ARSENAL FOOTBALL CLUB

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

13 péivand kesidkuuta 2002 !

1. Voiko rekistersidyn tavaramerkin haltija
kieltdd kokonaan samanlaisten merkkien
kdyton elinkeinotoiminnassa samoja tava-
roita tai palveluja varten, kun kyseessd ei
ole ensimmiisen tavaramerkkidirektiivin
(jaljempénd direktiivi tai ensimmiinen
direktiivi) 6 artiklassa tarkoitettu tavara-
merkin  kdyttdminen?2 Entd  ulottuuko
5 artiklassa annettu yksinoikeus toisaalta
ainoastaan sellaiseen kiyttimiseen, jolla
ilmaistaan tavaroiden kaupallinen alkuperi
eli tavaramerkin haltijan ja niiden tavaroi-
den tai palvelujen, joita tavaramerkki
edustaa, vilinen yhteys? Mikili jilkim-
miiseen kysymykseen vastataan myénti-
visti, osoittaako tavaramerkin kiytrimi-
nen, jolla ilmaistaan tavaramerkin haltijan
kannattamista, uskollisuutta sille tai kuu-
lumista siihen, timin yhreyden?

2. Ndmid ovat kysymykset, joihin High
Court of Justice (England & Wales) —
jaliempanad High Court — haluaa yhteisé-
jen  tuomioistuimen  vastaavan  tissi
ennakkoratkaisumenettelyssi.

1 — Alkuperiinen kicli: espanja.

2 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddiannon lihentimisesta
21 pdivini joulukuuta 1988 annettu ensimmadinen neuvos-
ton dircktiivi 89/194/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

I Pidiasiaan taustalla olevat tosiscikat ja
ennakkoratkaisukysymyksct

3. Arsenal Football Club Plc (jiljempini
Arsenal) on  maineikas englantilainen
vuonna 1886 perustettu jalkapalloseura,
joka tunnetaan my6s lempinimelld he
Gunners.

4. Arsenalilla on ollut vuodesta 1989 lih-
tien rekisteroityind kaksi sanamerkkis,
“Arsenal” ja  “Arsenal Gunners”, scki
kaksi kuviomerkkia, niin sanotut The Crest
Device ja The Cannon Device, ja niiti
kaikkia kiytetdan vaatteissa sekd urheilu-
vaatteissa ja -jalkineissa, jotka ovat kan-
sainvilisen tavaramerkkinimikkeiston
luokkaan 25 kuuluvia tavaroita.

5. Matthew Reed on liikkeenharjoittaja,
joka on vuodesta 1970 myynyt kantajana
olevaan seuraan liittyvid kannattajatuot-

teita ja -vaatteita seuran Highbury-
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stadionin liepeilldi. Niissd tuotteissa on
merkkejd, jotka asianomainen seura on
rekisterdinyt tavaramerkkeini.

6. Hin myy erityisesti kaulaliinoja, joissa
nikyy suurella tekstityypilli sana ”Arse-
nal”. Reed ilmoittaa myyntikojuissaan
seuraavan sisiltdiselld suurella kyltilla siité,
ettd hdnen tuotteensa eivit ole virallisia
Arsenalin tuotteita:

»Myytdvissd tuotteissa oleva(t) sana(t) tai
merkki (merkit) on tarkoitettu vain tuot-
teen koristeeksi, eivitki ne merkitse min-
kdanlaista liike- tai muuta suhdetta
yhtddltd timin tuotteen myyjdn ja toisaalta
muun tuotteen valmistajan tai jakelijan
vililli. Ainoastaan tuotteet, joihin on
merkitty, ettd kyseessd on Arsenalin viral-

linen tuote, ovat virallisia Arsenal-
tuotteita.”
7. Arsenal on nostanut kaksi kannetta

Reedii vastaan. Ensimmdiinen kanne kos-
kee tavaramerkin hyviksikdyttdmistd (pas-
sing of) ja toinen tavaramerkkioikeuden
loukkaamista, ja molemmat ovat olleet
kisiteltdvind samassa oikeudenkidynnissi.
Ensin mainittu kanne on hylitty, koska
High Court katsoo, ettd kantajana oleva
seura ei ole osoittanut, ettd kuluttajille olisi
todellisuudessa aiheutunut sekaannusta,
eiki se erityisesti ole niyttdnyt toteen, ettd
suuri yleisd ajattelisi, ettd vastaajan myy-
miit tuotteet olisivat perdisin Arsenalilta tai
ettd niitd markkinoitaisiin sen luvalla.
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8. Toisen kanteen osalta High Court on
kumonnut Arsenalin  viitteen, jonka
mukaan kuluttajat katsoisivat, ettid tapa,
jolla Reed kiyttdd tavaramerkiksi rekiste-
r6ityja merkkeji ja kuvioita, ilmaisee
tavaroiden alkuperiin (badge of origin), eli,
ettd Reed kiyttdisi merkkid *tavaramerk-
kind” (trademark use).

9. High Courtin mielestd suuri yleis6 pitdd
nimii ja kuvioita, jotka vastaaja panee
myymiinsi tuotteisiin, osoituksena kanna-
tuksesta, uskollisuudesta tai kuulumisesta
seuraan (badge of support, loyalty or affi-
liation).

10. N4illd perusteluilla High Court esittdd
yhteiséjen  tuomioistuimelle  seuraavat
kysymykset:

»1. Jos tavaramerkki on pitevisti rekiste-
roity ja

a) kolmas kiyttid elinkeinotoimin-
nassa merkkid, joka on tdysin
samanlainen kuin tdmi tavara-
merkki, sellaisia tavaroita varten,
jotka ovat samoja kuin ne, joita
varten kyseinen tavaramerkki on
rekisterdity, ja
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b) kolmas ei voi vedota jisenvaltioi-
den  tavaramerkkilainsididiannen
lihentdmisestd 21 piivinid joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY
6 artiklan 1 kohtaan osoittaakseen,
ettei tavaramerkkii ole loukattu,

voiko kolmas vedota puolustuksekseen
sithen, ettd riidanalainen tavaramerkin
kayttiminen ei ole sellaista, etti mer-
killd ilmaistaisiin tavaroiden kaupalli-
nen alkuperi (eli ilmaistaisiin elinkei-
notoiminnassa yhteys tavaroiden ja
tavaramerkin haltijan valilld)?

2. Jos ndin on, onko riittivina yhteyteni
pidettdvi sitd, ettd kyseinen kiyttd
ymmairrettdisiin - niin, ettd merkilla
ilmaistaan tavaramerkin haltijan kan-
nattamista, uskollisuutta sille tai kuu-
lumista siihen?”

II Oikeudenkiynti yhteisdjen tuomioistui-
messa

11. Kirjallisia huomautuksiaan ovat tissi
oikeudenkiynnissi esittdneet EY:n tuo-
mioistuimen perussiinnén 20 artiklassa
timdn osalta asetetussa miirdajassa Arse-
nal, Matthew Reed, komissio ja Eurcopan
vapaakauppajirjeston valvontaviran-
omainen.

12. Paaasian asianosaiset ja komissio ovat
esittineet suulliset lausumansa 14.5.2002
pidetyssd istunnossa.

III Asiaa koskeva lainsiaidintd

Y. Yhteison lainsdddanis:  ensimmidinen

direktiivi

13. Direktiivilld  pyritadn  "lihentimaiin
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddintoa
sellaisten erojen poistamiseksi, jotka voivat
rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja
palvelujen tarjoamisen vapautta seki viii-
ristdd kilpailua yhteismarkkinoilla. Lihen-
tdminen on kuitenkin vain osittaista, joten
yhteisén lainsiitdjian roimenpiteet kohdis-
tuvat vain tiettyihin rekisterdinnilld synty-
neiden tavaramerkkien piirteisiin.” 3

14. Direktiivin 2 artiklassa siddetiin seu-
raavaa:

“Tavaramerkkinid voi olla miki tahansa
merkki, joka voidaan esittiid graafisesti
k]

3 — Asiassa C-273/00, Sicckmann, jossa ¢1 ole vieli annettu
tnomiota, 6.11.2001 antamani ratkmsuchdotaksen 3 kohta.
Ks. ensimmaisen dircktiivin ensinmiimen, kolmas, neljis ja
viides perustelukappale.
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erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan
lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka
tavaroiden tai niiden péillyksen muodon
avulla, jos sellaisella merkilli voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut mui-
den yritysten tavaroista tai palveluista.”

15. Direktiivin 5 artiklassa, jonka otsik-
kona on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeu-
det”, kuvataan sen oikeussuojan eri asteita,
jota direktiivilli pyritddn antamaan til-
laisten teollisoikeuksien haltijoille. 4

A 5 artiklan 1 kohta

16. Sddnnoksen 1 kohdassa annetaan
tavaramerkin haltijalle oikeus kieltdd muita
kidyttimistd tavaramerkkii elinkeinotoi-
minnassa. Siind erotetaan kuitenkin toisis-
taan kaksi eriasteista kiyttdtapaa ja niin
ollen myos kaksi erilaista suojan tasoa.

