TUOMIO 23.10.2003 — ASIA C-408/01

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)
23 pdivana lokakuuta 2003 *

Asiassa C-408/01,

jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan
nojalla yhteis6jen tuomioistuimen kasiteltaviksi saadakseen tidssd kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

Adidas-Salomon AG, aiemmin Adidas AG, ja

Adidas Benelux BV

vastaan

Fitnessworld Trading Ltd

ennakkoratkaisun jidsenvaltioiden tavaramerkkilainsiadannon lihentiamisestd
21 paivand joulukuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta,

* QOikeudenkayntikieli: hollanti.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-P. Puissochet seka
tuomarit C. Gulmann (esitteleva tuomari), F. Macken, N. Colneric ja J. N. Cunha
Rodrigues,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M.-F. Contet,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Adidas Salomon AG ja Adidas Benelux BV, edustajanaan advocaat C. Gielen,

— Fitnessworld Trading Ltd, edustajinaan advocaat J. J. Brinkhof ja advocaat
D. J. G. Visser,

— Alankomaiden hallitus, asiamieheniin H. G. Sevenster,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendin G. ]J. A. Amodeo,
avustajanaan barrister M. Tappin,

— FEuroopan yhteiséjen komissio, asiamiehindian H. M. H. Speyart ja
N. B. Rasmussen,
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ottaen huomioon suullista kisittelya varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Adidas Salomon AG:n ja Adidas Benelux BV:n, edustajanaan
C. Gielen, Fitnessworld Trading Ltd:n, edustajanaan D. J. G. Visser, Yhdistyneen
kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenddn K. Manji, avustajanaan M. Tappin,
ja komission, asiamiehendidn N. B. Rasmussen, avustajanaan advocaat
F. Tuytschaever, 3.4.2003 pidetyssd istunnossa esittimat suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.7.2003 pidetyssa istunnossa esittaman ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Hoge Raad der Nederlanden on esittanyt yhteisojen tuomioistuimelle 12.10.2001
tekemallaan paatoksella, joka on saapunut yhteisGjen tuomioistuimeen
15.10.2001, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymysti jasenval-
tioiden tavaramerkkilainsdidannon lihentamisestd 21 paivand joulukuuta 1988
annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1;
jaljempand direktiivi) 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta.

Nima kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Adidas-Salomon
AG ja Adidas Benelux BV ja Fitnessworld Trading Ltd (jaljempana Fitnessworld)
ja joka koskee Fitnessworldin markkinoille saattamia urheiluvaatteita.
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Asiaa koskevat oikeussaannot

Direktiivin § artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Rekisteroidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tava-
ramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen suostumustaan kaytti-
misti 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) 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 sisaltid myos vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisesta mielleyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi my0s sdatdd, ettd haltijalla on oikeus kieltda muita ilman hanen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kdyttimaistd merkkia, joka on sama tai
samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten
merkki on, eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tdssd
jasenvaltiossa ja merkin aiheeton kaytté merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai
maineen epaoikeutettua hyviksi kiyttamistd taikka on haitaksi tavaramerkin
erottuvuudelle tai maineelle.”
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Benelux-maiden yhteniisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan b ja
¢ alakohdassa, joiden tarkoituksena on saattaa direktiivin § artiklan 1 ja 2 kohta
osaksi Benelux-maiden lainsiadiantoa, siadetiin seuraavaa:

”Tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden nojalla tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltaa muita

kdyttamadstd elinkeinotoiminnassa tavaramerkkid tai sitd muistuttavaa
merkkia sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteroity,
tai niiden kanssa samankaltaisia tavaroita varten, mikali se aiheuttaa yleison
keskuudessa vaaran merkin ja tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta;

kdyttamadstd aiheettomasti elinkeinotoiminnassa tavaramerkkid, joka on
laajalti tunnettu Benelux-alueella, tai tillaista tavaramerkkid muistuttavaa
merkkia sellaisia tavaroita varten, jotka eivdt ole samankaltaisia niiden
tavaroiden kanssa, joita varten tavaramerkki on rekister6ity, mikali merkin
kaytté merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epioikeutettua
hyvaksi kidyttimistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle

sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisten vahingonkorvausoikeudellisten sdin-
nosten soveltamista.”

