OKO-TEST-tavaramerkkeja vuonna 2005 tehdyn sopimuksen
perusteella vuonna 2014 erityisesti sen vuoksi, ettd ndille hammastahnoille uusilla
arviointiparametreilld tehty uusi testi oli julkaistu vuonna 2008 eikd Dr. Lieben tuote myoskdan enad
vastannut vuonna 2005 tehdyn testin kohteena ollutta tuotetta, koska sen nimi, kuvaus ja pakkaus oli
muutettu.

Dr. Liebe vetosi kyseisessd tuomioistuimessa siihen, ettd tdmédn tuomion 16 kohdassa mainittu
kayttooikeussopimus oli edelleen voimassa. Lisdksi se kiisti, ettd se olisi kayttinyt testimerkkid
tavaramerkkina.

Mainittu tuomioistuin maédrédsi Dr. Lieben lopettamaan testimerkin kidyton Aminomed-tuotesarjaan
kuuluvia tavaroita varten sekd poistamaan kyseiset tavarat markkinoilta ja havittdimadn ne. Ratkaisun
mukaan Dr. Liebe oli loukannut OKO-TEST-tavaramerkkeji kiyttimilld  testimerkkid
kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluja varten, jotka kuuluvat niihin palveluihin, joita varten
ndma tavaramerkit on rekisteroity.

Dr. Liebe wvalitti kyseisestd tuomiosta ennakkoratkaisua pyytdneeseen tuomioistuimeen eli
Oberlandesgericht Diisseldorfiin (Diisseldorfin ylioikeus, Saksa). OKO-Test Verlag teki puolestaan
liitdnnaisvalituksen, jossa se vaati, ettd ensimmaiisen oikeusasteen ratkaisu ulotetaan koskemaan myos
sitd, ettd Dr. Liebe kayttdd tiettyja sanamerkkeji ja kuviomerkkejd, joita ei ole rekisterdity
tavaramerkeiksi mutta jotka ovat identtisia OKO-TEST-tavaramerkkien kanssa.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo, ettd ensimmaiinen oikeusaste on menetellyt oikein
katsoessaan, ettd tdmdn tuomion 16 kohdassa mainittu kiyttooikeussopimus oli lakannut ennen vuotta
2014. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo tdstd seuraavan, ettd Dr. Liebe on kayttanyt
elinkeinotoiminnassa ilman OKO-Test Verlagin suostumusta merkkii, joka on sama tai
samankaltainen kuin OKO-TEST-tavaramerkit.

Sen sijaan saman tuomioistuimen mukaan on epivarmaa, voiko OKO-Test Verlag vedota asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuun yksinoikeuteensa Dr. Liebed vastaan. Dr. Liebe on nimittdin pannut merkin, joka on
sama tai samankaltainen kuin OKO-TEST-tavaramerkit, tavaroihin, jotka eivit ole samoja eivitki
samankaltaisia kuin ne, joille OKO-TEST-tavaramerkit on rekisterdity. Lisiksi voitaisiin katsoa, ettei
tatd merkkia ole kaytetty "tavaramerkkina”.
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lahestymistapaa, jossa se, ettd Dr. Liebe on kiyttinyt samaa tai samankaltaista merkkid kuin
OKO-TEST-tavaramerkit, on samastettu siihen, ettd merkkia olisi kéytetty palveluille, joita varten
ndma tavaramerkit on rekisteréity.

Se pohtii myo6s asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan ja direktiivin
2008/95 5 artiklan 2 kohdan ulottuvuutta. Se katsoo asiassa tosin ndytetyn, ettd tavaramerkiksi
rekisteroity testimerkki on tunnettu koko Saksan alueella. Téméd tunnettuus koskee kuitenkin
testimerkkid eikéd varsinaisesti sitd, ettd testimerkki on rekisterdity tavaramerkiksi. On syyta selventda,
saako tavaramerkin haltija ndihin sddnnoksiin perustuvaa suojaa tillaisissa tilanteissa.

