TUOMIO 25.1.2007 — ASIA C-48/05

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmiinen jaosto)

25 paivana tammikuuta 2007 *

Asiassa C-48/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnéstd, jonka
Landgericht Niirnberg-Fiirth (Saksa) on esittényt 28.1.2005 tekemalldén paatokselld,
joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 8.2.2005, saadakseen ennakkoratkai-
sun asiassa

Adam Opel AG

vastaan

Autec AG,

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV:n

osallistuessa asian kasittelyyn,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekd tuomarit K. Schiemann
ja M. Ilesi¢ (esitteleva tuomari),

*  Qikeudenkéyntikieli: saksa.
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julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 2.2.2006 pidetyssi istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Adam Opel AG, edustajinaan Rechtsanwalt S. Vélker ja Rechtsanwalt A. Klett,

— Autec AG, edustajinaan Rechtsanwalt R. Prager, Rechtsanwalt T. Nigele ja
Patentanwalt D. Tergau,

— Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, edustajanaan Rechtsanwalt
T. Négele,

— Ranskan hallitus, asiamiehinddn G. de Bergues ja A. Bodard-Hermant,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenién M. Bethell, avustajinaan
barrister M. Tappin ja barrister S. Malynicz,

— Euroopan yhteisGjen komissio, asiamiehinddn G. Braun, B. Rasmussen ja
W. Wils,

ottaen huomioon julkisasiamiehen 7.3.2006 pidetysséa istunnossa esittimén ratkai-
suehdotuksen,

I-1035



TUOMIO 25.1.2007 — ASIA C-48/05

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddéannon lahenta-
misestd 21.12.1988 annetun ensimméiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1; jaljempana direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja
6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

Asiaa koskevat oikeussainnoét

Direktiivin 5 artiklassa, jonka otsikko on “Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”,
sdadetdadn seuraavaa:

1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttaméstd
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkis, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity;
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b) merkkis, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltdda myods vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaista.

2. Jasenvaltio voi myos sédtad, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kayttaméstd merkkid, joka on sama tai
samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki
on, eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteréity,
milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tissé jasenvaltiossa ja
merkin aiheeton kdyttd merkitsee tavaramerkin [erottamiskyvyn] tai maineen
epioikeutettua hyviksi kiyttamistd taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamisky-
vylle] tai maineelle.

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

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin;

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

¢) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkia kayttden;

d) merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
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5. Mitd 1-4 kohdassa sidddetddn, ei estd jasenvaltioita soveltamasta niiden
sadnnoksid suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erotta-
miseksi tapahtuvaa merkin kdyttimistd vastaan, jos merkin aiheeton kiytto
merkitsee tavaramerkin [erottamiskyvyn] tai maineen epédoikeutettua hyviksi
kéyttamista taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle.”

Direktiivin 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”,
1 kohdassa sdadetaian seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltdi toista kayttimasté elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimedin tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miardd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suori-
tusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkint6ja,

¢) tavaramerkkid, milloin sen kéyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun,
erityisesti lisatarvikkeiden tai varaosien, kiyttotarkoituksen osoittamiseksi,
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jos han kayttaa niitd hyvai liiketapaa noudattaen.”

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Adam Opel AG (jiljempidnd Adam Opel), ajoneuvojen valmistaja, on alla esitetyn
kansallisen kuviomerkin, joka on rekisterdity Saksassa 10.4.1990 muun muassa
ajoneuvoja ja leluja varten (jaljempéand Opel-logo), haltija:

Autec AG (jaljempédnd Autec) valmistaa muun muassa ajoneuvojen kauko-ohjattavia
pienoismalleja, joita se myy cartronic-tavaramerkkid kayttaen.

Vuoden 2004 alkupuolella Adam Opel havaitsi, ettd Saksassa myytiin mittakaavan
1:24 mukaisesti valmistettuja Opel Astra V8 coupén kauko-ohjattavia pienoismal-
leja, joiden etusileikkoéon oli kiinnitetty samalla tavoin kuin alkuperdisajoneuvossa
Opel-logo. Autec valmistaa tata lelua.
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Tavaramerkki cartronic, johon on liitetty °-tunnus, nédkyy selvésti kunkin
pienoismallin yhteydessé olevien kiyttdohjeiden etukannessa sekd kauko-ohjaimen
etupuolella. Lisiksi maininnat AUTEC® AG ja AUTEC® AG D 90441 Nirnberg
esiintyvit kiyttoohjeen takakannessa ja toiseksi kauko-ohjaimen takapuolelle
liimatussa tarrassa.