Piiasia

Adidas-Salomon AG, joka on Saksaan sijoittautunut yhtié, on Benelux-
tavaramerkkivirastossa tiettyja vaatelajeja varten rekisteroidyn kuviomerkin
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haltija. Kyseinen tavaramerkki muodostuu kuviosta, jossa vaatekappaleen
sivuilla ja koko pituudelta on kolme pystysuoraa samansuuntaista ja selvisti
erottuvaa samanlevyistd raitaa. Tama kuvio voi esiintya eri variyhdistelmissa ja
eri kokoisena siten, ettd kuvion vari aina poikkeaa vaatekappaleen perusvirista.

Yksinoikeuslisenssi tavaramerkkiin on annettu Benelux-maissa Adidas Benelux
BV:lle, joka on Alankomaihin sijoittautunut yhtio.

Fitnessworld, joka on Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yhtio, myy
urheiluvaatteita nimelld Perfetto. Tietyt ndistd vaatekappaleista on varustettu
kahdesta samansuuntaisesta ja samanlevyisestd raidasta koostuvalla kuviolla,
jonka viri poikkeaa vaatekappaleen paavaristd ja joka on kiinnitetty vaatteen
sivusaumoihin.

Hoge Raad der Nederlandenin kasiteltivand olevassa oikeusriidassa ovat vas-
takkain Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV (jiljempana yhdessd Adidas)
ja Fitnessworld, ja se koskee Fitnessworldin Alankomaissa markkinoille saatta-
mia Perfetto-vaatteita.

Adidas viittaa, ettd kyseinen kaksiraitaisella kuviolla varustettujen vaatteiden
myynti aiheuttaa sekaannusvaaran kohdeyleison keskuudessa, koska kohdeyleiso
mahdollisesti yhdistaa mielessdan kyseiset vaatekappaleet Adidaksen kolmirai-
taisella kuviomerkilld varustettuihin urheiluvaatteisiin ja vapaa-ajan vaatteisiin.
Fitnessworld kiyttda ndin hyvikseen Adidaksen tavaramerkin mainetta. Kyseisen
Adidaksen tavaramerkin eksklusiivisuus voi niin ollen heikentya.

Hoge Raad katsoo, ettid on ratkaistava, onko direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa
sekd Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan c alakohdassa oleva
viittaus tavaroihin ja palveluihin, jotka eivdt ole samankaltaisia, tulkittava
rajoitukseksi, toisin sanoen niin, ettd kyseisia sdaantojd ei sovelleta, jos kyse on
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samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten olevan merkin kaytosta, vai eiko
viittauksella ole muuta tarkoitusta kuin korostaa, etta naitd siantoja sovelletaan
myos, vaikka tavarat tai palvelut eivat ole samankaltaisia, mista seuraa, ettd
kyseiset sdadnnot eivit rajoitu tapauksiin, joissa merkkia kaytetaan samankaltaisia
tavaroita varten,

Siinad tapauksessa, ettd direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan merkin kayt-
t66n samankaltaisia tavaroita varten, Hoge Raad kysyy yhtdaltd, onko sovel-
lettava kriteeri jokin muu kuin alkuperaa koskeva sekaannus, ja toisaalta, onko
silld seikalla, ettd kohdeyleiso pitdd kyseistd merkkid yksmomaan konsteena,
vaikutusta tilanteen arviointiin.

Niin ollen Hoge Raad on lykannyt asian kasittelyd ja esittanyt yhteiséjen tuo-
mioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1. a) Onko ensimmadisen direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava
siten, ettd direktiivin tidytantoonpanevan kansallisen lain mukaan kysei-
sessd jasenvaltiossa laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltid myos
sen, ettd titd tavaramerkkid tai sen kanssa samankaltaista merkkia kay-
tetdan kyseisessd sdaannoksessd tarkoitetulla tavalla ja olosuhteissa myos
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, joita varten
tavaramerkki on rekisteroity?

b) Jos vastaus kysymykseen 1 a on kieltiva: Onko siind tapauksessa, etta
kansallisessa  lainsddddnndssa on  pantu taytintoon  direktiivin
89/104/ETY 5 artiklan 2 kohta, direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa kaytettya kasitetta ’sekaannusvaara’ tulkittava siten, ettd
kyseessd on sekaannusvaara silloin, jos joku muu kuin tavaramerkin
haltija kayttad laajalti tunnettua tavaramerkkia tai sen kanssa samankal-
taista merkkia direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja
siind tarkoitetuissa olosuhteissa, sellaisia tavaroita ja palveluja varten,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity?
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2. Jos vastaus kysymykseen 1 a on myontava:

a) Onko kysymystd siitd, ovatko tavaramerkki ja merkki samankaltaisia,
tallaisessa tilanteessa arvioitava jonkin muun kriteerin perusteella kuin
sen, joka koskee (suoraa tai vilillistd) sekaannusta alkuperin suhteen? Jos
on, niin minka kriteerin perusteella sitid on arvioitava?