Téssd tilanteessa Oberlandesgericht Diisseldorf padtti lykdtd asian kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko kyse [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja [direktiivin 2008/95]
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yksilollisen tavaramerkin oikeuksia loukkaavasta
kaytostd, jos

— vyksilollinen tavaramerkki on kiinnitetty tavaraan, jota varten yksilollistd tavaramerkkia ei ole
suojattu,

— kohdeyleis6 mieltdd kolmannen osapuolen kiinnittdmén yksiléllisen tavaramerkin niin
kutsutuksi testimerkiksi, toisin sanoen siten, ettd tavaramerkin haltijan mé&ardysvallan
ulkopuolella oleva kolmas osapuoli on valmistanut tavaran ja saattanut sen markkinoille mutta
tavaramerkin haltija on testannut tavaran tietyt ominaisuudet ja antanut tavaralle tdmén testin
perusteella tietyn, testimerkissé ilmoitetun tuloksen,

— ja vyksilollinen tavaramerkki on rekisterdity muun muassa seuraavaa palvelua varten:
’kuluttajavalistus ja -neuvonta tavaroiden ja palvelujen valinnassa, erityisesti kaytettdessa testi-
ja tutkimustuloksia seké laatuarvioita?

2) Jos unionin tuomioistuin vastaa ensimmadiseen kysymykseen kieltavasti:

Onko kyse [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja [direktiivin 2008/95]
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yksilollisen tavaramerkin oikeuksia loukkaavasta kaytostd, jos

— vyksilollinen tavaramerkki on tunnettu ainoastaan - edelld ensimmaiisessd kysymyksessé
kuvailtuna — testimerkkina ja

— kolmas osapuoli kayttaa yksilollista tavaramerkkia testimerkkind?”
Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee ensimmadiselld kysymykselldadn ldhinnd, onko
asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa sekd direktiivin
2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa tulkittava siten, ettd niissd oikeutetaan testimerkista
muodostuvan yksilollisen tavaramerkin haltija kieltiméén kolmatta osapuolta panemasta merkkia, joka
on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivdt ole samoja eivitka
samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteroity.
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Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan
a alakohdasta on aluksi todettava, ettd ndissd sadnnoksissd tarkoitetaan niin sanottua "kaksinkertaista
samuutta”, jolloin kolmas osapuoli kayttdd samaa merkkid kuin tavaramerkki samanlaisia tavaroita tai
palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity (tuomio

22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 33 kohta).

Naihin sadnnoksiin siséltyvalld ilmaisulla “tavaroita tai palveluja varten” tarkoitetaan ldahtokohtaisesti
sen kolmannen osapuolen tavaroita tai palveluja, joka kayttdd merkkid, joka on sama kuin
tavaramerkki. Ilmaisu voi tilanteen mukaan koskea myds sellaisen muun henkiloén tavaroita tai
palveluja, jonka lukuun kolmas osapuoli toimii (tuomio 23.3.2010, Google France ja Google,
C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, 60 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Sen sijaan télla ilmaisulla ei lahtokohtaisesti tarkoiteta tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluja,
joista kaytetddn asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ilmaisua “tavarat tai
palvelut, joille tavaramerkki on rekisterdity”, ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
ilmaisua “tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity”. Tavaroiden ja palvelujen
samuutta koskevalla vaatimuksella, johon asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kahdeksannessa
perustelukappaleessa ja direktiivin 2008/95 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa viitataan ja joka
sisdltyy mainitun asetuksen 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja mainitun direktiivin
5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, on tarkoitus rajoittaa yksilollisten tavaramerkkien haltijoille nailla
sadnnoksillda annettu kielto-oikeus koskemaan vain sellaisia tapauksia, joissa kolmannen osapuolen
kayttdimad merkki ja tavaramerkki ovat samoja ja joissa myo0s kolmannen osapuolen — tai sellaisen
henkilon, jonka lukuun timd kolmas osapuoli toimii — kauppaamat tavarat tai hénen tarjoamansa
palvelut ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkin haltija on rekisterdinyt
tavaramerkkinsa.