Adam Opel vaati Landgericht Niirnberg-Fiirthissd nostamallaan kanteella kyseista
tuomioistuinta velvoittamaan Autecia muun muassa olemaan kiinnittimatta
elinkeinotoiminnassa Opel-logoa ajoneuvojen pienoismalleihin ja tarjoamatta
myytidviksi, laskematta liikkeelle tai pitamétta hallussa téllaista tarkoitusta varten,
maahantuomatta tai maastaviemittd ajoneuvojen pienoismalleja, joissa on tdmé
tavaramerkki, kaikenlaisesta rikkomisesta maarattavan 250 000 euron uhkasakon tai
toissijaisesti enintddn kuuden kuukauden vapaudenmenetyksen uhalla.

Adam Opel katsoo, ettd Opel-logon kiyttiminen leluissa, jotka muodostuvat sen
valmistamien ja myymien ajoneuvojen pienoismalleista, loukkaa tatd tavaramerkkia.
Se viittad, ettd kyseistd tavaramerkkia kiytetddn tavaroissa, jotka ovat samanlaisia
kuin tavarat, joita varten se on rekisteréity, eli leluissa. Kyseessd on sen mukaan
kéytté tavaramerkkind yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskaytannossé tarkoitetulla
tavalla, koska yleis6 lahtee liikkeelle periaatteesta, jonka mukaan tietylla tavara-
merkilld varustettujen ajoneuvojen pienoismallien valmistaja valmistaa ja myy niitd
tavaramerkin haltijan my6ntamén lisenssin nojalla.

Autec, jota Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Saksan leluteollisuu-
den toimialajirjestd) tukee, nojautuu eri saksalaistuomioistuinten paatoksiin ja
vastaa, ettd suojatun tavaramerkin kiinnittiminen pienoismalleihin, jotka ovat tarkka
jiljennos kyseiselld tavaramerkilld varustetuista ajoneuvoista, ei ole tavaramerkin
kayttoa tavaramerkkind. Kasiteltavind olevassa asiassa Opel-logon tehtdvain
alkuperin osoittajana ei Autecin mukaan vaikuteta, silld tavaramerkkien cartronic
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ja AUTEC kayton ansiosta yleisolle on ilmeistd, ettd pienoismalli ei ole perdisin sen
ajoneuvon valmistajalta, jonka jiljennos se on. Yleis6 on sen mukaan liséksi tottunut
sithen, etti yli sadan vuoden ajan leluteollisuus on jaljitellyt ndita tavaroita tarkasti
eli jopa todellisissa tavaroissa kiytetyt tavaramerkit leluihin kiinnittden.

Asiassa C-63/97, BMW, 23.2.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. I-905) valossa
Landgericht Niirnberg-Fiirth katsoo, etti se, ettd Autec kayttad Opel-logoa, voidaan
kieltdd direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan siind
tapauksessa, ettd on kyse kaytostd tavaramerkkina.

Landgericht Nirnberg-Fiirth on taipuvainen katsomaan, ettd Autec kéyttdd titd
logoa tavaramerkkini, koska kyseinen logo viittaa alkuperiismallin valmistajaan. Se
pohtii lisdksi, voidaanko tillainen kéytto, joka sen mielestd on samanaikaisesti
direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kuvailevaa kayttéd, sallia tdmin
saannoksen mukaisesti, vaikka kyseinen tavaramerkki on rekisterdity myos leluja
varten.

Koska Landgericht Niirnberg-Fiirth katsoo, ettd sen kisiteltavanad oleva asia
edellyttdd direktiivin tulkintaa, se on paittdnyt lykata asian kisittelyd ja esittdd
yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko myos leluja varten rekisteréidyn tavaramerkin kaytté direktiivin — —
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kayttod, kun leikkiauton
valmistaja tekee oikeasta, olemassa olevasta ajoneuvosta pienoismallin, jossa
on myos esikuvansa mukainen tavaramerkki, ja saattaa sen markkinoille?
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2) Jos ensimmiiseen kysymykseen vastataan myontéavasti:

Osoittaako ensimmdisessd kysymyksessd esitetty tavaramerkin kéyttétapa
direktiivin — — 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla auton
pienoismallin lajia tai laatua?