17. Ensimméiinen kiyttdtapa on saman
merkin kdyttdminen samoja tavaroita tai

4 — Direktiivin § artiklan sisdltéd on tarkasteltu asiassa
C-63/97, BMW, 23.2.1999 annetussa tuomiossa
(Kok. 1999, s. 1-905, 27 kohta ja sitd seuraavat kohdat). Itse
olen tutkinut titd sdinndstd asiassa C-23/01, Robelco,
21.3.2002, Kok. 2002, s. 1-10913, antamassani ratkaisu-
ehdotuksessa (24 kohta ja sitd seuraavat kohdat).
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palveluja varten (a alakohta). Siihen sisil-
tyvit jdljittely- ja tavaramerkin loukkaa-
mistapaukset. Talld alakohdalla annetaan
suojaa tuotejiljenndksii vastaan, kuten
Euroopan vapaakauppajirjestén valvonta-
viranomainen on nimenomaisesti todennut
kirjallisissa huomautuksissaan. Suoja on
ehdoton, 3 eiki sille ole asetettu muita kuin
direktiivin 6 artiklasta johtuvia rajoituksia.

18. Sddnnoksen b alakohdassa sddnnellddan
puolestaan kolmea mahdollista vaihtoeh-
toa: sama merkki ja samankaltaiset tavarat
ja palvelut; pidinvastainen tapaus eli
samankaltainen merkki ja samat tavarat tai
palvelut; ja lopuksi tapaus, joissa ndméi
molemmat ovat samankaltaiset. Niissid
tapauksissa suoja edellyttdd sekaannusvaa-
raa, milldi tarkoitetaan mielleyhtymin
mahdollisuutta. 6

19. Tissd oikeudenkidynnissd osapuolet
ovat keskustelleet siitd, ulottuuko tavara-
merkin haltijan oikeus niin pitkille, ettd
hin voi kieltdsi tavaramerkin kiyton tai

5 —Ks. dircktiivin_kymmenes perustelukappale, Eiljempéinéi
tdsmennin, mitd mielestéini on ymmdrrettivi tarkoitettavan
»ehdottomalla suojalla”.

6 — Dircktiivin 5 artiklan 1 artikla ja 4 artiklan 1 kohta, jossa
siddetddn rekisterdinnin esteistd ja mitittomyysperusteista,
vastaavat tiydellisesti toisinan. On muistettava, ettd yhtei-
sbjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan mielleyh-
tymin vaaran kisite, jota kiytetddn direktiivin 4 artiklan
1 kohdan b alakofldassa ja 5§ artiklan 1 kohdan
b alakohdassa, ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran kisit-
teelle, vaan silld tismennetdéin tdmin jilkimmiisen késit-
teen ulottuvuutta (ks. mm. asia C-425/98, Marca Mode,
tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. 1-4861, 34 kohta).
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laajemmin sen muodostavan merkin kiy-
t6n. Keskustelu on tarpeeton. Direktiivin
kohteena ovat rekistersidyt tavaramerkit?
eli merkit, jotka voidaan esittid graafisesti
ja joilla voidaan erottaa yrityksen tavarat
tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista. 8 Tapauksissa, joissa kuviot
ovat samat,’ tavaramerkin loukkaaja
kdyttda itse tavaramerkkid (rekisterdity
merkki), 10 ja piinvastaisissa tapauksissa,
joissa kuviot ovat samankaltaisia, hin
kdyttdd vastaavanlaisia ilmauksia, jotka
lahtokohtaisesti eivit kuitenkaan ole tava-
ramerkki. 1!

20. Ratkaiseva rosiseikka on se, etti tava-
ramerkin haltija voi kieltid muita kiytei-
mastd tavaramerkkid samoja tai erilaisia
tavaroita ja palveluja varten tai kiytei-
mistd merkkeja tai ilmauksia, jotka koko-
naisuutena arvioiden !2 voivat ulkoasunsa

7 — Ks. 1 artikla,
8 — Ks. direktiivin 2 artikla,

9 — Joko samoja tavaroita tai palveluita varten tai eri tavaroita
tai palveluja varten, jotka kuitenkin ovat samankaltaisia.

10 — Ennakkoratkaisupyynnén kohteena olevassa asiassa, jossa
Reed myy vaatteita, joissa on Arsenalin tavaramerkeiksi
rekisterdimii merkkeja.

11 — Julkisasiamies Jacobs on asiassa C-291/00, LT] Diffusion,
17.1.2002 antamassaan ratkaisuchdotuksessa, jossa ei ole
vield anneitn tuomiota, todennut, ctti merkit ovat taysin
samoja, kun tavaramerkki esitetddn samassa muodossa
ilman etd mitddn on lisitty, poistettu tai muutettu, clleivas
muutokset ole vihiisiz tai merkitykscttomid. Hin lisdd,
ettd viimeksi mainitussa tapauksessa kansallisen tuo-
mioistuimen on ensisijaisestt madritenivi, minki vaiku-
telman  sellainen keskivertokuluttaja, jonka oletetaan
olevan tavanomaisen valistunut sckid kobtuullisen tark-
kaavainen ja huolellinen, saa merkkien perusteella; tamdn
jalkeen on tehtdava kokonassarviointi sen graafisista ja
foncettisista ominaisuuksista ja muista aistein }mvnilmvism
tai merkityssisaltoén perustuvista crityispiirteista, jollom
on arvioitava kokonasvaikutelmaa, jonka antavat entyi-
sesti sen erottumiskykyiset ja tarkeimmiit osatekijat.

12 — Ks. merkin kokonaisarvioinnista asia C-251/95, Sabel,
tuomio 11,11.1997 (Kok. 1997, 5. 1.6191, 22 ja 23 kohta)
ja asin C-342/97, Lloyd Schuhfabk Meyer, twomio
22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 18 ja 19 kohta).

perusteclla saada kuluttajat sckoittamaan
ne rekisterdityihin tavaramerkkeihin.

B Direktiivin 5 artiklan 2 ja 5§ kohta

21. Direktiivilli  tavoitellaan  osittaista
yhdenmukaistamista. ~ Silli  puututaan

yksinomaan rekisterdityjen tavaramerkkien
kiyrramiseen. 13 Se on tietyssi  miiirin
vihimmaisvaatimukset ! asettava sidntely,
jolla ci estetii jasenvaltioita myontimisti
yhteisén lainsdiddinnén mukaista suojaa
laajempaa suojaa tietyissi tapauksissa.

22. Yksi niistd tapauksista ovat laajalti
tunnetut tavaramerkit, ' joihin viitataan
5 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan kan-
sallisissa  oikeusjirjestyksissi  voidaan
mennid yhteisén lainsidtdjaa pidemmille ja
kieltdd samankaltaisen merkin kiytté myés

13 — Ks. kolmas ja neljas perustelukappale scki 1 arnkla.

14 — Vilimmaisvaaumukset on esitetty seitsemannessi perus-
telukappaleessa.

15 — Dircktiivin yhdeksannessi perustelukappaleessa todetaan,
et "tavaroiden ja palvelujen vapaan hikkwvuuden hel-
pottamiscksi on tirkedd varmistaa, ctta rekisteroidyt
tavaramerkit saavat tista kilwien saman suojan kaikkien
jasenvaltioiden okeusjirjestelmissa; tamdn ei kuitenkaan
tulisi estdd jasenvaltioita halutessaan myontanistd laa-
jempaa suojaa laajali wnneralle tavaramerkeille™.
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sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka
eiviat ole samankaltaisia. Kyseessd on eri-
tyinen, tdydentdvd ja vapaaehtoinen kan-
sallinen suoja. 16

23. Toisaalta direktiivilld ei vaikuteta nii-
hin jisenvaltioiden sddnnodksiin, jotka
oikeusjirjestyksen muiden osa-alueiden
perusteella suojaavat tavaramerkin halti-
jaa, kun tavaramerkkisi kiytetiin muuhun
tarkoitukseen kuin tavaramerkilld suojat-
tujen tavaroiden tai palvelujen erottami-
seksi. Tdmi siddnnds, joka mainitaan kuu-
dennessa perustelukappaleessa, 17 sisdltyy
5 artiklan 5 kohtaan.

24. Molemmissa tapauksissa suoja edellyt-
tdd sitd, ettd lainrikkoja saa epdoikeutetrua
etua tavaramerkin tunnettuudesta tai ettd
sen erottuvuudelle tai maineelle saattaa
aiheutua haittaa. Tavoitteena on taata
erottamiskykyisen merkin haltijalle oikeus
varjella liiketoimintansa perustaa (good-

16 — Ks. ratkaisuehdotus (erityisesti 46 kohta), jonka julkis-
asiamies Jacobs on esittdnyt asiassa C-292/00, Davidoff,
21.3.2002 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, jossa ei ole
vield annettu tuomiota.