b) Jos kohdeyleiso pitaa tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi vaitettya
merkkii tdllaisessa tilanteessa yksinomaan koristeena, mikd merkitys tille
kasitykselle on annettava tavaramerkin ja merkin samankaltaisuutta
koskevaa kysymysta arvioitaessa?”

Ensimmainen kysymys

Kysymys 1 a

Kysymyksessi 1 a tiedustellaan, onko huolimatta siita, etta direktiivin 5 artiklan
2 kohdassa tarkoitetaan nimenomaan vain sitd, ettd kolmas osapuoli kayttaa
merkkia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia, kyseista
saannosta tulkittava siten, ettd siind annetaan jasenvaltioille oikeus saitda, etta
laajalti tunnetuille rekisteroidyille tavaramerkeille annetaan erityistd suojaa, kun
myohempidd merkkia tai tavaramerkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin
tama rekisteroity tavaramerkki, kdytetaan tai on maara kayttaa sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin timin tavara-
merkin suojaamat tavarat tai palvelut.
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Ennakkoratkaisupyynnon kirjaamisen jilkeen yhteiséjen tuomioistuin on asiassa
C-292/00, Davidoff, 9.1.2003 antamassaan tuomiossa (Kok. 2003, s. 1-389)
vastannut myontavisti tihian kysymykseen.

Kun otetaan huomioon tama tulkinta ja jotta voidaan antaa paddasian ratkaise-
misen kannalta hyodyllinen vastaus, kysymys 1 a on ymmarrettiava niin, etta silla
pyritidn myos tismentimiin, onko jdsenvaltion, jos se kdyttdd direktiivin
5 artiklan 2 kohdassa annettua mahdollisuutta, myonnettivd kyseessi oleva
erityinen suoja siind tapauksessa, ettd kolmas osapuoli kayttda sellaista myo-
hempaa merkkii tai tavaramerkkia, joka on sama tai samankaltainen kuin laa-
jalti tunnettu rekisteroity tavaramerkki, sekid sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka eivit ole samankaltaisia, ettd sellaisia tavaroita tai palveluja varten,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin timan tavaramerkin suojaamat tavarat
tai palvelut.

Adidas ja komissio korostavat, ettd tilti osin kysymykseen on vastattava
myontdvasti. Komissio katsoo, ettd tillainen vastaus seuraa vilttamitta edelld
mainitussa asiassa Davidoff annetun tuomion 25 kohdasta.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittdd sita vastoin, ettd kysymykseen
annetaan kieltdva vastaus. Jasenvaltiolla on sen mukaan vapaus antaa saannok-
sid, jotka rajoittuvat direktiivin 5 artiklan 2 kohdan nimenomaiseen sanamuo-
toon, toisin sanoen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivit ole samankaltaisia. Silla
ei ole velvollisuutta myontaa samaa suojaa myos samoille tai samankaltaisille
tavaroille tai palveluille. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus korostaa joka
tapauksessa, ettd direktiivin 5 artiklan 2 kohdan taytantéonpanosiinnoksen
tulkinta, joka koskee sitd, minkalaisen suojan jasenvaltio on tarkoittanut antaa
laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille, kuuluu kansallisille tuomioistui-
mille.

Talta osin on korostettava, ettd kun jasenvaltio kayttia mahdollisuutta, joka
direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sille annetaan, sen on myonnettava laajalti
tunnettujen tavaramerkkien haltijoille kyseisen siinnoksen mukainen suoja.
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Edelli mainitussa asiassa Davidoff antamassaan tuomiossa (24 ja 25 kohta)
yhteisojen tuomioistuin korosti tulkintansa tueksi, ettd kun otetaan huomioon
sen jarjestelmin yleinen rakenne ja tavoitteet, johon direktiivin 5 artiklan 2 kohta
kuuluu, kyseistd sdannostd ei voida tulkita siten, ettd sdannoksessd suojattaisiin
laajalti tunnettuja tavaramerkkeja viahemmain silloin, kun merkkia kaytetian
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, kuin silloin kun sita
kaytetdan sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia.
Se totesi timan jilkeen toisin sanoen, ettd laajalti tunnetun tavaramerkin on
kaytettdessa merkkid samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
saatava ainakin yhtd laajaa suojaa kuin kaytettdessi merkkii sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia (saman tuomion 26 kohta).