3) Jos toiseen kysymykseen vastataan myontavisti:

Mitkéd kriteerit ovat taméinkaltaisissa tapauksissa oleellisia arvioitaessa sité,
milloin tavaramerkin kdytté on hyvén liiketavan mukaista?

Onko kiytté hyvin liiketavan mukaista erityisesti silloin, kun pienoismallin
valmistaja laittaa pakkaukseen ja pienoismallin kiyttimiseen tarvittavaan
lisdlaitteeseen merkin, jonka kohdeyleis6 tunnistaa valmistajalle kuuluvaksi
tavaramerkiksi, sekd mainitsee niissd toiminimensi ja kotipaikkansa?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta

Ensimmiiselld kysymykselldédn kansallinen tuomioistuin tiedustelee ldhinnd, onko
tilanteessa, jossa tavaramerkki on rekisterdity samanaikaisesti ajoneuvoja ja leluja
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varten, se, ettd kolmas kiinnittdd ilman tavaramerkin haltijan lupaa timin
tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseiselld tavaramerkilld varustettujen
ajoneuvojen pienoismalleihin jaljentadkseen tarkasti nimaé ajoneuvot ja pitdd kaupan
kyseisid pienoismalleja, direktiiviin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua
kayttod, jonka tavaramerkin haltija voi kieltda.

Direktiivin 5 artiklassa miéritellddn “tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, kun taas
sen 6 artikla sisdltdd sddnnot, jotka liittyvdt “tavaramerkkiin kohdistuviin
rajoituksiin”.

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ensimméisen virkkeen mukaan rekisteroity
tavaramerkki antaa tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden. Saman kohdan a
alakohdan mukaan tdmé yvksinoikeus merkitsee sitd, ettd haltija voi kieltdd muita
ilman hénen suostumustaan kayttimastd elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on
sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai
palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteréity. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa
luetellaan esimerkinomaisesti kdyttomuodot, jotka haltija voi 5 artiklan 1 kohdan
nojalla kieltdd. Direktiivin muissa sddnnoksissd, kuten sen 6 artiklassa, sdddetddn
tietyistd tavaramerkkeihin kohdistuvista rajoituksista (asia C-206/01, Arsenal
Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 38 kohta).

Sen vilttamiseksi, ettd tavaramerkin haltijalle annettavan suojan laajuus vaihtelee
valtiosta toiseen, yhteis6jen tuomioistuimen on annettava yhdenmukainen tulkinta
direktiivin 5 artiklan 1 kohdasta ja erityisesti siihen siséltyvistd "kiayton” kisitteestd
(em. asia Arsenal Football Club, tuomion 45 kohta).

Pasdasiassa on kiistatonta, ettd kyseessd olevan tavaramerkin kanssa samanlaista
merkkid on kiytetty elinkeinotoiminnassa, koska merkkid kéytetddn taloudellisen
hy6édyn saamiseen tdhtddvissd liiketoiminnassa eikd sitd siis kaytetd tdysin
yksityisesti (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 40 kohta).
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On myos kiistatonta, ettd tama kaytté tapahtui ilman asianomaisen tavaramerkin
haltijan suostumusta.

Koska Opel-logo on rekisteroity leluja varten, kyseessd on lisdksi direktiivin
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tilanne, eli asianomaista tavaramerkkia
tdysin vastaavaa merkkid on kéytetty samoja tavaroita — leluja — varten, joita varten
tavaramerkki on rekisteroity. Taltd osin on erityisesti huomattava, ettd pidasiassa
merkkid on kaytetty direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla
tavalla "tavaroita varten”, koska tavaramerkkid tdysin vastaava merkki on pantu
tavaroihin ja koska tavaroita on tarjottu, laskettu liikkkeelle tai varastoitu téllaista
tarkoitusta varten direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 40 ja 41 kohta).

