ARSENAL FOOTBALL CLUB

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

12 pidivdand marraskuuta 2002 *

Asiassa C-206/01,

jonka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt
kuningaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteiséjen tuomioistuimen
kasiteltaviksi saadakseen tissd kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa
asiassa

Arsenal Football Club plc

vastaan

Matthew Reed

ennakkoratkaisun jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisesti

21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) § artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkin-
nasta,

* Oikeudenkiyntikicli: englanti,
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen
puheenjohtajat J.-P. Puissochet, M. Wathelet, C. W. A. Timmermans (esittelevi
tuomari) sekd tuomarit C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann,
V. Skouris, F. Macken, N. Colneric ja S. von Bahr,

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

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Arsenal Football Club plc, edustajinaan S. Thorley, QC, ja barrister
T. Mitcheson, solicitors Lawrence Jonesin valtuuttamina,

— Matthew Reed, edustajanaan barrister A. Roughton, solicitors Stunt & Sonin
valtuuttamana,

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamiehenidin N. B. Rasmussen,

— EFTAn valvontaviranomainen, asiamieheniin P. Dyrberg,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Arsenal Football Club plc:n, edustajinaan S. Thorley ja T. Mitcheson,
Matthew Reedin, edustajinaan A. Roughton ja barrister S. Malynicz, ja komis-
sion, asiamiehindén N. B. Rasmussen ja M. Shotter, 14.5.2002 pidetyssi istun-
nossa esittamit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.6.2002 pidetyssi istunnossa esittimin ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division on esittinyt
yhteis6jen tuomioistuimelle 4.5.2001 tekemilldzin padtokselld, joka on saapunut
yhteisojen tuomioistuimeen 18.5.2001, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakko-
ratkaisukysymystd jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisesti
21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljempini direktiivi) § artiklan 1 kohdan
a alakohdan tulkinnasta.

Néma kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on Arsenal Football Club
ple (jalijempani Arsenal FC) ja vastaajana Matthew Reed ja joka koskee sitd, etti
Reed on myynyt ja tarjonnut ostettavaksi kaulaliinoja, joissa on kookkailla kir-
jaimilla kirjoitettuna sana Arsenal, jonka Arsenal FC on rekisterdinyt tavara-
merkikseen muun muassa tillaisia tavaroita varten.

I-10301



TUOMIO 12.11.2002 — ASIA C-206/01

Asiaa koskevat oikeussainnot

Euroopan yhteison lainsdddintd

Direktiivin ensimmdisen perustelukappaleen mukaan jisenvaltioiden nykyisessd
tavaramerkkilainsdddianndssd on eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata
liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta seki viiristda kilpailua yhteis-
markkinoilla. Tdmén vuoksi timin perustelukappaleen mukaan on sisimarkki-
noiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta tarpeen lihentdd jdsenvaltioiden
lainsddddnt6d. Direktiivin kolmannessa perustelukappaleessa tismennetdin, ettd
tdlld hetkelld ei vaikuta tarpeelliselta lihentds jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddantoa tiydellisesti.

Direktiivin kymmenennessd perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

3

— — rekister6idyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti
taata, ettd tavaramerkki osoittaa alkuperdn; timi suoja on ehdoton, jos tavara-
merkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat] — — .”

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa sididetddn seuraavaa:

”Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen suostumustaan kaytti-
maisti elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity;
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b) merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltia my6s vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymastd.”

Direktiivin § artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa sdddetiin seuraavaa:

“Edelld 1 ja 2 kohdassa sdidetyin edellytyksin voidaan kieltdi muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen
tillaista tarkoitusta varten — — .

Direktiivin 5 artiklan S kohdassa sdddetiin seuraavaa:

"Mitd 1—4 kohdassa sdddetiin, ei estd jasenvaltioita soveltamasta niiden
sddnndksid suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erot-
tamiseksi tapahtuvaa merkin kiyttimistd vastaan, jos merkin aiheeton kadytto
merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epioikeutettua hyviksi kayt-
tdmistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”
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Direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa siddetdin seuraavaa:

“Tavaramerkin haltija ei saa kieltd4 toista kiyttimaistd elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimedidn tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miarii, kiyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdi, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkintoji,

c) tavaramerkkid, milloin sen kiyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun,
erityisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien, kiyttétarkoituksen osoittamiseksi,

jos hin kdyttdi niitd hyvii liiketapaa noudattaen.”