Kuten wunionin tuomioistuin on jo tdsmentdnyt, ndiden sddnndsten soveltamisalaan voi
poikkeuksellisesti kuulua tilanne, jossa kolmas osapuoli kayttdd merkkid tavaramerkin haltijan
tavaroiden yksiloimiseen silloin, kun ndmé tavarat ovat kyseisen kolmannen osapuolen tarjoaman
palvelun varsinainen kohde. Téllaisessa tilanteessa merkkid nimittdin kéytetddn osoittamaan ndiden
palvelujen kohteena olevien tavaroiden alkuperdd, jolloin tavaramerkilld varustettujen tavaroiden ja
kyseisten palvelujen vililla on erityinen ja erottamaton yhteys. Lukuun ottamatta tdtd erityistilannetta
asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa on kuitenkin tulkittava siten, ettd ne koskevat tilannetta, jossa kolmas osapuoli kayttaa
merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki, sellaisia kaupan pitdimidén tavaroita tai suorittamiaan
palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity (ks. vastaavasti
tuomio 25.1.2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, 27 ja 28 kohta).

Edellisessd kohdassa tarkoitettu erityistilanne koskee erityisesti tapauksia, joissa palvelun tarjoaja
kayttda tavaramerkin haltijan suostumuksetta merkkid, joka on sama kuin tavaroiden valmistajan
tavaramerkki, tarkoituksin ilmoittaa yleisolle olevansa erikoistunut kyseisiin tavaroihin tai niiden
asiantuntija (ks. vastaavasti tuomio 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 28 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Jollei ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen tarkistettaviksi kuuluvista seikoista muuta johdu, nyt
kasiteltdvassd tapauksessa on kuitenkin ilmeistd, ettd vaikka Dr. Liebe on kiinnittdnyt tavaroihin
merkin, jonka viitetiin olevan sama kuin OKO-TEST-tavaramerkit, menettelyn tarkoituksena kuten
myoskddan sen seurauksena ei ole ollut harjoittaa OKO-Test Verlagin tavoin tai sen lukuun
elinkeinotoimintaa, joka muodostuisi kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalvelusta. Ei néyttdisi
myoskadn olevan viitteitd siitd, ettd tdtd merkkid kayttdessddn Dr. Liebe pyrkisi antamaan yleisolle
vaikutelman siitd, ettd se esiintyisi tuotetestausalan asiantuntijana tai ettd sen harjoittaman
elinkeinotoiminnan, joka muodostuu hammastahnojen valmistuksesta ja kauppaamisesta, ja OKO-Test
Verlagin elinkeinotoiminnan vélilla olisi erityinen ja erottamaton yhteys. Asiassa on pdinvastoin
ilmennyt, ettd merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin mainitut tavaramerkit, on kiinnitetty Dr.
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Lieben kauppaamien hammastahnojen pakkauksiin ainoastaan yleison huomion kiinnittamiseksi ndiden
hammastahnojen laatuun ja siten Dr. Lieben tavaroiden myynnin edistdmiseksi. Néin ollen pédasiassa
kyseessi oleva tilanne eroaa tdmédn tuomion 31 ja 32 kohdassa tarkoitetusta erityistapauksesta.

Tamaén jalkeen on todettava asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ja direktiivin
2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, joissa tavaramerkin haltijalle annetaan erityistd suojaa sité
vastaan, ettd kolmannet osapuolet kayttdisivait merkkejd, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin
tavaramerkki, sellaisella tavalla, joka aiheuttaa yleisolle sekaannusvaaran, ettd ndiden sd@nnosten
sanamuodosta asetuksen johdanto-osan kahdeksannen perustelukappaleen ja direktiivin johdanto-osan
11 perustelukappaleen mukaisesti tulkittuina ilmenee, ettd timé tavaramerkin haltijalle annettu suoja
on rajattu koskemaan vain tapauksia, joissa samuus tai samankaltaisuus on olemassa ei ainoastaan
kolmannen osapuolen kdyttimén merkin ja tavaramerkin vélilldi vaan my6s niiden tavaroiden tai
palvelujen, joita varten merkkida kaytetddn, ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten
tavaramerkkid kaytetddn, vililla.