On kuitenkin muistutettava, ettd yhteisGjen tuomioistuimen oikeuskiytdnnon
mubkaisesti direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa siddetty yksinoikeus on annettu siksi,
ettd tavaramerkin haltija voisi suojella silld tavaramerkin haltijana olevia eri-
tyisintressejéén, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, ettd tavaramerkki
pystyy tayttimaan tehtdvinsi, ja ettd titd oikeutta saadaan siksi kéyttiad ainoastaan
niissa tilanteissa, joissa se, ettd kolmas kéyttdd merkkid, aiheuttaa tai voi aiheuttaa
vahinkoa tavaramerkin tehtdville eli erityisesti sen keskeiselle tehtiville, joka on
tavaran alkuperin takaaminen kuluttajalle (em. asia Arsenal Football Club, tuomion
51 kohta ja asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-
10989, 59 kohta).

Nain ollen se, ettd kolmas kiinnittda leluja varten rekisteridyn tavaramerkin kanssa
samanlaisen merkin ajoneuvojen pienoismalleihin, voidaan kieltad direktiivin
5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan siind tapauksessa, ettd timéi
aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtéville.
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Pddasiassa, jota luonnehtii se, ettd asianomainen tavaramerkki on rekisterdity
samanaikaisesti ajoneuvoja ja leluja varten, kansallinen tuomioistuin selitti, ettd
Saksassa tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen
leluteollisuuden tavaroiden keskivertokuluttaja on tottunut siihen, ettd pienoismallit
perustuvat todellisiin esikuviin, ja hdn pitdd ehdotonta uskollisuutta alkuperiiselle
jopa erittdin tdrkednd, joten kyseinen kuluttaja ymmértdd Autecin tavaroissa
esiintyvan Opel-logon siten, ettd se osoittaa, ettd kyseessda on Opel-tavaramerkilla
varustetun ajoneuvon pienoismallijiljennos.

Jos kansallinen tuomioistuin pyrki niilld selityksilldi korostamaan sitd, ettd
kohdeyleis6 ei ymmaérrd Opel-logon kanssa samanlaista merkkid, joka esiintyy
Autecin myymissa pienoismalleissa, osoitukseksi siitd, ettd naméa tavarat ovat
perdisin Adam Opelilta tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykselts, sen on
ndin ollen todettava, ettd padasiassa kyseessé oleva kaytto ei aiheuta vahinkoa Opel-
logon keskeiselle tehtaville leluja varten rekisterdityna tavaramerkkina.

Kansallisen tuomioistuimen tehtdvdna on madritelld ottamalla huomioon lelujen
keskivertokuluttaja Saksassa, aiheuttaako padasiassa kyseessi oleva kiytté vahinkoa
Opel-logon tehtiville leluja varten rekisterdityni tavaramerkkinid. Adam Opel ei sitd
paitsi ndytd viittineen, ettd tilld kiytolla aiheutettaisiin vahinkoa tdmidn tavara-
merkin muille tehtdville kuin sen keskeiselle tehtéville.

Kansallinen tuomioistuin tukeutuu edelld mainitussa asiassa BMW annettuun
tuomioon ja pohtii lisiksi, onko Autec kiyttinyt Opel-logoa tavaramerkking, joka on
rekisteroity ajoneuvoja varten.

Taman osalta on totta, ettd edellda mainitussa asiassa BMW annettu tuomio koski
tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kéyttoa sellaisia palveluja varten, jotka
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eivit olleet samat kuin palvelut, joita varten tavaramerkki oli rekisterdity, koska
padasiassa kyseessid ollut tavaramerkki BMW oli rekisterdity ajoneuvoja muttei
ajoneuvojen korjauspalveluja varten. Palvelujen eli autojen korjauksen kohteena
olivat kuitenkin tavaramerkin BMW haltijan titd tavaramerkkid kiyttden myymit
autot, joten oli valttaméitonta yksiloida kyseisten BMW-tavaramerkilld varustettujen
ajoneuvojen, joita kyseiset palvelut koskivat, alkuperd. Tdmin erityisen ja
erottamattoman yhteyden tavaramerkilld varustettujen tavaroiden ja kolmansien
suorittamien palvelujen vilillda huomioon ottaen yhteis6jen tuomioistuin katsoi, ettéd
edelld mainitussa asiassa BMW annetun tuomion erityistilanteessa se, ettd kolmas
kaytti tavaramerkin kanssa identtistd merkkid tavaroissa, joita tavaramerkin haltija
eikéd kolmas myi, kuului direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan.