17 — "Tdmi _direktiivi ci estd jisenvaltioita soveltamasta tava-
ramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsdddintdnsd
sadnnoksid, esimerkiksi niiden vilpillistd kilpailua, yksi-
tyisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia
sadnnoksid”.
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will) 18 siten, ettd hintd suojataan vilpillisti
kilpailua vastaan. 1?

C Direktiivin 6 ja 7 artikla

25. Ndmd kaksi sdinnostd ovat § artiklan
vastapainona, ja niiden tarkoituksena on
yhteensovittaa  tavaramerkin  haltijan
oikeudet ja tavaroiden vapaata liikkku-
vuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta
yhteismarkkinoilla koskevat yleiset intres-
sit. 20

26. Molemmilla artikloilla  rajoitetaan
tavaramerkin haltijan oikeuksia ja kuva-
taan tapaukset, joissa timd ei voi kieltdd
muita kdyttdmistd tavaramerkkid joko sen
vuoksi, ettd kyseessi ovat tavaran tai pal-
velun ominaisuuksia osoittavat merkit tai
niiden kiyttd erityistarkoituksiin (6 artikla),
tai koska kauppapoliittisista syistd on suo-
tavaa vilttid sisimarkkinoiden jakautu-
mista siten, ettd luotaisiin esteitd edellisessi
kohdassa mainituille vapauksille (7 artikla).

18 — Ks. edelli alaviitteessi 4 mainitussa asiassa Robelco
antamani ratkaisuehdotuksen 27 kohta.

19 — Dircktiivin § artiklan 2 kohdan osalta ndin on todennut
julkisasiamies l](acobs em, asiassa Davidoff antamassaan
ratkaisuchdotuksessa (ks. 66 kohta).

20 — Ks. em, asiassa BMW annetun tuomion 62 kohta.
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2. Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus

27. Ensimmdinen direktiivi on saatettu
osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan oi-
keusjirjestysti vuoden 1994 Trade Marks
Actilla, jolla korvattiin vuodesta 1938 voi-
massa ollut sddntely.

28. Kyseisen lain 10 §:ssé saddetddn seu-
raavaa:

”1. Henkil6 loukkaa rekistersitya tavara-
merkkid, jos hdn kiyttdd elinkeinotoimin-
nassa merkkid, joka on sama kuin tavara-
merkki, niitd samoja tavaroita tai palveluja
varten, joita varten tavaramerkki on rekis-
terdity.

2. Henkilé loukkaa rekisterdityd tavara-
merkkid, jos hin kiyttdd elinkeinotoimin-
nassa merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on

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

aiheuttaa yleisén keskuudessa sekaannus-
vaaran, joka sisiltid myés vaaran merkin
ja tavaramerkin vilisestdi mielleyhrymas-
td.”

IV Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

29. High Court on kidntynyt yhteiséjen
tuomioistuimen puoleen oikeuden-
kiynnissi, jossa ovat vastakkain tavara-
merkin haltija ja henkils, joka markkinoi
samoja tavaroita kuin ne, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity, ja merkki
nikyy tavaroissa, vaikka samalla ilmoite-
taankin, ettd merkilld ei pyrita ilmaisemaan
minkiddnlaista  kuulumista tai  yhteyti
tavaramerkin haltijaan.

30. High Courtin kysymykset koskevat
ndin ollen direktiivin § artiklan 1 kohdan
a alakohdan tulkintaa. Yhteistjen tuomio-
istuimen antamat vastaukset on kuitenkin
laadittava kyseisen sdinnoksen ja niiden
sddnndsten, joihin se liittyy, kokonaisval-
taisen tarkastelun perusteella.
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1. Ensimmiinen ennakkoratkaisukysymys

A Direktiivin 5§, 6 ja 7 artiklan syste-
maattinen tulkinta

31. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijan
oikeudet miiritellddn direktiivissd positii-
visesti ja negatiivisesti.

32. Edelld tekemdni selvityksen perusteella
on ensinnékin todettava positiivisen rajaa-
misen osalta, ettd direktiivilld pyritddn
(5 artiklan 1 kohta) yhdenmukaistamaan
tavaramerkin haltijan oikeudet, joihin
kuuluu oikeus kieltdd samojen tai saman-
kaltaisten merkkien kidytté samoja tai
samankaltaisia tavaroita varten, jolloin
samankaltaisuustapauksissa  edellytetdin
sekaannusvaaraa. Kuten Euroopan vapaa-
kauppajirjestén valvontaviranomainen on
todennut, yhteisén oikeudessa annetaan
suojaa tuotejiljenndksid ja sekaannusvaa-
raa vastaan,

33. Yhteistn oikeuden alaan kuuluu myés
laajalti tunnettujen tavaramerkkien suo-
jaaminen (5 artiklan 2 kohta) sitd vastaan,
etti muut kdyttdvdt niitd samojen tai
samankaltaisten tavaroiden erottamiseksi
muista, eikd timin suojan antaminen ole
valinnanvaraista. Tdtd suojaa on annettava
myds silloin, kun sekaannusvaaraa ei ole,
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koska muutoin tihidn luokkaan kuuluville
tavaramerkeille  annettaisiin =~ heikompi
suoja silloin, kun tuotteet ovat samankal-
taisia, kuin silloin, kun ne eivit ole lain-
kaan samankaltaisia. 21

34. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tar-
koitetaan kisitcddkseni sitd, ettd laajalti
tunnettuja  tavaramerkkeji on  joka
tapauksessa suojattava sekaannusvaarasta
riippumatta. 22 Siltd osin kuin direktiivissd
viitataan tdmantyyppisiin merkkeihin, siind

21 — Julkisasiamies Jacobs on kuitenkin em. asiassa Davidoff
antamassaan ratkaisuehdotuksessa esittdnyt, ettd laajalti
tunnetut tavaramerkit saavat yhteison oikeusjirjestyksessid
saman suojan kuin muut tavaramerkit. Hinen miclestiisin
tdllaiset erottamiskykyiset merkit voivat saada direktiivin
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ylimédrdistd ja vapaa-
chtoista suojaa vain silloin, kun riidanalaiset tavarat tai
palvelut eivit ole samanlaisia. Jos ne sitd vastoin ovat
samanlaisia, kansallisten tuomioistuinten on otettava
huomioon erityisen erottamiskykyisille tavaramerkeille
annettavaa suojaa koskeva yhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskdytintd ja ratkaistava, onko olemassa direktiivin
4 artiklan 1 kohdassa ja § artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
sekaannusvaara {68 kohta). Huolimatta siitd, ettd julkis-
asiamies Jacobsin ratkaisuchdotus on hyvin perusteltu, hin
toteaa, cttd “saattaa olla olemassa sellainen alue, jolla
laajalti tunnettu tavaramerkki ei saa suojaa samojen tai
samankaltaisten tavaramerkkien tai merkkien kidyudd
vastaan” (51 kohta), vaikka hin heti timin jélkeen kat-
sookin, cttd on mahciollista, cttd "kiytdnndssd (tima alue)
on merkityksetdn” ja ettd erittdin erottamiskykyisid tava-
ramerkkeja koskevassa yhteisdjen tuomioistuimen oikeus-
kiytinnossd rajoitetaan tillaisten tilanteiden
esiintymismahdollisuutta vieldkin enemmin. Kun on ole-
massa vaihtoehtoinen tulkintaperuste, ei voida kiyidd
muunlaista tulkintaperustetta, jos tdmé johtaa selvisti
jarjenvastaiseen tulokseen silli verukkeella, ettei silld ole

dytdnndn merkitystd ja ettd sitd mahdollisesti licvenne-
tddn oikeuskdytinndssd. Jacobsin nikemys perustuu mic-
festani  lisdksi  virheelliseen  lihtokohtaan. Mitd
erottamiskykyisempi merkki on, sitii pienempi on sckaan-
nusvaara. Nimen ”Coco-Colo” rekisterdiminen virvoitus-
juomia varten ja kyseisten tuotteiden markkinointi ei
aiheuttaisi minkdznlaista sekaannusvaaraa ”Coca-Colan”
markkinoimiin juomiin nihden, koska kyseinen tavara-
merkki on niin erottamiskykyinen, vakiintunut ja tunnettu.
Sekaannusvaaran puuttumisen vuoksi laajalti tunnetut
tavaramerkit saattavat jifidi ilman suojaa secllaisia vas-
taan, jotka kiyttdvdt samankaltaisia nimid erottaakseen
samat tai samankaltaiset tuotteet muista,

22 — Tdmd tulkinta on implisiittisesti omaksuttu yhteiséjen
tuomioistuimen oikeuskaytinnéssi, silli em. asiassa Sabel
annetun tuomion 20 kohdassa on todettu, ettd § artiklan
5 kohdan mukaan “laajalti tunnetun tavaramerkin haltija
voi kieltdd sellaisten merkkien aiheetroman kédytdmisen,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin timi tavara-
merkki, vaikka ei ole osoitettu, ettd ndiden vililli olisi
sckaannusvaara, ja vaikka kyseiset tavarat eivit ole
samankaltaisia”.
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sdddetddn jdsenvaltioiden lainsididiannén
yhtendistimisestd, mikali kysymys on
tavaramerkkien kiyttimisestd samoja tai
samanlaisia tavaroita varten, mutta niille
jatetddn vapaus suojata tavaramerkkeja
myds silloin, kun asianomaiset tavarat tai
palvelut  ovat erilaisia. Molemmissa
tapauksissa edellytetdin ainoastaan siti,
ettd laajalti tunnetun tavaramerkin aihee-
ton kdytwé  merkitsee  epioikeutettua
hyviksi kiyttimista taikka on haitaksi
tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

35. Direktiivilla tavoitellun yhdenmukais-
tamisen ulkopuolelle jddvit niin ollen seki
laajalti tunnettujen tavaramerkkien suo-
jaaminen niissd tapauksissa, joissa tavarat
eivit ole edes samankaltaisia, ettd merkin
tietyt kayttotavat, joissa tarkoituksena ei
ole tavaroiden tai palvelujen erottaminen
(§ artiklan 2 ja § kohta).