Samoin kuin asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisdltyva ilmaisu "tavaroille tai
palveluille” ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan siséltyvd ilmaisu “tavaroita tai
palveluja varten”, myds asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaan siséltyva ilmaisu “merkki ja — —
tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja” ja direktiivin
5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisdltyva ilmaisu "merkkid, joka — — on sama tai samankaltainen kuin
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki” tarkoittavat ldhtokohtaisesti
niitd tavaroita tai palveluja, joita kyseinen kolmas osapuoli kauppaa tai suorittaa (tuomio 12.6.2008, O2
Holdings ja O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, 34 kohta). Jolleivdt tavarat tai palvelut, joita kolmas
osapuoli kauppaa tai suorittaa, ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on
rekisteroity, ndilla sddnnoksilld annettavaa suojaa ei ole sovellettava (ks. mm. tuomio 15.12.2011,
Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, 31-33 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan sisdltyy nidin ollen kummankin artiklan 1 kohdan a alakohdan tavoin vaatimus, jonka
mukaan kolmannen osapuolen kauppaamien tavaroiden tai suorittamien palvelujen on oltava
verrattavissa tavaramerkin haltijan tavaroihin tai palveluihin. Kyseiset a ja b alakohta eroavat tiltd osin
perustavanlaatuisella tavalla asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdasta ja direktiivin
5 artiklan 2 kohdasta, joissa sdddetddn nimenomaisesti, ettei téllaista verrattavuutta vaadita silloin, kun
tavaramerkki on laajalti tunnettu.

Tdma unionin lainsddtdjan nimenomaisesti sddtdma ero kaikkien yksilollisten tavaramerkkien haltijoille
annettavan suojan ja laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle annettavan lisdsuojan vililld on sdilytetty
Euroopan unionin tavaramerkkilainsaddéntoon eri aikoina tehdyissdé muutoksissa. Ilmaisut “samoja
tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteroity”
ja “samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity” sisdltyvat nykyisin asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan ja direktiivin
2015/2436 10 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan, ja niilld siis erotetaan kaikkien yksilollisten
tavaramerkkien haltijoille annettava suoja siitd kyseisen asetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja
kyseisen direktiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa sdddetystéd suojasta, jota sovelletaan silloin, kun
tavaramerkki on laajalti tunnettu ja kolmannen osapuolen kayttdmd “tunnus on sama tai
samankaltainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siitd, kaytetaanko sitd sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivdt ole samankaltaisia kuin ne, joita varten
[tavaramerkki] on rekisteroity”.

Kaikista edelld todetuista seikoista seuraa, ettd testimerkistdi muodostuvan yksilollisen tavaramerkin,
joka on rekisteroity = painotuotteille  sekd  testauspalveluille ja  kuluttajavalistus- ja
kuluttajaneuvontapalveluille, haltija voi kaikkien sdddettyjen edellytysten tdyttyessd vedota asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohdassa sdddettyyn kielto-oikeuteen mahdollisten kilpailijoidensa kaltaisia kolmansia osapuolia
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vastaan, jotka kayttavit merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tdmé tavaramerkki,
painotuotteille sekd testauspalveluille ja kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluille taikka
samankaltaisille tavaroille tai palveluille, mutta ettd kyseinen haltija ei voi vedota tdhdn oikeuteen
testattujen kulutustavaroiden valmistajia vastaan, jotka kiinnittavat ndihin kulutustavaroihin merkin,
joka on sama tai samankaltainen kuin mainittu tavaramerkki.