Lukuun ottamatta titd erityistilannetta, jossa tavaramerkkia kayttda kolmas, joka
suorittaa palveluja, jotka koskevat tilld tavaramerkillda varustettuja tavaroita,
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd se koskee
tilannetta, jossa kolmas kayttdd merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki, sellaisia
kaupan pitimiddn tavaroita tai suorittamiaan palveluja varten, jotka ovat samoja
kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteréity.

Yhtaalta tulkinta, jonka mukaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat kolmansien kaupan pitimid tavaroita tai ndiden
suorittamia palveluja, perustuu tdmén sddnnoksen sanamuotoon ja erityisesti
sanoihin "kéyttdmastd — — tavaroita tai palveluja varten”. Toisaalta pdinvastainen
tulkinta johtaisi siihen, ettd direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa kaytetyt
sanat “tavarat” ja “palvelut” osoittaisivat mahdollisesti tavaramerkin haltijan
tavaroita tai palveluja, vaikka direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa
esiintyvat sanat “tavara” ja “palvelu” tarkoittavat véistiméittd kolmansien kaupan
pitimié tavaroita tai nididen suorittamia palveluja, mikd johtaisi titen direktiivin
systematiikan vastaisesti samojen sanojen erilaiseen tulkintaan sen mukaan,
esiintyvatko ne 5 vai 6 artiklassa.
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Koska péddasiassa Autec ei myy ajoneuvoja, se ei kiyta Opel-logoa tavaramerkking,
joka on rekisterdity ajoneuvoja varten, direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan tulkinta

Vakiintuneen oikeuskidytdnnon mukaan yhteisGjen tuomioistuimen tehtévind on
esittdd kansalliselle tuomioistuimelle kaikki yhteisén oikeuden tulkintaan liittyvit
seikat, jotka saattavat olla hyodyllisia kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sen
kisiteltavind olevaa asiaa, riippumatta siitd, onko kansallinen tuomioistuin
kysymyksiddn esittdessddn viitannut tiettyyn yhteison oikeuden miériykseen tai
sadnnokseen (ks. asia C-456/02, Trojani, tuomio 7.9.2004, Kok. 2004, s. I-7573,
38 kohta ja asia C-258/04, loannidis, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. 1-8275,
20 kohta).

Kun otetaan huomioon padasian olosuhteet, on myds syytd antaa kansalliselle
tuomioistuimelle tulkinta direktiivin 5 artiklan 2 kohdasta.

On totta, ettd toisin kuin direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa, sen 5 artiklan 2 kohdassa
ei velvoiteta jdsenvaltioita ottamaan kansallisessa oikeudessaan kaytt6on siind
médriteltyd suojaa, vaan siiné ainoastaan annetaan niille mahdollisuus ottaa téllainen
suoja kayttoon (asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. I-389,
18 kohta). Edellyttien, etti ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin vahvistaa
tdmin, Bundesgerichtshofin (Saksa) edelld mainitussa asiassa Davidoff esittdmien ja
yhteistjen tuomioistuimen tutkimien kysymysten perusteella niyttaa kuitenkin silta,
ettd Saksan lainsddtdja on pannut direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sédnnokset
taytintoon.

Pédasian osalta on huomattava, ettdé Opel-logo on rekisterdity myds ajoneuvoja
varten ja ettd edellyttden, ettd kansallinen tuomioistuin vahvistaa tdmén, kyseessi on
Saksassa laajalti tunnettu tavaramerkki taméntyyppisille tavaroille sek ettd ajoneuvo
ja timén ajoneuvon pienoismalli eivit ole samankaltaisia tavaroita. Nédiden seikkojen
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takia padasiassa kyseessd oleva kayttd voidaan myos kieltdd direktiivin 5 artiklan
2 kohdan mukaisesti, jos tdimé kaytté merkitsee kyseisen tavaramerkin erottamisky-
vyn tai maineen epdoikeutettua hyviksi kdyttdmistd ajoneuvoja varten rekisterditynd
tavaramerkkind tai on haitaksi niille.