Kansallinen lainsdddéintéd

Yhdistyneessd kuningaskunnassa tavaramerkkioikeudesta siddetiin vuoden
1994 Trade Marks Actissd (tavaramerkkilaki), jolla on direktiivin tdytint6on-
panemiseksi korvattu vuoden 1938 Trade Marks Act.
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Vuoden 1994 Trade Marks Actin 10 §:n 1 momentissa sdddetiiin seuraavaa:

"Henkild loukkaa rekisterdityd tavaramerkkid, jos hdn kiyttdd elinkeinotoi-
minnassa merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki, niitd samoja tavaroita tai
palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekistersity.”

Vuoden 1994 Trade Marks Actin 10 §:n 2 momentin b kohdassa siddetiin
seuraavaa:

“Henkil6 loukkaa rekisterdityd tavaramerkkid, jos hin kiyttdd elinkeinotoi-
minnassa merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on

b) samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki,

aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltid myds vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd mielleyhtymastd.”
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Padasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Arsenal FC on maineikas jalkapalloseura, joka pelaa Englannin valioliigassa. Se
tunnetaan myG6s lempinimelld the Gunners, ja sithen on jo kauan yhdistetty kaksi
kuviota eli vaakunakuvio (the crest device) ja tykkikuvio (the canon device).

Vuonna 1989 Arsenal FC rekisteréi tavaramerkeikseen muun muassa sanat
Arsenal ja Arsenal Gunners seki kyseiset vaakuna- ja tykkikuviot; ndiden tava-
ramerkkien tavaraluetteloon kuuluivat muun muassa piillysvaatteet, urheilu-
vaatteet ja jalkineet. Arsenal FC suunnittelee ja myy itse omat tuotteensa tai
valmistuttaa ja myy ne valtuutettujen jilleenmyyjiensi vilityksells.

Koska Arsenal FC on viime vuosina onnistunut erittiin hyvin myymiin ja
markkinoimaan niilld tavaramerkeilld varustettuja kannattajatuotteita ja saanut
nidin huomattavan paljon tuloja, se on pyrkinyt siihen, ettid “viralliset” kannat-
tajatuotteet eli tuotteet, jotka on valmistettu Arsenal FC:n toimeksiannosta tai
sen luvalla, olisi helppo tunnistaa, ja se on kannustanut kannattajiaan ostamaan
ainoastaan tillaisia virallisia kannattajatuotteita. Lisiksi se on pannut sekai siviili-
ettd rikostuomioistuimissa vireille oikeudenkiyntejd sellaisia myyjii vastaan,
jotka myyvit epdvirallisia kannattajatuotteita.

Reed on myynyt vuodesta 1970 alkaen jalkapaliojoukkueiden kannattajatuot-
teita, ja melkein kaikissa niissd on ollut Arsenal FC:hen viittaavia tunnusmerk-
kejd. Niiden tuotteiden myyntid varten Reedilli on myyntikojuja Arsenalin
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stadionin ulkopuolella. Reed on pystynyt saamaan ainoastaan erittiin vihiisessi
miirin virallisia kannattajatuotteita KT Sports -nimiseltid yhtioltd, jolle Arsenal
FC on uskonut tuotteidensa myymisen stadionin ldhistolld toimiville jélleen-
myyjille. Vuosina 1991 ja 1995 Arsenal FC on toteuttanut takavarikoita, joiden
kohteena on ollut Reedin hallussa olleita epévirallisia kannattajatuotteita.

Ennakkoratkaisua pyytidneen tuomioistuimen mukaan pidasian oikeuden-
kédynnissd on riidatonta, ettd Reed on yhdestd myyntikojustaan myynyt ja tar-
jonnut ostettavaksi kaulaliinoja, joissa on kookkailla kirjaimilla kirjoitettuja
Arsenal FC:n tunnusmerkkejd, ja etti nidmi kaulaliinat eivit olleet virallisia
kannattajatuotteita.

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin on lisiksi todennut, etti myyntikojussa
oli kyltti, jossa oli seuraava teksti:

”Myytivissid tuotteissa oleva(t) sana(t) tai merkki (merkit) on tarkoitettu vain
tuotteen koristeeksi, eivitkd ne merkitse minkiinlaista liike- tai muura suhdetta
yhtddltd timidn tuotteen myyjin ja toisaalta muun tuotteen valmistajan tai
jakelijan vililld. Ainoastaan tuotteet, joihin on merkitty, ettii kyseessi on Arse-
nalin virallinen tuote, ovat virallisia Arsenal-tuotteita.”