Kun otetaan huomioon nimai toteamukset, jasenvaltion on, jos se panee tiy-
tantoon direktiivin 5 artiklan 2 kohdan, siis myonnettava ainakin yhta laaja suoja
samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden osalta kuin sellaisten
tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka eivit ole samankaltaisia. Jasenvaltio voi
ndin ollen valita, ottaako se kayttéon itse periaatteen laajemman suojan anta-
misesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta se ei voi valita niita tilanteita,
jotka tima suoja kattaa, jos se on paattanyt antaa tallaista suojaa.

On syyta muistuttaa, ettd vakiintuneen oikeuskiytinnon mukaan kansallisen
tuomioistuimen on kansallista lainsdddantod soveltaessaan ja erityisesti sovel-
taessaan sellaisen kansallisen lain sididnndksid, jotka on nimenomaan annettu
direktiivin taytintoonpanemiseksi, tulkittava kansallista lainsddddntéa mahdol-
lisimman pitkalle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti (ks. erityi-
sesti asia 14/83, Von Colson ja Kamann, tuomio 10.4.1984, Kok.1984, s. 1891,
Kok. Ep. VII, s. 557, 26 kohta; asia 79/83, Harz, tuomio 10.4.1984, Kok. 1984,
s. 1921, 26 kohta ja asia C-185/97, Coote, tuomio 22.9.1998, Kok. 1998,
s. 1-5199, 18 kohta).

Niin ollen kysymykseen 1 a on vastattava, ettd jasenvaltion on, jos se kayttaa
direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sdddettyd mahdollisuutta, myonnettava kyseessa
oleva erityinen suoja siind tapauksessa, ettd kolmas osapuoli kayttaa sellaista
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myohempadd merkkia tai tavaramerkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin
laajalti tunnettu rekisteroity tavaramerkki, sekd sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka eivit ole samankaltaisia, ettd sellaisia tavaroita tai palveluja varten,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin timin tavaramerkin suojaamat tavarat
tai palvelut.

Kysymys 1 b

Koska kysymys 1 b on esitetty vain siind tapauksessa, ettd kysymykseen 1 a
vastataan kieltdvasti, siithen ei ole tarpeen vastata.

Toinen kysymys

Kysymys 2 a

Kysymyksellaan 2 a kansallinen tuomioistuin tiedustelee, edellyttiako direktiivin
5 artiklan 2 kohdassa siaidetty suoja sen selvittamistd, ettd laajalti tunnettu
tavaramerkki ja kyseinen merkki ovat siind mairin keskendidn samankaltaisia,
ettd kohdeyleison keskuudessa on sekaannusvaara naiden vililla.

Adidas katsoo, ettd sekaannusvaaran selvittiminen ei ole tarpeen. Riittda, ettd
kansallinen tuomioistuin toteaa vaaran laajalti tunnetun tavaramerkin ja merkin
vilisesta mielleyhtymistd ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisallon saman-
kaltaisuuden perusteella. Myos komissio katsoo, etta vaara mielleyhtymasta
riittaa.
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Fitnessworld sita vastoin vaittad, ettd tavaramerkin ja merkin samankaltaisuuden
on oltava sellainen, etta se voi aiheuttaa sekaannusta kohdeyleison keskuudessa,
kun otetaan huomioon ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon samankal-
taisuus.

Tiltd osin on heti aluksi muistutettava, ettd toisin kuin direktiivin 5 artiklan
1 kohdan b alakohdassa, jota on tarkoitus soveltaa vain, kun yleison keskuudessa
syntyy sekaannusvaara, direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa saddetdan laajalti tun-
nettujen tavaramerkkien osalta suojasta, jonka antaminen ei edellytad tillaisen
vaaran olemassaoloa. Titd viimeksi mainittua sidnnostd nimittdin sovelletaan
tilanteisiin, joissa suojan erityisedellytys tdyttyy silld, ettd riidanalaista merkkia
kaytetdan aiheettomasti tavalla, jolla kdytetaan epdoikeutetusti hyvaksi tavara-
merkin erottamiskykya tai mainetta taikka joka on haitaksi tavaramerkin erot-
tamiskyvylle tai maineelle (ks. asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000,
Kok. 2000, s. I-4861, 34 ja 36 kohta).