36. Negatiiviset rajoitukset on kaikki
médritetty yhteison oikeudessa, vaikka yksi
niistd (6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
rajoitus) 23 konkretisoituu sen mukaan,
miten tietyistd oikeuksista on siidetty
jdsenvaltioiden lainsdddannossa.

37. Padasian riidan tosiasiallinen tilanne on
se, ettd tavaramerkiksi rekisterdityd merk-

23 — "Tavaramerkin haliija ¢i saa kicltdaa toista kdyttdmasta
clinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta alucella, jolla
sc on voimassa, jos sc jasenvaltion lainsadddinnon mukaan
on voimassa vain erityisclli alucella.”

kid on kiytetty samojen tavaroiden erotta-
miseksi. Nain ollen se on lihtékohtaisesti
luettava 5§ artiklan 1 kohdan a alakohdan
soveltamisalaan, joten direktiivi ja silld
tavoiteltu  yhdenmukaistaminen koskevat
siti tdysimaariisesti.

38. Toinen piéitelmd, joka voidaan tehdi
5 artiklan eri kohtien systemaattisen rtar-
kastelun perusteella, on se, erti 1 ja
2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ci
kykene estdamidin merkin "miti tahansa
kaytt64”, vaan ainoastaan sellaisen kiytén,
jolla pyritddn erottamaan2* asianomaisen
edustamat tavarat tai palvelur toisten yri-
tysten tavaroista tai palveluista. 25 Mikili
ndin ei olisi, § kohitaa ei tarvittaisi.

39. Saannsksen 1 kohdassa suojataan toi-
sin sanoen niiden tietojen oikeellisuutta,
joita rekistersidylli merkilli annetaan
tavaroista tai palveluista, joita se edustaa,
ja_ndin ollen mahdollisunrta yksilsida
ndmi tavarat tai palvelut. Saannéksen
2 kohdassa suojataan laajalti tunnettujen
tavaramerkkien haltijoita ulkopuolisten
hyviksikaytslta  muunkin - kuin  merkin

24 ~ Jaljempind tarkastelen dircktivin S aruklan § kohdassa
Ianoilclun kisuteen "erottammen” ulottuvuuita,

25 — Durcktiivin § artiklan 3 kohdassa esitetddn esimerkin-
omasesti erilaista tavaramerkin kayuotapoja, jotka tava-
ramerkin haltga vor kiehaa muilta:

“Edella 1 ja 2 kohdassa siddetym edellytyksin voidaan

kieltda muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin i niiden paiillyksiing

b) tavaroiden tarjoammen tai lukkeelle laskeminen  tai
nirden varastomnen tdllaista tarkoitusta varten merk-
kid kaytden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorit-
tamunen merkkia kaytiien;

¢} tavaroiden maahantuonti tai maastavients merkkid

kayttaen;
) merkin kaytaminen liikeasiakirjoissa ja mamonnassa.
»

[-10283



JULKISASIAMIES RUIZ-JARABON RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-206/01

yksildintitehtdvin osalta, silli jisenval-
tioille annetaan oikeus laajentaa suojaa
niihin tapauksiin, joissa tavarat tai palvelut
eivit  ole  samankaltaisia.  Lopuksi
5 kohdassa jitetddn direktiivin soveltamis-
alan ulkopuolelle tavaramerkin kayttd
muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai
palvelujen erottamiseksi. Kaiken kaikkiaan
tilanne, jossa merkkid kaytetddn muuhun
tarkoitukseen kuin erottamaan tavara tai
palvelu muista, ei kuulu 5 artiklan 1 kohdan
soveltamisalaan.

40. Siten 5 artiklan 1 kohdan mukaan
rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita kayttdmistd elinkei-
notoiminnassa tavaramerkkid tai sitd
muistuttavia merkkejd erottamaan samoja
tavaroita ja palveluja tai muuhun tarkoi-
tukseen, mikd on lisiksi yhdenmukaista
direktiivin 2 artiklan mukaisen tavaramer-
kin maéiritelmidn kanssa.26 Kiyttiikseni
High Courtin ja tdmidn ennakkoratkaisu-
menettelyn asianosaisten ilmaisuja tavara-
merkin haltija voi toisin sanoen kieltdi sen,
ettd muut ylipddnsi kiytedvit hdnen tava-
ramerkkiddn tavaramerkkini. 27

26 — Julkisasiamies on ilmaissut asian samansuuntaisesti asiassa
C-2/00, Halterhoff, tuomio 14.5.2002, Kok. 2002,
s, [-4187, 20.9.2001 antamassaan ratkaisuehdotuksessa,
(s. 14189, ks. erityisesti ratkaisuehdotuksen 37 kohta).

27 — Myds yhteisdjen tuomioistuin on omaksunut timén
nikemyksen, silli se on em. asiassa BMW antamansa
tuomion 38 kohdassa todennut, ettd “yhtiiltd direktiivin
5 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisala ja toisaalta
S artiklan 5 kohdan soveltamisala riippuvat siitd, kidyte-
tddnkd tavaramerkkid erottamaan kyseiset tavarat tai
palvelut tietystd yrityksesti perdisin oleviksi, eli tavara-
merkkind, vai kdytetdinko sitd muihin tarkoituksiin”,
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B Miirittelemittomien  oikeudellisten
kisitteiden “erottamiseksi tapahtuva met-
kin kdyttdminen” tai “kdyttdminen tava-
ramerkkind” tulkinta

41. Jos todetaan, ettd rekisterdidyn tava-
ramerkin haltijalla on oikeus kieltdid muita
kiyttimistd tavaramerkkii “tavaramerk-
kini”, se ei sano kuulijalle yhtiin mitiin.
On siis tarpeen antaa tdlle maa-
rittelemittémille oikeudelliselle kisitteelle
sisiltd, ja siind yhteydessi on otettava
huomioon tavaramerkin tehtivit, 28

42. Muissa  tilanteissa ja eri asia-
yhteyksissi2° olen todennut, ettd kun
tavaramerkin tehtdvini on erottaa eri yri-
tyksiltd perdisin olevat tavarat ja palvelut
toisistaan, jotta kiyttdjille tai kuluttajalle
taataan varmuus niiden alkuperidsti, timi
tavaramerkkien viliton ja erityinen tavoite
on vain yksi vaihe tavoiteltaessa lopullista
pddmaidrdd, joka on todellisen kilpailun
takaaminen sisimarkkinoilla. 30

28 — Em. asiassa Holterhoff antamassaan tuomiossa yhteisdjen
tuomioistuin on luopunut miirittelemistd kisitettd tava-
ramerkin kiyttiminen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a ja

alakohdassa tarkoitetussa merkityksessd (ks. erityisesti
17 kohta).

29 — Ks. asiassa C-517/99, Merz ja Krell, tuomio 4.10.2001,
antamani  ratkaisuehdotuksen 35 kohta ja  sitd
seuraavat kohdat {Kok. 2001, s. I-6959) ja em. asiassa
Sieckmann antamani ratkaisuechdotuksen 16 kohta ja sitd
scuraavat kohdat.