Koska OKO-Test Verlag ja Saksan hallitus ovat vedonneet kirjallisissa huomautuksissaan siihen, etti
vaikka tdllainen tulkinta on asetuksen N:o 207/2009 ja direktiivin 2008/95 sanamuodon ja jarjestelman
kannalta perusteltu, silla supistetaan perusteettomasti pédasiassa kyseessd olevan kaltaisesta
testimerkistdi muodostuvien yksilollisten tavaramerkkien haltijoille annettavaa suojaa, on syyté
huomauttaa Euroopan komission kirjallisissa huomautuksissaan toteamin tavoin, ettd tavaramerkkiin
perustuva yksinoikeus ei ole absoluuttinen vaan unionin lainsdétdja on péinvastoin rajoittanut timén
oikeuden ulottuvuutta tarkoin madritellylla tavalla.

Sitd paitsi mikddn seikka unionin tavaramerkkilainsddddnnon tavoitteissa, joihin kuuluu
vadristymattoméan kilpailun jarjestelmin edistiminen unionissa (ks. mm. vastaavasti tuomio 4.10.2001,
Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, 21 ja 22 kohta ja tuomio 14.9.2010, Lego juris v. SMHYV,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, 38 kohta), ei oikeuta paittelemdin, ettd kyseisen lainsdddannon tarkoitus
edellyttdisi sitd, ettd testimerkistd muodostuvan yksilollisen tavaramerkin haltijalla olisi oltava asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan tai direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohdan nojalla oikeus kieltdd tavaran valmistajaa kiinnittdmastd tavaraan tatd merkkid, johon on
my06s merkitty kyseiselle tavaralle tehdyn testin tulos.

Ndin on vield suuremmalla syylla sen vuoksi, ettd wunionin lainsddtdja on tdydentdnyt
EU-tavaramerkkejd koskevia sddntoja sdatdmaélla asetuksen N:o 207/2009 74 a artiklassa ja sitd
seuraavissa artikloissa, joista on tullut asetuksen 2017/1001 83 artikla ja sitd seuraavat artiklat,
mahdollisuudesta rekister6ida EU-tarkastusmerkiksi tietyt merkit, kuten merkit, joilla on mahdollista
erottaa ne tavarat tai palvelut, joiden laadun tdmdn merkin haltija varmentaa, sellaisista tavaroista tai
palveluista, joita ei ole varmennettu tilla tavalla. Toisin kuin yksilollinen tavaramerkki, téllainen
tarkastusmerkki antaa sen haltijalle mahdollisuuden ilmaista kayttoméaarayksissa henkilot, joilla on
lupa kayttada merkkia.

Siltd osin kuin OKO-Test Verlag viittis, ettd Dr. Liebe oli kiinnittanyt testimerkin, vaikkei siihen ollut
oikeutta aikaisemmin tehdyn kayttoikeussopimuksen perusteella, on lopuksi todettava vield, ettd se
seikka, etti OKO-Test Verlagin asemassa oleva tavaramerkin haltija ei voi tehokkaasti vedota
testaamiensa tavaroiden valmistajia vastaan asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohtaan ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan, ei merkitse sitd, ettei
tavaramerkin haltijalle annettaisi oikeussuojaa kyseisid valmistajia vastaan, vaan ainoastaan sitd, etté
tavaramerkin haltijan ja kyseisten valmistajien vilisid oikeusriitoja on arvioitava muiden
oikeussddntojen perusteella. Tallaisia muita oikeussddntoja voivat olla sopimukseen perustuvaa
vastuuta tai sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevat sddnnot sekd toisessa kysymyksessd
tarkoitetut sadnnot, jotka ilmaistaan asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja
direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa.

Ensimmadiseen kysymykseen on kaiken edelld todetun perusteella vastattava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa seké direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohtaa on tulkittava siten, ettd niissd ei oikeuteta testimerkistdi muodostuvan vyksil6llisen
tavaramerkin haltijaa kieltimddn kolmatta osapuolta panemasta merkkid, joka on sama tai
samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivit ole samoja eivitkd samankaltaisia
kuin tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteroity.
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Toinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymykselldadn ldhinnéd, onko asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava
siten, ettd niissd oikeutetaan testimerkistd muodostuvan laajalti tunnetun yksil6llisen tavaramerkin
haltija kieltaimé&dn kolmatta osapuolta panemasta merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin
kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivdt ole samoja eivitkd samankaltaisia kuin tavarat, joita
varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity.