Adam Opel viitti suullisessa kisittelyssd yhteisojen tuomioistuimessa, ettd on sen
edun mukaista, ettd Opel-tavaramerkilld varustettujen ajoneuvojen pienoismallit
ovat hyvilaatuisia ja ettd ndmé mallit ovat tdysin ajan tasalla, koska pédinvastaisessa
tapauksessa vaikutettaisiin tdmén tavaramerkin maineeseen ajoneuvoja varten
rekisterditynd tavaramerkkina.

Kyseessi on joka tapauksessa tosiseikkojen arviointi. Kansallisen tuomioistuimen on
tarvittaessa ratkaistava, merkitseeké padasiassa kyseessd oleva kaytto tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epioikeutettua hyviksi kayttamistd rekisterdityni
tavaramerkkind tai on haitaksi sille.

Ensimmaiseen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd kun tavaramerkki on
rekisteroity samanaikaisesti ajoneuvoja, joiden osalta se on laajalti tunnettu, ja leluja
varten, se, ettd kolmas Kkiinnittdd ilman tavaramerkin haltijan lupaa tdmén
tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseiselld tavaramerkilld varustettujen
ajoneuvojen pienoismalleihin jéljentddkseen tarkasti ndméa ajoneuvot, sekd nididen
pienoismallien myynti

— on direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kéyttda, jonka
tavaramerkin haltija voi kieltdd, jos tdimé kaytto aiheuttaa tai voi aiheuttaa
vahinkoa tavaramerkin tehtéville leluja varten rekister6itynéd tavaramerkkini
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— on direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kiyttod, jonka tavaramerkin
haltija voi kieltdd, kun tidssd sadnnoksessd maédritelty suoja on otettu kayttoon
kansallisessa oikeudessa, jos tima kiytto merkitsee tavaramerkin erottamisky-
vyn tai maineen epidoikeutettua hyviksi kdyttdmistd ajoneuvoja varten
rekisteroityné tavaramerkkind tai on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle.

Toinen kysymys

Vaikka kansallinen tuomioistuin tiedustelee toisella kysymykselladan muodollisesti
direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa, ennakkoratkaisupyyntépaa-
toksesta ilmenee selvisti, ettd se pyrkii tosiasiassa saamaan tulkinnan saman kohdan
b alakohdasta.

Aluksi on todettava, ettd padasiassa kyseessd olevan Opel-logon kiyttod ei voida
sallia direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Témén tavaramerkin
kiinnittimiselld Autecin pienoismalleihin ei pyritd osoittamaan niiden lelujen
kayttotarkoitusta.

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkilld saatu oikeus ei
salli sen haltijan kieltdd kolmatta kdyttaméstd elinkeinotoiminnassa merkintdja,
jotka liittyvit tavaroiden tai palvelujen lajiin, laatuun, méarién, kayttotarkoitukseen,
arvoon tai maantieteelliseen alkuperdin, tavaroiden valmistusajankohtaan tai
palvelujen suoritusajankohtaan tai muihin niiden ominaisuuksiin.

Adam Opel ja Ranskan hallitus viittavit, ettd tdimén sadnnoksen tarkoituksena on
muun muassa esti se, ettd tavaramerkin haltija voisi kieltda sen, ettd kolmas kayttaa
ilmaisua tai merkintd4, joka kuvailee sen tavaroiden tai palvelujen ominaispiirretta.
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Niiden mukaan Opel-logo ei kuitenkaan osoita milld4dn tavoin pienoismallien lajia,
laatua tai muita ominaispiirteitd. Euroopan yhteisdjen komissio yhtyy téhén
nikemykseen padasiassa kyseessd olevan kiytén osalta muttei sulje pois sitd, ettd
tilanteissa, joissa tosiseikat ovat erilaiset ja joissa pienoismallit on suunnattu
keriilijoille, alkuperiisajoneuvon jokaisen yksityiskohdan jiljentiminen sellaisenaan
voi mahdollisesti olla tdmén tavararyhmén keskeinen ominaispiirre, joten direktiivin
6 artiklan 1 kohdan b alakohta voi my6s koskea tavaramerkin tarkkaa jaljennosta.