Lisiiksi ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin toteaa, etti kun Reed on poik-
keuksellisesti saanut hankittua virallisia kannattajatuotteita, Reed on asiakas-
suhteissaan selvisti erottanut viralliset tuotteet muista tuotteista erityisesti
kiinnittimilld niihin etiketin, jossa on maininta “virallinen”. Lisiksi virallisia
kannattajatuotteita on myyty muita tuotteita kalliimmalla hinnalla.
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Arsenal FC on katsonut, ettd epivirallisten kaulaliinojen myymisen vuoksi Reed
on rikkomusperusteisessa vahingonkorvausvastuussa niin sanotun passing off
-perusteen vuoksi — ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen mukaan
passing offilla tarkoitetaan sellaista kolmannen tahon harhaanjohtavaa kiytosti,
jonka perusteella suuri méérd henkil6itd on pitinyt kyseisid kolmannen myymii
tuotteita kantajan tuotteina tai kantajan luvalla myytivini tuotteina taikka
tuotteina, joilla muuten on kaupallinen yhteys kantajaan, tai sitd, ettd suurelle
madrille henkil6itd on uskoteltu tuotteiden olevan tillaisia —, ja lisdksi Arsenal
FC on katsonut, ettd Reed on loukannut sen tavaramerkkeji, minka vuoksi se on

nostanut Reedid vastaan kanteen High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Divisionissa.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on piiasian tosiseikkojen perusteella
hylinnyt Arsenal FC:n vaatimuksen rikkomusperusteisen vahingonkorvauksen
saamisesta (passing off -perusteella), koska Arsenal FC ei ole kyennyt niyttimidn
toteen sitd, ettd kohdeyleisGssd olisi todellisuudessa aiheutunut sekaannusvaara,
eikd erityisesti sitd, ettd kohdeyleisd piti kaikkia Reedin myymii epivirallisia
tuotteita Arsenal FC:n tuotteina tai sen luvalla myytyini tuotteina. Taltd osin
ennakkoratkaisua pyytidnyt tuomioistuin on muun muassa todennut, etti Reedin
myymissd tuotteissa olleilla Arsenal-tunnuksilla ei ilmeisestikddn ilmaistu
mitenkdin tuotteiden alkuperii.

Arsenal FC:n sen kanneperusteen osalta, jonka mukaan Reed on loukannut
Arsenal FC:n tavaramerkkeji vuoden 1994 Trade Marks Actin 10 §:n
1 momentissa ja 2 momentin b kohdassa tarkoitetulla tavalla, ennakkoratkaisua
pyytdnyt tuomioistuin on hylidnnyt Arsenal FC:n perustelun, jonka mukaan Reed
on kiyttdnyt tavaramerkeiksi rekisterdityjd merkkejd kohderyhmin nikemyksen
mukaan niin, ettd kdytolld viitataan tavaroiden alkuperidin (badge of origin),
minkd vuoksi sitd on pidettivd merkkien kiyttimisend tavaramerkkeini (trade-
mark use).

Tdmédn tuomioistuimen mukaan kohdeyleisé ymmirtdd nimittiin Reedin tuot-
teisiin liitetyt merkit niin, ettd merkit ilmaisevat Arsenal FC:n kannattamista,
uskollisuutta sille tai kuulumista sithen (badge of support, loyalty or affiliation).
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Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin on katsonut niiden seikkojen perus-
teella, ettd Arsenal FC:n tavaramerkkien loukkaamista koskeva kanne voisi
menestyéd vain, jos direktiivissd ja sen tdytintoonpanosiidoksessi eli erityisesti
vuoden 1994 Trade Marks Actin 10 §:ssi tavaramerkin haltijalle annettu suoja
kattaa my6s sen, ettd kolmas ei saa kiyttad merkkii myéskdin muuten kuin
tavaramerkkind, miki edellyttéd kyseisten sdidosten laajentavaa tulkintaa.

Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen mukaan se niakemys, jonka
mukaan kolmas ei saa kiyttad merkkii myoskiin muuten kuin tavaramerkkini,
johtaa epidjohdonmukaisuuksiin. Kuitenkin pdinvastainen nikemys eli se, ettd
niissd sddnndksissi tarkoitetaan ainoastaan merkin kiyttéd tavaramerkkini, on
ongelmallinen direktiivin ja vuoden 1994 Trade Marks Actin sanamuodon
vuoksi, koska tavaramerkkioikeuden loukkaaminen maédaritellddn niissi kaytra-
milld ilmausta "merkin” kiyttiminen eiki *tavaramerkin? kdyttaminen.

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin toteaa, etti juuri timin sanamuodon
perusteella Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt
kuningaskunta) on katsonut asiassa Philips Electronics Ltd vastaan Remington
Consumer Products ([1999] RPC 809), etti tavaramerkkioikeuden loukkauksena
voidaan pitdd sitd, ettd tavaramerkiksi rekisteroityd merkkis kidytetdan muuten
kuin tavaramerkkind. High Court of Justice toteaa kuitenkin, etti oikeustila on
tiltd osin epidselva.