30 — Asiassa Sieckmann antamassani ratkaisuehdotuksessa olen
todennut, ettd ristiriitaista kylli, markkinoiden vapaan
kilpailun takaamiseksi luodaan oikeus, joka on poikkeus

kilpailun yleisperiaatteesta, kun siini annetaan oikeuden-

haﬁijallc mahdollisuus madritd yksinoikeudella tietyistd
merkeistd ja ilmaisuista (ks. kyscisen ratkaisuehdotuksen

alaviite 12).
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43. Matkalla tdhidn piaimiiriin ja suori-
tettaessa pakollinen pysihtyminen maini-
tussa vilivaiheessa itse matkareitti voidaan
toteuttaa eri tavoin tai samalla kertaa
usealla tavalla. Kun pysyvind vaatimuk-
sena on se, ettd eri yritysten tavarat ja
palvelut on kyettivi erottamaan toisistaan,
erottamiskykyinen merkki saattaa ilmaista
alkuperdn mutta myés laadun,3! mai-
neen 32 tai sen tunnettuuden, joka valmis-
taa tavarat tai suorittaa palvelut, jolloin
tavaramerkkid kdytetdiin myés mainostar-
koituksissa tietojen antamiseksi kuluttajalle
tai hdnen vakuuttamisekseen, 33

44. Niilla tavoilla kdyttda tavaramerkkia
pyritddn mainittuun pddmiiridan, koska
niiden ansiosta kuluttajan on helpompi
erottaa eri yritysten tarjoamat tavarat tai
palvelut toisistaan, jolloin hin voi valita
vapaasti kiytettivissdan olevista useista

31 — Tavaramerkin tehtiivi laadun ilmaisijana on tunnustettn
yhteisén oikeusjdrjestyksessa.  Yhteison tavaramerkisti
20 pdivand joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
{EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1) 22 artiklan 2 kohdan
mukaan tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkm
antamaan  oikeussuojaan sellaista kiyttoluvan haltijaa
vastaan, joka rikkoo valmistettujen totteiden tai tarjot-
nllicn palvelujen laatua koskevaa kiyttolupasopimuksen
chtoa.

32 ~— Yhteisojen tuomioistuin on nimenomaisesti tunnustanut
tunncttunteen liittyvin tchtavan tavaramerkilld annettujen
oikeuksien kiiytimisen osalta (yhdistetyt asiat C-427/93,
C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tomio
11.7.1996 (Kok. 1996, s. 1-3457) ja asia C- 37195, Par-
fums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997,
s. 1-6013).

33 — Se, cttd tavaramerkin tehtavani ei ole yksinomaan sen
osoittaminen, mistd yrityksestd asianomaisct tavarat tai
palvelut ovat periisin, on todettu yhteisbjen tuomioistui-
men oikeuskdytdnndssi jo vuosien ajan, kun siina on
katsottu, ettd tavaran alkuperan yksiloimisella suojellaan
tavaramerkin haltijan asemaa ja mainetta ja hanen tava-
roidensa laatua (ks. asia C-10/89, HAG GF, womio
17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543,
14 kohta oikeuskiytintoviittauksineen).

vaihtochdoista ja kilpailua sisamarkki-
noilla edistetdin. 3 Kaikki nami tavar
merkitsevit  “tavaramerkin  kdyteimisti
tavaramerkkini”, jonka tavaramerkin hal-
tija voi kieltdd, kunhan kyscessi ei ole
mikédn niistd tilanteista, joissa direktiivin 6
ja 7 artiklan mukaan tavaramerkin haltijan
oikeus sammuu.

45. Samaan  lopputulokseen  padstiin,
mikili vaihdetaan nikokulmaa tavaramer-
kin kiytrimisestd tavaramerkin haltijan
oikeuksiin.  Rekisteréidyn tavaramerkin
haltijalle annetaan joukko oikeuksia ja
mahdollisuuksia, jotta yhteismarkkinoille
luodaan vilpittéman ja vairistymattoman
kilpailun  jérjestelmd  erottamiskykyisen
merkin yksinomaisella kiytlli ja siihen
liittyvien tavaroiden ja palvelujen yksilsi-
miselld, jolloin jirjestelmin ulkopuolelle
jdretddn roisen maineen ja uskottavuuden
hyvaksikayteijit. Tallaiset edulliset oikeus-
asemat eividr voi ulottua pidemmiille kuin
se on vilttimarénta timin olennaisen teh-
tivin tdyreimiscksi, On lisiksi ilmeisti,
ettd tietyn erottamiskykyisen merkin halti-
jalle ei pidd antaa yksinoikeutta kaikkiin
nihden cikd kaikissa tilanteissa, vaan
ainoastaan niihin nihden, jotka pyrkivit
saamaan etua tavaramerkin haltijan ase-
masta tai maineesta 35 loukkaamalla tava-
ramerkkia tai kiyttamilld sitd silld tavoin,

34 — Ks. em. asiassa Sieckmam amamani ratkaisuchdotuksen
17 kohta.

35 ~ Ks. em. asiassa Merz ja Krell antamani ratkaisuchdotuksen
31, 32, 42 ja 43 kolta.
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ettd kuluttajat erehtyvdt sen alkuperdscd
samoin kuin sen edustamien tavaroiden tai
palvelujen laadusta.

46. Olisi mielestdni asian liiallista yksin-
kertaistamista rajoittaa tavaramerkin teh-
tdvd siihen, ettd se ilmoittaa yrityksen, josta
tavara tai palvelu on perdisin. Komissio on
esittinyt samansuuntaista suullisissa huo-
mautuksissaan. Kokemus osoittaa, ettd
useimmissa tapauksissa kiyttdjd ei tiedd,
kuka valmistaa hdnen kdyttdminsi tavarat.
Tavaramerkki eldd omaa elimdinsid ja
ilmaisee, kuten edelli on todettu, laatua,
mainetta ja tietyissd tapauksissa my6s eld-
mankatsomusta.

47. Viestit, joita tavaramerkki valittdd,
ovat lisiksi toisistaan riippumattomia.
Erottamiskykyinen merkki voi osoittaa
samalla kertaa sen, mistd yrityksestd tavara
on periisin, tavaramerkin haltijan maineen
tai sen edustamien tuotteiden laadun,
mutta mikddn ei esti kuluttajaa, joka ei
tunne tavaramerkkiin liittyvien tavaroiden
tai palvelujen valmistajaa,3¢ ostamasta
tavaraa sen vuoksi, ettd hin pitdd tavara-
merkkii ylellisyystuotteen merkking tai
laadun takeena. Mikili tarkastellaan sitd,
miten markkinat tilli hetkelld toimivat ja
miten keskivertokuluttaja kiyttiytyy, ei ole
mitddn syytd ajatella, ettd nditd tavara-
merkin muita kiyttétarkoituksia ei suojat-
taisi ja ettd suojattaisiin vain sitd, joka

36 — Niissd tapauksissa, joissa tavaramerkin haltija antaa kol-
mansille lisenssin tavaramerkkiin liittyvien tavaroiden
valmistamista varten, alkuperin osoittaminen ei ole niin
tirkedd ja viistyy taustalle tai saattaa jopa kokonaan
menettdd merkityksensd.
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osoittaa, mistd yrityksestd tavarat ja pal-

velut ovat periisin. 37

37 — Téami tulkinta on vakiintumassa useiden jisenvaltioiden
oikeusjarjestyksiin, Esimerkiksi Saksan oikeuden mukaan
tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita kdyttd-
misti tavaramerkkid tavaroiden “erottamiseksi”, ja titd
kisitettd tulkitaan laajasti. Saksan oikeuskirjallisuudessa
on otettu huomioon tavaramerkin tehtdvit, ja siind on
todettu, ettd tavaramerkin haltija voi kieltdd muita ilman
hinen suostumustaan kaytdméstd elinkeinotoiminnassaan
hinen erottamiskykyistd merkkiddn (Fezer, Markenrecht,
3, lEainos, 2001, g 14, liite 31 ja 34). Itivallan oikeuskir-
jallisuudessa on esitetty vastaavaa ja siind on tarkemmin
sanoen todettu, ettid tavaramerkkii loukataan, kun sitd
kiytetddn esimerkiksi merchandising-toiminnassa (Schan-
da, Mark, utzgeselz — Praxiske , 1999, 9
61, ja Character- und Personality-Merchandising, OBl
1998, s. 323; Ciresa, Die “Spanische Reitschule” —
héchsgerichtlicher Todessto fiir das Merchandising?, RAW
1996, s. 193 ja sitd seuraavat sivat).