Tavaramerkin ja merkin samankaltaisuutta koskeva vaatimus, jota direktiivin
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan, edellyttaa erityisesti ulkoasun, lausuntatavan
tai merkityssisallon samankaltaisuutta koskevien osatekijoiden olemassaoloa (ks.
direktiivin § artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta asia C-251/95, SABEL, tuo-
mio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohdan loppuosa ja asia C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 25 kohta ja
27 kohdan loppuosa).

Direktiivin § artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitd syntyy, johtuvat
tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja merkin valilld, mista syysta
kohdeyleiso yhdistidz merkin ja tavaramerkin toisiinsa, toisin sanoen liittaa ne
yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitd toisiinsa (ks. vastaavasti asia C-375/97,
General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. 1-5421, 23 kohta).
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Tallaisen yhteyden olemassaoloa samoin kuin sekaannusvaaraa direktiivin
5 artiklan 1 kohdan b alakohdan rajoissa on arvioitava kokonaisuutena ottaen
huomioon kaikki tekijat, jotka ovat merkityksellisia kyseisessd yksittaista-
pauksessa (ks. sekaannusvaaran osalta em. asia SABEL, tuomion 22 kohta ja em.
asia Marca Mode, tuomion 40 kohta).

Kysymykseen 2 a on ndin ollen vastattava, ettd direktiivin § artiklan 2 kohdassa
annettu suoja ei edellytd sen selvittamista, ettd laajalti tunnettu tavaramerkki ja
kyseinen merkki ovat siind mairin keskendian samankaltaisia, ettd kohdeyleison
keskuudessa on sekaannusvaara naiden valilld. Riittida, ettd samankaltaisuuden
aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin valilld aiheuttaa sen, ettd kohde-
yleis6 yhdistaa merkin ja tavaramerkin toisiinsa.

Kysymys 2 b

Kysymyksellaan 2 b ennakkoratkaisua pyytianyt tuomioistuin tiedustelee, mika
merkitys merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin vilistd samankaltaisuutta
koskevan kysymyksen kannalta on kansallisen tuomioistuimen suorittamalla
tosiseikkojen arvioinnilla, jonka mukaan kohdeyleiso pitda riidanalaista merkkia
yksinomaan koristeena.

Yhteisojen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Adidas katsoo, etta silld, ettd merkkia kaytetddn tai ettd sitd pidetddn koristeena,
ei ole vaikutusta direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sovellettavuuteen ennakkorat-
kaisua pyytianeen tuomioistuimen esittimien kaltaisissa tilanteissa. Sikali kuin
viimeksi mainitussa sddnnoksessd oikeutetaan laajalti tunnetun tavaramerkin
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haltija kieltimidin tavaramerkkinsid kanssa samankaltaisen merkin kaytto, ei
vaadita, ettd kyseessi on erottamiskykyinen merkki. Kyseessa voi olla mika
tahansa merkki, kuten koriste.

Fitnessworld esittdd, ettd kysymykseen vastataan, etti jos kohdeyleiso pitad
merkkiid yksinomaan koristeena, siitd ei voi missddn tapauksessa aiheutua haittaa
tavaramerkille.

Alankomaiden hallitus katsoo, etta myos merkin kiytté koristeena voi vesittaa
laajalti tunnettua tavaramerkkia erityisesti, jos kyseessa on kuviomerkki.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus rajoittuu korostamaan, etti se seikka, ettd
tavaramerkkid pidetddn pelkkini koristeena, ei ole olennainen siltd osin kuin
kysymys on siitd, onko timd merkki samankaltainen kuin laajalti tunnettu
tavaramerkki vai ei.

Komission mukaan direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa kisitelldin suojaa sellaisen
merkin kayttod vastaan, joka on siind mdirin samankaltainen kuin laajalti tun-
nettu tavaramerkki, ettd kyseessa oleva kaytto aiheuttaa vaaran tavaramerkin
vesittymisestd tai timidn maineen vahingoittumisesta. Se katsoo, ettd on itse
asiassa vaikea ymmartad, ettd merkkii, joka ndyttdd niin samankaltaiselta kuin
laajalti tunnettu tavaramerkki, voitaisiin pitdd pelkkianid koristeena. Piinvastai-
selta kannalta katsottuna on itsestian selvai, etta pelkkd koriste ei voi olla
direktiivin § artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltainen kuin laa-
jalti tunnettu tavaramerkki.
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Yhteisojen tuomioistuimen vastaus

Kysymykseen 2 a annetusta vastauksesta ilmenee, ettd yksi direktiivin 5 artiklan
2 kohdassa sdddetyn suojan edellytyksistd on, ettd merkin ja laajalti tunnetun
tavaramerkin vilisen samankaltaisuuden aste aiheuttaa sen, ettd kohdeyleiso
yhdistda merkin ja tavaramerkin toisiinsa.