Edelleen ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin on hylinnyt sen Reedin
perustelun, jonka mukaan Arsenal FC:n tavaramerkit olisivat pitemartomii.
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Tiéssd tilanteessa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division on
pddttinyt lykdtd asian kisittelya ja esittidd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

”1. Jos tavaramerkki on patevisti rekisterdity ja

a) kolmas kiyttda elinkeinotoiminnassa merkkii, joka on tdysin samanlainen
kuin tdmd tavaramerkki, sellaisia tavaroita varten, jotka ovat samoja kuin
ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, ja

b) kolmas ei voi vedota — — direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohtaan
osoittaakseen, ettei tavaramerkkii ole loukattu,

voiko kolmas vedota puolustuksekseen siihen, etti riidanalainen tavara-
merkin kédyttiminen ei ole sellaista, ettd merkilld ilmaistaisiin tavaroiden
kaupallinen alkuperi (eli ilmaistaisiin elinkeinotoiminnassa yhteys tavaroi-
den ja tavaramerkin haltijan vililld)?

2. Jos ndin on, onko riittdvdnd yhteytend pidettdvi sitd, ettd kyseinen kiyttd
ymmdrrettdisiin niin, ettd merkilld ilmaistaan tavaramerkin haltijan kan-
nattamista, uskollisuutta sille tai kuulumista sithen?”

I-10310



ARSENAL FOOTBALL CLUB

Ennakkoratkaisukysymysten oikeudellinen arviointi

Esitettyjd kahta ennakkoratkaisukysymystd on syyti tarkastella yhdess.

Yhteisojen tuomioistuimelle esitetyt huomantukser

Arsenal FC esittdd, ettd tavaramerkin haltija saa direktiivin S artiklan 1 kohdan
a alakohdan perusteella kieltdad sellaisen merkin kiyttimisen, joka on tiysin
samanlainen kuin kyseinen tavaramerkki, eiki timén kielto-oikeuden kiyttimi-
sen edellytykseksi ole siini asetettu, ettd merkkii olisi kiytettivi tavaramerkki-
nd. Tdssd sddnndksessd sdddetty suoja ulottuu siis myos sithen, etti kolmas
kdyttdd tavaramerkkid siten, ettei kdytén perusteella tavaralla ole yhteyttd
tavaramerkin haltijaan. Tit4 tulkintaa tukee direktiivin 6 artiklan 1 kohta, koska
tdssd artiklassa sdddetyistd tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien kayton eri-
tyisrajoituksista ilmenee, ettd edelld mainittu kiytto kuuluu periaatteessa direk-
tiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan ja etti tillainen kiyttd on

sallittua ainoastaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa tyhjentivisti luetelluissa
tilanteissa.

Arsenal FC viittdd toissijaisesti, ettd nyt esilld olevassa tapauksessa sitd, miten
Reed on kiyttinyt Arsenal-tavaramerkin kanssa tiysin samanlaista merkki, on
joka tapauksessa pidettdvd tavaramerkin kiyttimisend tavaramerkkini, koska
tdssd kidytossd viitataan tavaroiden alkuperiin, eikid merkitystd ole silli, onko
tilld tavalla nimetty itse tavaramerkin haltija.
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Reed viittdd, ettd pdidasiassa kyseessi oleva elinkeinotoiminta ei kuulu direktiivin
5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, koska Arsenal FC ei ole niyttinyt toteen,
ettd merkkid on kiytetty tavaramerkkini eli tavaroiden alkuperin ilmaisemiseen,
mitd direktiivissd ja erityisesti sen 5 artiklassa edellytetiin. Jos kohdeyleiso ei
ymmarrd merkkid alkuperdn ilmaukseksi, kiytt6d ei ole pidettivd merkin tava-
ramerkkikédyttond. Direktiivin 6 artiklassa puolestaan mikiin ei viittaa siihen,
ettd se sisiltdisi tyhjentdvidn luettelon niistd tilanteista, joissa ei ole kyse tavara-
merkin loukkaamisesta.

Komissio esittdd, ettd tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan
perustuva oikeus siitd riippumatta, ettd kolmas ei kiytd merkkii tavaramerkkin,
ja erityisesti siitd riippumatta, ettd kolmas ei kdytd merkkii alkuperin osoitta-
miseen vaan ilmoittaa yleis6lle muilla tavoin siitd, ettd tavarat eivit ole periisin
tavaramerkin haltijalta tai ettd tavaramerkin haltija ei ole antanut suostumustaan
merkin kdytt66n. Tavaramerkin ydinsisilténd on nimittiin sen takaaminen, etti
ainoastaan tavaramerkin haltija voi antaa tavaroille niiden alkuperiidentiteetin
varustamalla ne tavaramerkilld. Komissio esittdd myds, ettd direktiivin kymme-
nennestd perustelukappaleesta ilmenee, ettd direktiivin § artiklan 1 kohdan
a alakohdassa annettu suoja on ehdoton.