Vaatimus, jonka mukaan kiyton on oltava kidyttdd tava-
roiden “erottamiseksi” tai kdyttdd “tavaramerkkini”, on
esitetty myds esimerkiksi Suomen, Irlannin, Ruotsin ja
Espanjan oikeudessa ja Benelux-tuomioistuimen oikeus-
kiytinnéssd, joten niiden oikeusjdrjestysten mukaan rat-
kaisu nyt kisiteltdvin ennakkoratkaisupyynnén kohteena
olevaan kysymykseen riippuu ndiden Eﬁsitteiden tulkin-
nasta ja ndin ollen tavaramerkkien varsinaisia tehtivid
koskevasta nikemyksesti,
Esimerkiksi Ranskan ja Kreikan oikeuden mukaan tava-
ramerkin haltijalla on oikeus kicltdd muita kdytrdmastd
tavaramerkkii millddn tavalla ilman hinen suostumus-
taan, joten tavaramerkin kiyttiminen samoja tavaroita ja
alveluja varten merkitsee aina hénen teollisuusoikeutensa
oukkaamista. Kreikan oikeuskdiytdnndssi ja oikeuskirjal-
lisundessa (N. Rokas, Changements fonctionels du droit de
marqgue, EepnA 1997, s, 455 ja sitd seuraavat sivut) on
omaksuttu laaja nikemys tavaramerkin tehtdvistd, ja
annetaan sille tavaroiden alkuperiin ilmoittamisen lisaksi
myds mainonnallinen tehtivi.
Portugalin oikeudessa on esitetty samansuuntaisia nike-
myksid, silli sen sanamuodon mukaan positiivisen oi-
keuden sddnnokset eivit edellytd tavaroiden erottamiseksi
tapahtuvaa merkin kiyttimistd, jotta tavaramerkin haltija
voisi vedota yksinotkeuteensa muita vastaan. Myos
oikeuskirjallisuadessa  on  omaksuttu laaja  tulkinta
(A. Cbrte-Real Cruz, O contiido e extensdo do direito a
marca: a marca de grande prestigio”, Direito Industrial,
Vol. I, ADPI — Associagio Portuguesa de Direito
Industrial, Almedina, Coimbra, 2001, s. 79-117, erityisesti
s. 88 ja 94 sekd sitd seuraavat sivut).
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskidytinnossd titd on
tulkittu laajasti, vaikka oikeuskdytintd ei olekaan yhte-
niistd. Oikeuskirjallisuudessa on sitd vastoin esitetty sup-
peampia ndkemyksid.
Italian oikeuskiytinnéssi on kisitelty asiaa, johon Hittyvi
tilanne on hyvin samankaltainen kuin Arsenalin. Kyseessi
oli tilanne, jossa erds yritys kdytti tavaramerkkid "Milan
A.C.” valokuvissa, joissa esiintyi kK/sIeisen joukkueen peli-
Kaitoihin pukeutuneita pelaajia. Milanolaistuomioistuin
atsoi tillaisen kdytén merkitsevin tavaramerkin vddrin-
kiyttod, koska tavaramerkki ei ollut tarpeen luomaan
ostajan mielessi yhteyden valokuvattujen pelaajien ja
Milan A.C:n vﬁlilréi (Report Q168 in the name of tée
Italian Group ”Use of a mark ‘as a mark’ as a legal
requirement in respect of the acquisition, maintenance and
in?ringement of rights”, saatavilla web-sivuilta www.aip-
pi.org).
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48. Kuten Euroopan vapaakauppajirjeston
valvontaviranomainenkin on todennut,
kuluttajat ovat lisiksi tietyissd tilanteissa
kiinnostuneempia itse tavaramerkisti kuin
tuotteista, joissa sitd kidytetdan,

49. Tdhdn mennessd esitetyn perusteella
voin ehdottaa, ettd yhteiséjen tuomioistuin
vastaisi High Courtin ensimmiiseen kysy-
mykseen, ettd direktiivin 5  artiklan
1 kohdan a alakohdan mukaan rekistersi-
dyn tavaramerkin haltija voi kieltdd muita
kédyttimista samoja tavaroita tai palveluja
varten sellaisia samoja sen tavaramerkin
muodostavia merkkejd, jotka voivat johtaa
harhaan alkuperin, valmistajan, laadun tai
maineen osalta, 38

50. Sanoakseni saman kiinteisessi ja tis-
mallisemmassda  muodossa, jossa High
Court on muotoillut kysymyksensi: se,

38 — Tavaramerkkien tehtivid koskeva yhteisojen tuomioistui-
men oikeuskiiytinto e ole miclestini johdonmukainen.
Kun on mairitelty sekaannusvaaran kasitettd, yhteisojen
tuomioistuin on korostanut timan teollisoikeuden tehta-
vdi osoittaa se, mistd yrityksestd tavarat tai palvelut, joita
tavaramerkki edustaa, ovat perisin (ks. em. asioissa Sabel
ja Marca Mode annetut tomiot; ks. myos asta C-39/97,
Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507). Mikali
sitd_vastoin ratkaisu on annettu eri yhteydessa cli tavara-
merkilld annettujen oikeuksien kayitamisen osalta, yhtei-
sdjen tuomioistuin on tarkastellut asiaa laajemmin ja
ottanut huomioon lopullisen paimddran luoda sisnnmrf&-
kinoilla vidristymdttoman kilpailun jarjestelma, mika
tapahtuu suojelemalla tavaramerkin fmhi‘nn fa_hdnen
tavaroidensa laatua niitd vastaan, jotka hnljunvm kayudd
hyvikseen hinen asemaansa ja crottamiskykyisen merkin
tunnettuutta, ja timi ajatusmalli mence selvisti pidem-
miille kuin suppcampi a{kupcr:i.*i koskevan sckaannusvaa-
ran kdsite (ks. asia {)02/77, Hoffmann-La Roche, tuomio
23.5.1978, Kok. 1978, 5. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107 ja em.
asiassa Hag GF ja_em. asiassa Parfums Christian Dior
annetut tuomiot). Molemmissa tilanteissa tavaramerkin
tehtdvdt ovat samat, joten tavaramerkin haltijan oikeus-
aseman on oltava mybs sama.

joka kiyttdda toisen tavaramerkkii, voi
vedota tavaramerkin haldjaa vastaan sii-
hen, ettd tavaramerkin kiywé ei viittaa
tavaroiden tai palvelujen alkuperiin ciki
aiheuta sekaannusta tavaroiden tai palve-
lujen laadusta rai maineesta.

51. Arsenalin ja  komission pidemmiille
menevistd ndkemyksistd, joiden mukaan
padasian oikeudenkiynnin kohteena ole-
van kaltaisessa tapauksessa ja direktiivin
6 artiklan 1 kohdan cdellytysten jaiidessi
tayttymittd tavaramerkin haltija voi kiel-
tad tavaramerkin kdytén kaikilea, rodetra-
koon, etti yhdyn Euroopan vapaa-
kauppajirjeston valvontaviranomaisen
vivahteikkaampaan nikemykseen. Kantani
perustuu edelld esittiimiini seikkoihin ja
perusteluihin, jotka Euroopan vapaa-
kauppajirjestén valvontaviranomainen on
esittéinyt  kirjallisten  huomautustensa
19 kohdassa: kun direktiivissi todetaan,
ettd suoja on ehdoton samanlaisuusta-
pauksissa, 3% timi on ymmirrettiva siten,
ettd kun otetaan huomioon tavaramerkki-
oikeuden tavoite ja paimairi, kisiteeelld
“ehdoton” tarkoitetaan sitd, ctti tavara-
merkin haltijaa suojataan sekaannusvaa-
rasta riippumatta, koska kyscisissd tilan-
teissa vallitsee olettama siita, etti sekaan-
nusvaara on olemassa,® eciki sen sijaan
sitd, ettd tavaramerkin haltijalle annettai-
siin suojaa kaikkia vastaan ja kaikissa
tilanteissa.

39 — Kymmenes perustelukappale.

40 — Julkisasiamies Jacobs on em. asiassa LT} Diffusion anta-
massaan ratkaisuchdotuksessa todennut, etti samanlai-
suustapauksissa sckaannusvaaran  olemassaolo  voidaan
olettaa (ks. 35 kohta ja sitd seuraavat kohdat). Maail-
mankauppajarjeston ({VI‘O) perustamisesta . Marrake-
chissi 15.4.1994 ehdyn yleissopimuksen liitteenii olevan
teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan lim)rvisld niiko-
kohdista  tehdyn  sopimuksen (:&VL 336,
s. 214—223) 16 artiklan 1 kohdassa mdidritaan, etta kun
kolmannet  osapuolet kaywdvat merkkeja, jotka ovat
identtisid niiden kanssa, joiden osalta 1avaramerkki on
rekisterbity, sckaannus oletetaan todennakoiseksi, milloin
idenutisia ‘merkkeja kayietdan identusdle tavaroille tai
palveluille,

I-10287



JULKISASIAMIES RUIZ-JARABON RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-206/01

C Olettama siitd, ettd tavaramerkkii

“kiytetddn tavaramerkkind”

52. Totesin juuri, etti samanlaisuusta-
pauksissa sekaannusvaaran olemassaolo
voidaan olettaa. Samasta syystd kuin tal-
lainen olettama on perusteltu, voidaan
my0s paitelld, ettd tillaisissa samanlai-
suustapauksissa se, ettd muut kdyttdvit
tavaramerkkii, merkitsee nimenomaan sen
kayttdmistd tavaramerkkind, Tdmi oletta-
ma, joka on iuris tantum, voidaan kumota
vastandytolli. Niin ollen on olemassa sel-
lainen, tosin hyvin pieni, mahdollisuus, ettd
tietyssd kiytinnén tilanteessa tavaramer-
kin haltija ei voi kieltid tavaramerkiksi
rekisterdidyn merkin kanssa samanlaisen
merkin kdyttod direktiivin  §  artiklan
1 kohdan a alakohdan perusteella.