Edellisessé kohdassa mainituilla sddnnoksilld méaéritellddn laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille
annettavan suojan ulottuvuus. Kyseisissd sddnnoksissd oikeutetaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien
haltijat kieltaiméddn kolmansia osapuolia kayttdmadstd ilman niiden suostumusta ja perusteltua syyté
elinkeinotoiminnassa merkkig, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki — olivatpa
kyseessd samankaltaiset tavarat tai palvelut kuin ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteroity,
tai tavarat ja palvelut, jotka eivdt ole tdlld tavoin samankaltaisia —, jos kayttd merkitsee kyseisten
tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttod taikka on haitaksi
tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Témidn oikeuden kaytto ei edellytd sekaannusvaaraa
kohdeyleison keskuudessa (ks. vastaavasti mm. tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit,
C-323/09, EU:C:2011:604, 68, 70 ja 71 kohta ja tuomio 20.7.2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571,
50 kohta).

Kuten ennakkoratkaisupyynnosta ilmenee, ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo tdssd
tapauksessa, ettdi Dr. Liebe on ilman OKO-Test Verlagin suostumusta Kiinnittinyt tavaroihinsa
merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin OKO-TEST-tavaramerkit. Kyseinen tuomioistuin on
kuitenkin epdvarma siiti, antavatko kyseiset tavaramerkit OKO-Test Verlagille mainituissa
sadnnoksissa tarkoitetun suojan. Se kiinnittdd huomiota siihen, ettd laaja tunnettuus saksalaisen
kohdeyleison keskuudessa on testimerkilld eikd silld seikalla, ettd se on rekisterdity tavaramerkiksi.
Saksalainen kohdeyleis6 ymmartda sitd paitsi kyseisen merkin kéyton niin, ettd Dr. Liebe on
kiinnittdnyt merkin testimerkiksi eika kayttadkseen sitd tavaramerkkina.

Taltd osin on syytd muistuttaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja
direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laajan tunnettuuden kasite edellyttaa tiettya
tunnettuuden astetta kohdeyleison keskuudessa. Kohdeyleiso on madritettdva kyseessd olevaa
tavaramerkkid kayttden kulloinkin markkinoidun tavaran tai palvelun perusteella, ja edellytetty
tunnettuuden taso on katsottava saavutetuksi, kun merkittdvd osa tdstd kohdeyleisostd tuntee
tavaramerkin (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, 21—
24 kohta ja tuomio 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, 17 kohta).

Niistd periaatteista seuraa, etti OKO-TEST-tavaramerkkien laaja tunnettuus niissi sdannoksissd
tarkoitetussa merkityksessi riippuu siitd, tunteeko merkittivi osa siitd yleisosti, jolle OKO-Test Verlag
kohdistaa kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalvelunsa ja aikakauslehtensd, merkin, joista nama
tavaramerkit muodostuvat, eli tdssd tapauksessa testimerkin.

Kuten julkisasiamies on huomauttanut ratkaisuehdotuksensa 79 kohdassa, titd tunnettavuusvaatimusta
ei voida tulkita siten, ettd yleison olisi tiedettdva se, ettd testimerkki on rekisterdity tavaramerkiksi. On
riittdvad, ettd merkittivd osa kohdeyleisosta tuntee kyseisen merkin.