Komissio on lisdnnyt asian suullisessa kisittelyssi, ettd mikaili kisite tavara-
merkin kdyttdmisestd tavaramerkkini on ylipddtiin merkityksellinen, se liittyy
kdyttoon, jolla on tarkoitus erottaa tavarat toisistaan eikid niinkdidn ilmaista
tavaran alkuperd. Tdmd kisite kattaa myés sen, ettd kolmas kiyttid tavara-
merkkid tavaramerkin haltijan etuihin vaikuttavalla tavalla eli kiytt6 esimerkiksi
vaikuttaa tavaramerkin maineeseen. Joka tapauksessa se seikka, ettid yleisd
ymmartdd sanan Arsenal, joka on samalla rekisterdity sanamerkki, kannatuksen,
uskollisuuden tai yhteenkuuluvuuden ilmauksena suhteessa tavaramerkin halti-
jaan, ei sulje pois sitd, ettd samalla tavaroiden ymmirretiin myds olevan alku-
jaan tavaramerkin haltijan tavaroita. Tillainen tavaramerkin ymmirtimistapa
pdinvastoin vahvistaa sitd pditelmiid, ettd kyseessi on erottamiskykyinen tava-
ramerkki, ja se lisd4 sitd vaaraa, ettd tavarat ymmirretiin tavaramerkin haltijan
tavaroiksi. Vaikka siis tavaramerkin kiyttiminen tavaramerkkini olisi merki-
tyksellinen kriteeri, tavaramerkin haltijalla olisi oltava oikeus kieltdi nyt kyseessi
olevan kaltainen elinkeinotoiminta.
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EFTAn valvontaviranomainen esitti, etti jotta tavaramerkin haltija voisi vedota
direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan, kolmannen on kiytettivi merkkii tavaroiden tai
palveluiden erottamiseen, joka on tavaramerkin ensisijainen ja perinteinen teh-
tivd, eli kiytettdvd tavaramerkkid tavaramerkkind. Jos timi edellytys ei tiyty,
tavaramerkin haltija voi vedota ainoastaan direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettuihin kansallisiin sddnnoéksiin.

EFTAn valvontaviranomaisen mukaan kuitenkin tdllainen direktiivin S artiklan
1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkkikiyttéd koskeva edellytys, joka on ymmir-
rettdvd niin, ettd tavaramerkkid tdysin vastaavaa merkkid on kiytettivi tava-
roiden tai palveluiden erottamiseen, on yhteisén oikeuteen perustuva edellytys,
jota on tulkittava laajasti eli niin, etti se kattaa muun muassa merkin kiyttimisen
ilmauksena tavaramerkin haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai
kuulumisesta siihen.

EFTAn valvontaviranomaisen mukaan se seikka, etti kolmas, joka on pannut
tavaramerkin tavaroihin, ilmoittaa, ettd tavarat eivit ole tavaramerkin haltijan
tavaroita, ei sulje pois sekaannusvaaraa laajemman kuluttajapiirin osalta. Jos
tavaramerkin haltijalla ei olisi oikeutta kieltdd tillaista kolmannen toimintaa,
tdstd voisi seurata, ettd merkkid kiytettdisiin yleisesti, mikd lopulta johtaisi
tavaramerkin erottamiskyvyn vesittymiseen ja ndin vaarantaisi tavaramerkin
ensisijaisen ja perinteisen tehtivin.

Yhteisojen tuomioistuimen vastaus

Aluksi on syytd muistuttaa, ettd direktivin § artiklassa méiritelldin tavara-
merkkiin perustuvat oikeudet ja etti direktiivin 6 artiklassa on siinnékset
tavaramerkkiin kohdistuvista rajoituksista.
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Direktiivin § artiklan 1 kohdan ensimméisen virkkeen mukaan rekisterdity
tavaramerkki antaa tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden. Saman kohdan
a alakohdan mukaan haltijalla on oikeus kieltii muita ilman hdnen suostumus-
taan kayttdmastd elinkeinotoiminnassa merkkii, joka on sama kuin tavara-
merkKki ja niitd samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity. Direktiivin § artiklan 3 kohdassa luetellaan esimerkinomaisesti sel-
laisia kdyttomuotoja, jotka haltija saa 5 artiklan 1 kohdan nojalla kieltda.
Direktiivin muissa sddnnoksissd, kuten sen 6 artiklassa, sdddetddn tietyistd
tavaramerkkeihin kohdistuvista rajoituksista.