Se seikka, ettd kohdeyleis6 pitia merkkia koristeena, ei ole sindnsa esteena
direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sdddetylle suojalle, jos samankaltaisuuden aste
on kuitenkin sellainen, ettd kohdeyleis6 yhdistia merkin ja tavaramerkin toi-
slinsa.

Jos sitd vastoin kansallisen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin
mukaan kohdeyleis6 pitdd merkkid yksinomaan koristeena, kohdeyleiso ei ole-
tettavasti yhdista sitd millddn tavalla rekisteroityyn tavaramerkkiin. Tama mer-
kitsee nain ollen sita, ettd samankaltaisuuden aste merkin ja tavaramerkin valilla
ei ole riittdva tillaisen yhteyden syntymiseksi.

Kysymykseen 2 b on niin ollen vastattava, ettd se seikka, ettd kohdeyleiso pitaa
merkkia koristeena, ei ole sininsi esteend direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa
saddetylle suojalle, jos samankaltaisuuden aste on kuitenkin sellainen, etta koh-
deyleis6 yhdistia merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Jos sitd vastoin kansallisen
tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin mukaan kohdeyleiso pitaa
merkkid yksinomaan koristeena, kohdeyleiso ei oletettavasti yhdista sitd milldan
tavalla rekisteroityyn tavaramerkkiin, joten tillaisessa tilanteessa yksi direktiivin
5 artiklan 2 kohdassa sdadetyn suojan edellytyksista ei tiayty.
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Oikeudenkayntikulut

Yhteisjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille hallituksille ja komis-
siolle aiheutuneita oikeudenkayntikuluja ei voida maarita korvattaviksi. Paa-
asian asianosaisten osalta asian kdsittely yhteisojen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on piittid oikeudenkayntikulujen
korvaamisesta.

Nailla perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut Hoge Raad der Nederlandenin 12.10.2001 tekemailldan paatoksella
esittamat kysymykset seuraavasti:

1) Jasenvaltion on, jos se kayttaa jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadannon
lahentamisesta 21 paivana joulukuuta 1988 annetun ensimmaisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdassa saidettyd mahdollisuutta,
myoOnnettava kyseessa oleva erityinen suoja siind tapauksessa, etta kolmas
osapuoli kayttaa sellaista myohempaa merkkid tai tavaramerkkia, joka on
sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu rekisterdity tavaramerkki,
seka sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivat ole samankaltaisia,
etta sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankal-
taisia kuin timan tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut.
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2) Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdassa saadetty suoja ei edellytd sen
selvittamistd, ettd laajalti tunnettu tavaramerkki ja kyseinen merkki ovat
siind maarin keskendan samankaltaisia, ettd kohdeyleison keskuudessa on
sekaannusvaara naiden valilld. Riittad, ettd samankaltaisuuden aste merkin
ja laajalti tunnetun tavaramerkin valilla aiheuttaa sen, ettd kohdeyleiso
yhdistaa merkin ja tavaramerkin toisiinsa.

3) Se seikka, etta kohdeyleiso pitaa merkkid koristeena, ei ole sindansi esteena
direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdassa sdadetylle suojalle, jos
samankaltaisuuden aste on kuitenkin sellainen, etta kohdeyleiso yhdistaa
merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Jos sitd vastoin kansallisen tuomioistuimen
suorittaman tosiseikkojen arvioinnin mukaan kohdeyleiso pitda merkkia
yksinomaan koristeena, kohdeyleiso ei oletettavasti yhdista sita millaan
tavalla rekisterdityyn tavaramerkkiin, joten tallaisessa tilanteessa yksi
direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdassa saddetyn suojan edellytyksista
el tayty.

Puissochet Gulmann Macken

Colneric Cunha Rodrigues

Julistettiin Luxemburgissa 23 pdivina lokakuuta 2003.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti

I-12574