D Kuhunkin tapaukseen liittyvien olosuh-
teiden arviointi kuuluu kansalliselle tuo-
mioistuimelle

53. Sen tismentiminen, milloin tavara-
merkin kdyttiminen merkitsee kiyttdmistad
tavaramerkkini, on tosiseikkoja koskeva
kysymys, joka kansallisen tuomioistuimen
on ratkaistava kiytettdvissddn olevien tie-
tojen perusteella. On sellaisia tilanteita,
kuten Arsenalin ja Reedin vilinen riita-
asia, joissa sen vuoksi, ettd sekd merkit etti
tavarat tai palvelut ovat samat, vallitsee
olettama  “tavaramerkin kédyttimisestd
tavaramerkkind”, mutta monissa muissa
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tapauksissa tilanne ei ole ndin selvd, vaan
on otettava huomioon asianomaisten tava-
roiden ja palveluiden luonne, niiden mah-
dollisten kayttijien tilanne, markkinoiden
rakenne seki tavaramerkin haltijan asema,
eikd niiden seikkojen tutkiminen kuulu
yhteisdjen tuomioistuimen toimivaltaan.

54. Edells esitetyn perusteella ehdotan, ettd
yhteiséjen tuomioistuin vastaisi ensimmai-
seen ennakkoratkaisukysymykseen seuraa-
vasti:

1. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa on tulkittava siten, ettd sen
perusteella rekisterdidyn tavaramerkin
haltija voi kieltdd kolmansia kiytti-
mistd samoja tavaroita tai palveluja
varten sellaisia samoja merkkeji, jotka
voivat johtaa harhaan niiden alkupe-
rdn, valmistajan, laadun tai maineen
osalta.

2. Ndissid samanlaisuustilanteissa vallitsee
iuris tantum -olettama jonka mukaan
se, ettd kolmas kiyttdd tavaramerkkia
on nimenomaan sen kidyttdmistd tava-
ramerkkina.

3. Sen tdsmentiminen, milloin kolmas
kiyttdd erottamiskykyistdi merkkid
“tavaramerkkini”, on tosiseikkoja
koskeva kysymys, joka kansallisen
tuomioistuimen on ratkaistava kiytet-
tivissdin olevien seikkojen perusteella.
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2. Toinen ennakkoratkaisukysymys

A Kédytwé muuhun tarkoitukseen kuin
tavaramerkkien varsinaiseen tarkoitukseen.
Kéytté muussa kuin elinkeinotoiminnassa

55. Tarkasteltuani ulottuvuutta, joka mie-
lestini on annettava oikeuksille, joilla
suojataan rekisterdidyn tavaramerkin hal-
tijaa, ja ndin ollen rajoja, joita muut eivit
saa ylictdd  kéytrdessddin  rekistersityi
kuviota tai samankaltaisia merkkeji, on
vield annettava ratkaisu High Courtin
esittimadn toiseen kysymykseen, joka on
lisdksi ratkaistavana olevan riidan avain-
kysymys.

56. Tassa yhteydessid seuraan piinvastaista
polkua kuin esittdessini vastauksen ensim-
miéiseen ennakkoratkaisukysymykseen.
Siind yhteydessi pidin lihtokohtana tava-
ramerkin kasitettd ja sen tehtdvid ja pyrin
asettamaan rajat tavaramerkin haltijan
oikeuksien ulottuvuudelle méirittelemalls
sen, mitd “kayttdmiselld tavaramerkkini”
tarkoitetaan. Seuraavassa pyrin selvitti-
mdéin tavaramerkin muodostavien merk-
kien niitd kiyttétapoja, joilla ei ole mitdin
tekemistdi timdn  immateriaalioikeuden
ilmenemismuodon tunnusomaisen tehtivin
kanssa. Tilli tavoin rajaan kysymyksen
sithen alueeseen, jota epitietoisuus koskee.

57. Aluksi todettakoon, ettd “tavaramerk-
kind kayttdmisen” kisitteen ulkopuolelle

jddvin alueen ensimmiinen rajaamistapa
koskee nimenomaan erottamiskykyisen
merkin kasitettd. Tavaramerkin haltija ci
lihtskohraisesti voi kieltdd muita kaytti-
mastd rekisterdityd kuviota tai ilmausta,
mikili niitd ei olisi pitinyt hyviksyi rekis-
teriin, koska tavaramerkille asetetur edel-
lytykset eivit tiyty tai koska siti koskee
jokin direktiivissi asetetuista kielloista. !
Tasta erillinen kysymys on se, etti mikili
rekisterdintid ei julistera mitateomaksi, silld
on oikeusvaikutuksia ja se antaa tavara-
merkin haltijalle riittavin  oikeudellisen
olettaman, jotta timd voi kieltdd muita
kiyttimasta tavaramerkkii.

58. Tilanne oli tillainen asiassa C-299/99,
jossa esitin ratkaisuchdotukseni
23.1.200142 ja jossa tavaramerkki, jota
koskeviin oikeuksiin Philips Electronics NV
vetoaa  pddasiaan  liittyvissd  riidassa
Remington Consumer Products Limitedii
vastaan, ei mielestdni tiyti edellytyksia,
jotka yhteisén oikeusjirjestyksessi on ase-
tettu merkin rekisterdimiselle tavaramer-
kiksi. Tami nikemys on csitetty myos
Arsenalin ja Reedin vilisessi riidassa, silli
vastaaja on viittdnyt jalkapalloseuran
rekisteréimien merkkien olevan mitéitté-
mid, koska ne civit ole erottamiskykyisia.
High Court on hylannyt timin perusteen.

59. Kun tarkastellaan niiti merkkeji, jotka
voivat lainmukaisesti olla tavaramerkkej,

41 — Ks. 2, 3 ja 4 artikla.

42 — Tihdan mennessd  yheisdjen omioistuin ¢i ole vield
antanut asiassa twomiota.
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haltijalla ei ole direktiivin perusteella
oikeutta estdd muita kdyttimastd niicd
muussa kuin elinkeinotoiminnassa” 43 eli
muussa kuin sellaisessa kaupallisessa toi-
minnassa, jossa tuotetaan ja toimitetaan
tavaroita ja palveluja markkinoilla.

60. Direktiivilli annetaan rekisterdidyn
tavaramerkin haltijalle yksinoikeus tavara-
merkkinid rekisterdityyn merkkiin, mutta
tdmd yksinomainen mdirdntivalta on
edelld kuvatuin tavoin suhteellista, koska se
on viline siihen kuuluvan pdidmairin saa-
vuttamiseksi. Mikili kyse on siitd, ettd
kuluttajat voivat valita tavarat ja palvelut
avoimilla markkinoilla, joilla vallitsee
vapaa kilpailu, kdyttotarkoitukset, jotka
tavaramerkin haltija voi kieltdd muilta,
ovat nimenomaan ne, jotka liittyvit tdhdn
asiayhteyteen ja jotka ndin ollen voivat
vaikuttaa tihidn padmiiriin.

61. Tavaramerkkioikeuteen on  viime
aikoina kohdistunut voimakkaita paineita
sithen suuntaan, ettd niiden merkkien
joukkoon, jotka voivat muodostaa tillaisen
teollisoikeuden, sisillytettdisiin nikoaistilla

43 — Direktiivin § artiklan 1 kohdassa kéytetty ilmaisu, Direk-
tiivin saksankielisessi  versiossa kdytetddn ilmaisua
geschiftlichen Verkebr, ranskankielisessd ilmaisua vie des
affaires, englanninkielisessd course of trade, italiankieli-
sessi nel commercio ja portugalinkielisessd ilmaisua vida
comercial.
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havaittavien merkkien 44 lisiksi myés ne,
jotka voidaan havaita muilla aisteilla,
kuten haju- ja kuuloaistin vilitykselld. 4
Tahin sellaisten merkkien luettelon mah-
dolliseen laajentamiseen, jotka voivat
muodostaa tavaramerkin, on liityttidvi
tavaramerkin haltijuuden haltijalle anta-
mien  oikeuksien  tismillinen  mii-
rittdminen. Olisi jdrjenvastaista ja jopa
irvokasta todeta, ettd koska joku on rekis-
terdinyt turkoosin virin tavaramerkiksi,
kuvataiteilijoiden olisi jatkossa luovuttava
kiyttimaistd titd sivyi taideteoksissaan.