Pidasiassa kyseessd olevan tilanteen osalta on syyti tuoda esiin se, ettd kuten
erityisesti ennakkoratkaisupyynnén 19 kohdasta ja liitteestd V ilmenee, Reedin
kaupan pitdmissd kaulaliinoissa on kookkailla kirjaimilla sana Arsenal ja lisdksi
muita mainintoja, jotka ovat merkittidvisti huomaamattomampia, kuten sanat
“the Gunners”; kaikilla niilld viitataan tavaramerkin haltijaan eli Arsenal
FC:hen. Ndami kaulaliinat on tarkoitettu muun muassa Arsenal FC:n kannatta-
jille, jotka pitdvit tillaisia kaulaliinoja ylldin erityisesti jalkapallo-otteluissa,
joissa tdmd seura pelaa.

Niin ollen, kuten ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin on todennut, tava-
ramerkkid tdysin vastaavaa merkkii kiytetiin nimenomaan elinkeinotoimin-
nassa, koska merkkid kiytetddn taloudellisen hyddyn saamiseen tihtddvissi
litketoiminnassa eikd sitd siis kiytetd tidysin yksityisesti. Lisiksi kyse on direk-
tiivin § artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tilanteesta, eli Reed on
kéyttdnyt tavaramerkkia tiysin vastaavaa merkkii niitd samoja tavaroita varten,
joita varten tavaramerkki on rekisterdity.

Tiltéd osin on erityisesti huomattava, etti nyt esilld olevassa tapauksessa merkkii
on kiytetty direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla
“tavaroita varten”, koska tavaramerkkid tidysin vastaava merkki on pantu
tavaroihin ja koska tavaroita on tarjottu, laskettu liikkeelle tai varastoitu tillaista
tarkoitusta varten direktiivin § artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla.
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Ennakkoratkaisukysymyksiin vastaamiseksi on tarpeen ratkaista, annetaanko
direktiivin S artiklan 1 kohdan a alakohdassa tavaramerkin haltijalle oikeus
kieltdd kolmansia kidyttimistd millddn tavalla elinkeinotoiminnassa tavara-
merkkid tdysin vastaavaa merkkid niitd samoja tavaroita tai palveluja varten,
joita varten tavaramerkki on rekisterdity, vai onko tillaisen kielto-oikeuden
edellytyksend se, ettd kyseessd on tavaramerkin haltijan erityinen intressi tava-
ramerkin haltijana siind mielessd, ettd kolmannen tahon merkin kiytté vaikuttaa
tai voi vaikuttaa johonkin tavaramerkin tehtdviin.

Tiltd osin on ensinndkin syytd muistuttaa, ettd direktiivin § artiklan 1 kohdalla
on tdysin yhdenmukaistettu asianomaiset jisenvaltioiden kansalliset sainnékset,
ja siind médritellddn se, millainen yksinoikeus tavaramerkin haltijoilla on yhtei-
s6ssé (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff ja Levi
Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok. 2001, s. I1-8691, 39 kohta oikeus-
kaytiantoviittauksineen).

Direktiivin yhdeksinnessd perustelukappaleessa todetaan, etti direktiivilli pyri-
tddn varmistamaan, ettd tavaramerkin haltijat saavat saman suojan kaikkien
jasenvaltioiden oikeusjérjestelmissd”, miti pidetddn “tirkeini” tavoitteena.

Jotta viltettdisiin se, ettd tavaramerkin haltijoille annetravan suojan laajuus
vaihtelee jdsenvaltiosta toiseen, yhteiséjen tuomioistuimen asiana on antaa
yhdenmukainen tulkinta direktiivin § artiklan 1 kohdasta ja erityisesti siihen
sisdltyvistd kdyton kisitteestd, jota nyt kisiteltdvini olevat ennakkoratkaisu-
kysymykset koskevat (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi
Strauss, tuomion 42 ja 43 kohta).

Toiseksi on todettava, ettd kuten direktiivin ensimmaisesti perustelukappaleesta
ilmenee, direktiivilld on tarkoitus poistaa sellaiset jisenvaltioiden tavaramerkki-
lainsddddnndssid olevat erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikku-

vuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekid  viidristii kilpailua
yhteismarkkinoilla.
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Tavaramerkkioikeus on nimittdin olennainen osa sitd viiristymittomin kilpai-
lun jérjestelmid, jonka luominen ja ylldpitiminen on perustamissopimuksen
tavoitteena. Tdssd jarjestelmdassd yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita
tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja timid on mahdollista
ainoastaan, jos on olemassa erottamiskykyisid merkkeji, joiden avulla tavarat ja
palvelut voidaan tunnistaa (ks. erityisesti asia C-10/89, Hag GF, tuomio
17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta ja asia C-517/99,
Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 21 kohta).