Erityisesti kyseisen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdasta on vield muistutettava, ettd siihen, ettd
EU-tavaramerkin haltija saa tdssd sddnnoksessd annettua suojaa, riittaa se, ettd tavaramerkki on laajalti
tunnettu merkittdvdssd osassa Euroopan unionin aluetta, ja merkittivd osa voi tapauksesta riippuen
vastata yhdenkin jdsenvaltion aluetta. Kun tdméa edellytys tdyttyy, on katsottava, ettd asianomainen
EU-tavaramerkki on laajalti tunnettu koko unionissa (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2009, PAGO
International, C-301/07, EU:C:2009:611, 27, 29 ja 30 kohta sekd tuomio 20.7.2017, Ornua, C-93/16,
EU:C:2017:571, 51 kohta).
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Merkki, josta OKO-TEST-tavaramerkit muodostuvat, eli timin tuomion 11 kohdassa esitetty
testimerkki on ennakkoratkaisupyynt6on sisaltyvin toteamuksen mukaan tunnettu merkittéavalla osalle
kohdeyleiséd koko Saksan alueella. Tisti seuraa, etti OKO-TEST-tavaramerkit ovat asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetuin tavoin laajalti tunnettuja siten, etti OKO-Test Verlag saa niissid siainnoksissd annettua
suojaa.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen on ndin ollen tutkittava, onko se, ettd Dr. Liebe on
pannut tavaroihinsa merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin OKO-TEST-tavaramerkit,
merkinnyt sitd, ettd Dr. Liebe on epdoikeutetusti kdyttinyt hyvdksi ndiden tavaramerkkien
erottamiskykyéd tai mainetta taikka aiheuttanut haittaa niiden erottamiskyvylle tai maineelle. Mikali
ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa asian olevan ndin, sen on liséksi tutkittava, onko Dr.
Liebe tdssa tapauksessa néyttanyt toteen asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja
direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun syyn kyseisen merkin panemiselle
niihin tavaroihin. Viimeksi mainitussa tapauksessa olisi nimittdin todettava, ettei OKO-Test Verlagilla
ole oikeutta kieltdd tata kayttod ndiden sddnnosten perusteella (ks. analogisesti tuomio 6.2.2014,
Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 43 ja 44 kohta).

Toiseen  kysymykseen = on  edelld  todetuin  perustein  vastattava, ettd  asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava
siten, ettd niissd oikeutetaan testimerkistd muodostuvan laajalti tunnetun yksilollisen tavaramerkin
haltija kieltaiméddn kolmatta osapuolta panemasta merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin
kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivdt ole samoja eivitkd samankaltaisia kuin tavarat, joita
varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, edellyttden ettd asiassa on nédytetty, ettd kyseinen kolmas
osapuoli kayttdd epdoikeutetusti hyviksi kyseisen tavaramerkin erottamiskykyd tai mainetta taikka
aiheuttaa haittaa sen erottamiskyvylle tai maineelle, ja ettei kyseinen kolmas osapuoli tdssd tapauksessa
ole ndyttinyt toteen ndissd sddnnoksissd tarkoitettua perusteltua syytd merkin panemiselle ndihin
tavaroihin.

Oikeudenkayntikulut

Pidasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkéd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattad oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin niille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata
korvattaviksi.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) [Euroopan  unionin] tavaramerkistd = 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa sekd jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddnnon lihentimisestd 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa on tulkittava siten,
ettd niissd ei oikeuteta testimerkisti muodostuvan yksilollisen tavaramerkin haltijaa
kieltimdan kolmatta osapuolta panemasta merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin
kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivit ole samoja eivitkd samankaltaisia kuin tavarat
tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteroity.

2) Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa ja direktiivin
2008/95 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd niissda oikeutetaan testimerkisti
muodostuvan laajalti tunnetun yksilollisen tavaramerkin haltija kieltimédin kolmatta
osapuolta panemasta merkkié, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki,
tavaroihin, jotka eivit ole samoja eivitkda samankaltaisia kuin tavarat, joita varten Kkyseinen
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tavaramerkki on rekisterdity, edellyttien etti asiassa on niytetty, etti kyseinen kolmas
osapuoli kiyttia epidoikeutetusti hyviksi kyseisen tavaramerkin erottamiskykyd tai mainetta
taikka aiheuttaa haittaa sen erottamiskyvylle tai maineelle, ja ettei kyseinen kolmas osapuoli
tiassd tapauksessa ole nidyttinyt toteen ndissd sddnnoksissd tarkoitettua perusteltua syyti
merkin panemiselle nédihin tavaroihin.

Allekirjoitukset
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