Téamain osalta vaikka talld sddnnokselld pyritddn ensisijaisesti estiméin tavaramerkin
haltijaa kieltamasta kilpailijoita kdyttdmastd yhtd tai useampaa kuvailevaa tekijaa,
jotka ovat osa sen tavaramerkkid, tavaroidensa tiettyjen ominaispiirteiden osoitta-
miseksi (ks. erityisesti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 28 kohta), sen sanamuoto ei liity yksinomaan
téllaiseen tilanteeseen.

Ei siis voida sulkea a priori pois sitd, ettd kyseisessd sddnnoksessd annetaan
kolmannelle lupa kiyttdd tavaramerkkid, jos timia kiytté muodostuu siitd, ettd
ilmoitetaan timén kolmannen myymien tavaroiden laji, laatu tai muita ominais-
piirteitd edellyttden, ettd kyseisessd kiytossd noudatetaan hyvii liiketapaa.

Muun muassa ajoneuvoja varten rekisterdidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen
merkin kiinnittdmisella talla tavaramerkilla varustettujen ajoneuvojen pienoismal-
leihin néiden ajoneuvojen tarkaksi jéiljentdmiseksi ei kuitenkaan pyritd osoittamaan
kyseisten pienoismallien ominaispiirrettd, vaan se on pelkka tekija, joka liittyy
alkuperiisajoneuvojen tarkkaan jiljentdmiseen.

Toiseen kysymykseen on néin ollen vastattava, ettd kun tavaramerkki on rekisterdity
muun muassa ajoneuvoja varten, se, ettd kolmas kiinnittdd ilman tavaramerkin
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haltijan lupaa timén tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisella tavara-
merkilld varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jaljentidkseen ndmé ajoneuvot
tarkasti, seké kyseisten pienoismallien myynti ei ole sellaisen merkinnan kiyttamista,
joka liittyy ndiden pienoismallien ominaispiirteeseen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kolmas kysymys

Kun otetaan huomioon toiseen kysymykseen annettu vastaus, kolmanteen
ennakkoratkaisukysymykseen ei ole syytd vastata.

Oikeudenlkiyntikulut

Pidasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisGjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paattda oikeudenkéayntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkiyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin néille
asianosaisille huomautusten esittdmisestd yhteisdjen tuomioistuimelle, ei voida
madritd korvattaviksi.

Nailld perusteilla yhteis6jen tuomioistuin (ensimméiinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Kun tavaramerkki on rekisterdity samanaikaisesti ajoneuvoja, joiden osalta
se on laajalti tunnettu, ja leluja varten, se, etti kolmas kiinnittdd ilman
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tavaramerkin haltijan lupaa timiédn tavaramerkin kanssa samanlaisen
merkin kyseiselld tavaramerkilld varustettujen ajoneuvojen pienoismallei-
hin jiljentdikseen tarkasti nimi ajoneuvot, sekd nididen pienoismallien
myynti

on jisenvaltioiden tavaramerkkilainsidddnnon lihentimisestd
21.12.1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kiyttéd, jonka
tavaramerkin haltija voi kieltdd, jos timi kiytté aiheuttaa tai voi
aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtiville leluja varten rekisteréitynd
tavaramerkkini

on saman direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kidyttod, jonka
tavaramerkin haltija voi kieltdd, kun tidssd sddnnoksessd médritelty
suoja on otettu kiyttoon kansallisessa oikeudessa, jos tima kiytto
merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epioikeutettua
hyviksi kiyttimistd ajoneuvoja varten rekisterdityni tavaramerkkini tai
on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

2) Kun tavaramerkki on rekisterdity muun muassa ajoneuvoja varten, se, etti
kolmas kiinnittda ilman tavaramerkin haltijan lupaa timin tavaramerkin
kanssa samanlaisen merkin kyseiselld tavaramerkilld varustettujen ajoneu-
vojen pienoismalleihin jéiljentiikseen ndmid ajoneuvot tarkasti, sekd
kyseisten pienoismallien myynti ei ole sellaisen merkinnin kiyttamistd,
joka liittyy nididen pienoismallien ominaispiirteeseen direktiivin
89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Allekirjoitukset
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