Tavaramerkin keskeisend tehtdvini on taata kuluttajalle tai loppukiyttijille se,
ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperi, jolloin
kuluttaja tai loppukayttdjd voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaan-
nusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on
toinen alkuperd. Tavaramerkin on nimittiin 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
tdyttdd keskeisen tehtdvinsi siind viddristymittdmin kilpailun jirjestelmissi,
jonka [uominen ja yllipitiminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. eri-
tyisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139,

Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002,
Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta).

Myos yhteison lainsddtdjd on pitdnyt tdtd tavaramerkin keskeiseni tehtivini,
kun se on sditinyt direktiivin 2 artiklassa, etti sellaiset merkit, jotka voidaan
esittdd graafisesti, voivat olla tavaramerkkeji ainoastaan, jos niilli voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista
(ks. erityisesti em. asia Merz & Krell, tuomion 23 kohta).

Jotta tavaramerkki voisi tdlld tavoin taata alkuperdn eli tiyttdd tavaramerkin
keskeisen tehtdvin, tavaramerkin haltijaa on suojattava sellaisilta kilpailijoilta,
jotka haluaisivat kiyttdd vddrin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymailld
tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tillaisella tavaramerkilld (ks. erityisesti
em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta ja asia C-349/95, Loendersloot,
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tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6227, 22 kohta). Tilti osin direktiivin
kymmenennessd perustelukappaleessa korostetaan sitid, etti tavaramerkkiin
perustuva suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai
palvelut ovat samat kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity. Saman
perustelukappaleen mukaan tavaramerkkiin perustuvan suojan tarkoituksena on
erityisesti taata, ettd tavaramerkki osoittaa alkuperin.

Niistd seikoista johtuu, ettd direktiivin S artiklan 1 kohdan a alakohdassa sié-
detty yksinoikeus on annettu siksi, ettd tavaramerkin haltija voisi suojella silld
tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejiin, eli yksinoikeus on annettu sen
varmistamiseksi, ettd tavaramerkki pystyy tdyttamadn tehtivinsi. Yksinoikeutta
saadaan siksi kiyttdd ainoastaan niissi tilanteissa, joissa se, ettd kolmas kaytraa
merkkid, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtiville eli erityi-

sesti sen keskeiselle tehtiville, joka on tavaran alkuperin takaaminen kulutta-
jalle.

Se, ettd rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
a alakohdan perusteella yksinoikeuden Iuonteinen oikeus tavaramerkin kiyttéon,
voi nimittdin olla oikeutettua ainoastaan timéin sidannoksen soveltamisalalla.

Téltd osin on syytd muistuttaa, ettd direktiivin § artiklan § kohdan mukaan se,
mitd 1—4 kohdassa sdddetiiin, ei esti jdasenvaltiota soveltamasta niitd sddn-
noksidédn, jotka koskevat suojaa sellaista merkin kaytrimistd vastaan, jonka
tarkoituksena ei ole tavaroiden tai palvelujen erottaminen.

Tavaramerkin haltija ei nimittdin saa kieltdd kolmatta kayttamastd merkkia, joka
on sama kuin tavaramerkki ja niitd samoja tavaroita tai palveluja varten, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity, jos tistd kiytostd ei voi atheutua vahinkoa
niille intresseille, joita tavaramerkin haltijalla on tavaramerkin haltijan ominai-
suudessa, kun otetaan huomioon tavaramerkin tehtivit. Niinpi tietynlaiset
kdyttémuodot, joissa merkkid kiytetddn tdysin kuvailevasti, on suljettu dirck-
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tiivin 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle, koska tillaisella kaytslla
ei loukata mitddn niistd intresseistd, joita 5 artiklan 1 kohdalla on tarkoitus
suojata, eivdtki tillaiset kdyttomuodot siten kuulu tidssi sddnnoksessi tarkoite-
tun kdyton kisitteen piiriin (ks. merkin kdyttimisestd pelkistiin tarjotun tuot-
teen ominaisuuksien kuvailemiseen asia C-2/00, Hélterhoff, tuomio 14.5.2002,
Kok. 2002, s. 1-4187, 16 kohta).

Pisdasiassa kyseessd oleva tilanne on kuitenkin tdysin erilainen kuin edelld mai-
nitussa asiassa Holterhoff kyseessd ollut tilanne. Nyt esilli olevassa asiassa
merkkid on nimittdin kdytetty myytiessi asianomaisia tuotteita kuluttajille, eiki
kiyton tarkoituksena selvistikiin ole ollut pelkkd kuvaileminen.

Kun otetaan huomioon se, miten sana Arsenal on esitetty kyseisissi tuotteissa, ja
kyseisissd tuotteissa olevat muut, toisarvoisina pidettivit maininnat (ks. timéin
tuomion 39 kohta), timin merkin kiyttd on omiaan vahvistamaan sitd nike-
mystd, ettd elinkeinotoiminnassa kyseisten tuotteiden ja tavaramerkin haltijan
vililld katsotaan olevan konkreettinen yhteys.

Tatd padtelmad el aseta kyseenalaiseksi se, ettd Reedin myyntikojussa on varoi-
tus, jonka mukaan kyseiset tuotteet eivit ole virallisia Arsenal FC:n tuotteita (ks.
timin tuomion 17 kohta). Vaikka nimittdin katsottaisiin, ettd kolmas voisi
tavaramerkin loukkaamista koskevassa oikeudenkiynnissd puolustautua vetoa-
malla tillaiseen varoitukseen, pdidasiassa kyseessid olevassa tilanteessa on mah-
dollista, ettd tietyt kuluttajat tulkitsevat kyseisen merkin tarkoittavan sitd, ettd
kyseiset tuotteet ovat Arsenal FC:n tuotteita; niin on erityisesti silloin, jos tuot-
teet esitetddn kuluttajalle sen jilkeen, kun Reed on ne myynyt ja ne on siirretty
pois siitd myyntikojusta, jossa varoitus oli.

Lisdksi pdidasiassa kyseessd olevassa tilanteessa tavaramerkki ei myéskdin ole
takeena siitd, ettd kaikki tavaramerkilld varustetut tavarat on tuotettu tai jaeltu
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yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, kuten timin
tuomion 48 kohdassa mainitussa yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskiytinndssi
on edellytetty.

Pdiasiassa kyseessd olevat tuotteet on nimittiin jaeltu niin, ettei Arsenal FC ole
tavaramerkin haltijana voinut valvoa jakelua, koska on riidatonta, etti kyseiset
tuotteet eivdt ole perdisin Arsenal FC:lti tai sen valtuutetuilta jalleenmyyjilta.

Téssd tilanteessa pidasiassa kyseessd olevaa tavaramerkkid tiysin vastaavan
merkin kiyttd on omiaan vaarantamaan alkuperin takaamisen, joka on tavara-
merkin keskeinen tehtdvi, kuten timin tuomion 48 kohdassa mainitusta yhtei-
sGjen tuomioistuimen oikeuskaytdnndstd ilmenee. Niin ollen kyse on kaytostd,
jonka tavaramerkin haltija saa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan perusteella kieltii.

Koska on jo katsottu, ettd nyt esilli olevassa asiassa se, ettd kolmas kayttaa
merkkid, on omiaan vaikuttamaan tavaran alkuperin takaamiseen ja ettd tava-
ramerkin haltijalla on oltava oikeus kieltdd timi kiytto, tihin padtelmain ei
vaikuta se, ettd tdima merkki ymmarretddn tillaisen kiyton yhteydessi osoituk-
seksi tavaramerkin haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuu-
lumisesta siihen.

Edelld esitetyn perusteella ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen kysy-
myksiin on vastattava, ettd direktiivin 6 artiklan 1 kohdan soveltamisalan
ulkopuolelle jadvissd tilanteessa, jossa kolmas kiyttddi elinkeinotoiminnassa
merkkid, joka on sama kuin pétevisti rekistersity tavaramerkki ja niiti samoja
tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, tavara-
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merkin haltija saa piiasiassa kyseessd olevan tilanteen kaltaisessa tilanteessa
kieltdd tillaisen kadyton direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.
Tétd paidtelmidi ei aseta kyseenalaiseksi se, ettd timd merkki ymmarretiin til-
laisen kdyton yhteydessd osoitukseksi tavaramerkin haltijan kannattamisesta,
uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille komissiolle ja EFTAn
valvontaviranomaiselle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida maariti
korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomiois-
tuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisit-
telyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paittid
oikeudenkayntikulujen korvaamisesta.

Nailld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin
4.5.2001 tekemillddn pddtokselld esittimit kysymykset seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentdmisesta 21 pdivina joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan
1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jadvissi tilanteessa, jossa kolmas kayttda
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elinkeinotoiminnassa merkkié, joka on sama kuin pitevisti rekisterdity tavara-
merkki ja niitd samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity, tavaramerkin haltija saa padasiassa kyscessd olevan tilanteen kal-
taisessa tilanteessa kiceltdd tillaisen kiyton tdmin direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
a alakohdan perusteella. Tatd pAdtelmii ci aseta kyscenalaiscksi se, ettd timi
merkki ymmarretddn tillaisen kdytén yhteydessid osoitukseksi tavaramerkin
haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen.

Rodriguez Iglesias Puissochet
Wathelet Timmermans Gulmann Edward
Jann Skouris Macken
Colneric von Bahr

Julistettiin Luxemburgissa 12 piivind marraskuuta 2002.
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