62. Olen varma siitd, ettd tidstd toteamuk-
sesta ollaan yksimielisid, ja sen perusteella
kykenen tidsmentimiin kisitettd elinkei-
notoiminta”. Se kiyttd, jonka tavaramer-
kin haltija kykenee kieltdimdin, ei ole mikd
tahansa kayttd, joka tuottaa etua kiytta-
jille, ei myoskiidn sellainen kiyttd, joka
voidaan esittdd taloudellisin miirein, vaan
ainoastaan, kuten muissa kuin espanjan-
kielisissd  kieliversioissa tdsmallisemmin

44 — Niihin kuuluvat myds puhtaat virit ilman muotoa, joita
on jo rekisterdity ticttyihin kansallisiin teollisoikeuksia
koskeviin rekistereihin ja sisimarkkinoiden yhdenmukais-
tamisviraston rekisteriin. Sisimarkkinoiden yhdenmukais-
tamisvirasto on rekisterdinyt violetin varin suklaan,
makeisten ja  konvehtien merkiksi  (yhteisomerkki
nro 31336). Ranskassa Conseil d’Etat on hyviksynyt virin
rouge congo oljytuotteiden merkiksi (8.2.1974 annettu
tuomio, JCP 1974, IIl, 17.720). Yhdistynecen kuningas-
kunnan tavaramerkkivirasto on 1.1,1994 hyviksynyt
rekisteriin vaaleanpunaisen virin eristyslasikuidun mer-
kikst (merkki nro 2004215). Tdimé tavaramerkki on sit-
temmin rekisterdity myds Benelux-tavaramerkkivirastossa
(merkki nro 575855) ja Portugalissa (merkki nro 310894).
Yhteiséjen tuomioistuimella on kisiteltivindin asia
C-104/01, jossa Alankomaiden Hoge Raad tiedustelee,
onko pelkin virin rekisterdiminen sellaisenaan tavara-
merkiksi direktiivin mukaan sallittua,

45 — Ks, tistd asiassa Sieckmann esittdimani ratkaisuehdotus.
Tilli hetkelld kisiteltdivind on asiassa C-283/01, Shield
Mark, esitetty ennakkoratkaisupyyntd, jossa yhteistjen
tuomioistuimen on ratkaistava, voivatko d3net muodostaa
tavaramerkin.
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todetaan, sellainen kiyttd, joka tapahtuu
elinkeinotoiminnan yhteydessi eli sellai-
sessa litketoiminnassa, jonka tarkoituksena
on nimenomaan tavaroiden ja palvelujen
toimittaminen markkinoille. Kyseessi on
toisin sanoen kaupallinen kiytto. 16

63. Vaikuttaa siltd, ettd se, ettd joku kiyt-
tdd yksityisesti avainrenkaaseen kiinnitet-
tyd tavaramerkkia BMW, mistd hin ei saa
muuta etua kuin mukavuuden, joka liittyy
sithen, ettd hinelld tavanomaisesti kiytossi
olevat avaimet ovat samassa renkaassa,?
on yhti laillista kuin se, mitd Andy Warhol
teki 1960-luvulla Campbell-keittojen tava-
ramerkille useissa maalauksissaan, 48 joista
hidn tietenkin sai taloudellista ectua. 2
Tavaramerkin haltijan oikeuksien ylen-
mddrdinen laajentaminen olisi saattanut
viedd nykytaiteelta muutamia hyvin ilmai-
suvoimaisia taideteoksia, jotka edustavat
erinomaisella tavalla “pop artia”. Myos
muita ei-kaupallisia  kiyttotarkoituksia,
kuten tavaramerkin  kidyttd  ope-
tustarkoituksiin, jid tavaramerkin haltijan
saaman suojan ulkopuolelle.

46 — Columbia Law Schoolin jirjestimdn Congreso ALAI
2001:n julkaisussa, Tema H: Las relaciones entre el dere-
cho de antor, el derecho de marcas y la competencia des-
leal. Seccion 11. Andlisis juridico y debate sobre la relacion
entre las excepciones al derecho de autor y al derecho de
marcas: ¢El derecho de marcas prohibe, o deberia probibir,
los actos_amparados por las excepciones al derecho de
antor? csitetadn, ettd jotta merkilli loukattaisiin tavara-
merkkid, hyviksikdyton on oltava sellaista, jonka tarkoi-
tuksena on osoittaa tavaroiden tar palveluiden kaupallinen
alkuperd (A, Kur).

47 — Em. A. Kurin l_antimnsm i_ulknisusm voiglaan todeta, ettd
toisin kuin tekijinoikeuksien alalla, yksityiseen kdyttoon
tehty jiljennds ei aiheura ongelmia tavaramerkkioikeuden

alalla.
48 — Esim. "200 Campbell-keittopurkkia”, 1962, oljymaalaus,
188 x 254 cm, New York, y 'silyiskol(oclnm.

49 — Lisittdakoon vield, ettd maincikkaalle keitolle oli hyotya
siitd, ettd Warhol kayui talld tavoin sen merkkia.

64. Tavaramerkin haltijalla el siis ole
oikeutta estdii sitd, ettdi muut kayttivit
kuviota tai ilmausta, jonka hin on varan-
nut itselleen, mikili kyseessi on merkki,
joka ei voisi olla tavaramerkki, tai mikali
kyseessi on rtavaramerkki, mutta ndami
eivit pyri kiyttdimian sitd elinkeinotoi-
minnassaan.

B Kaytiotarkoitukser, jotka ilmaisevat
tavaramerkin  haltijan  kannattamista,

uskollisuutta sille tai kuulumista siihen,
merkitsevit lihtkohtaisesti  kayttamisti
“tavaramerkkini”

65. Tistd pédstidn katvealucelle eli “epi-
varmuusvy6hykkeelle”, jolla sijaitsec High
Courtin esittimiin kysymykseen annettava
vastaus,

66. Kiytrotarkoituksilla, joihin High Court
viittaa toisessa kysymyksessdin, tarkoite-
taan kisittddkseni tavaramerkin kiyttdta-
poja, jotka ilmaisevat yhteyden tavaroiden,
merkin ja sen haltijan valilli eli niiden
kaulahuivien, joissa on riidanalaiset tava-
ramerkit, ja Arsenalin vilill, kuten High
Courtkin toteaa. *° Laaja tulkinta, jota olen
chdottanur  ensimmiiseen  kysymykseen
annettavan vastauksen osalta, mahdollistaa
taman roteamuksen.

50 — Vaikka Reed ilmoittag, etta hinen myymansi tavarat eiviit
ole peraisin Arsenalilta eivatka ole sen hyvilksymiii, hin
myy — jahdnen asiakkaansa ostavat — mitd  mmen-
omaan sen vaoksy, cttd missa on merkt, jotka rekiste-
rommn suojaamana yhdistavat tavarat seuraan.
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67. Tdmin yhteyden luonteella tai laadulla
ei ole merkitystdi tavaramerkkioikeuden
kannalta. Kun otetaan huomioon niiden
erottamiskykyisten merkkien tehtdvit ja
direktiivilld tavoiteltu pddmaiird, ratkai-
seva seikka ei ole ”tunne”, joka tavara-
merkilld varustettuja tavaroita ostavalla
kuluttajalla ja tavaramerkin kiyttijilld on
tavaramerkin haltijaa kohtaan, vaan se,
ettd hankinta tapahtuu sen vuoksi, ettid
tavara yhdistetddn merkin lisiimiselld
tavaramerkkiin, riippumatta siitd, miki
ajatus on sen takana, ja tdssd tapauksessa
myds tavaramerkin haltijaan.

68. On merkityksetontd, onko ostamis-
padcdksen syy se, ettd ostaja pitdd tavara-
merkkii erottamiskykyisend merkkinid tai
laadun takeena, vai se, ettd hin pdinvastoin
kapinoi valitsemalla ruman vaihtoehdon.
Kaiken kaikkiaan riidan ratkaisemiseksi ei
ole merkitystd silli, ostaako jalkapallo-
ottelun katsoja sellaisen tietyn joukkueen
pelipaidan, jota vastaava tavaramerkki
suojaa, sen vuoksi, etti kyseessi on hinen
suosikkijoukkueensa ja hin haluaa pukea
sen ylleen, vai sen vuoksi, ettd hidn inhoaa
kilpailevaa joukkuetta ja aikoo polttaa
paidan. Keskeistd on se, ettd hin on piit-
tinyt hankkia sen siitd syystd, ettid vaate
liittyy tavaramerkkiin ja samalla tavara-
merkin haltijaan eli joukkueeseen.

69. Asiaa tdytyy kisitelld seuraavaksi toi-
sesta ndkokulmasta. Koska samanlai-
suustapauksissa kuluttaja hankkii tietenkin

I-10292

tavaran sen vuoksi, ettd siind on merkki,
High Courtille annettavan vastauksen on
perustuttava nimenomaan sithen, kuka
merkkii kiyttid olematta tavaramerkin
haltija. Minun ei tarvitse tutkia syytd,
jonka vuoksi henkilé ostaa tavaran tai
kdytcdd palvelua, vaan syytd, jonka vuoksi
se, joka ei ole tavaramerkin haltija, on
saattanut tavaran markkinoille tai suorit-
tanut palvelun kayttdmilld samaa erotta-
miskykyistd merkkii. Mikili kyseessid on
merkin kiyttiminen elinkeinotoiminnassa,
sitd kdytetddn tavaramerkkinid” riippu-
matta siitd, mitkd ovat syyt siihen, ja
tavaramerkin haltija voi kieltd4 sen niissd
rajoissa ja silld laajuudella, mikd on direk-
tiivin 5 artiklan perusteella sallittua.

70. On selvid, ettd tavaramerkin haltija voi
olla hyviksymitta sitd, ettd muut kiyttavit
tavaramerkkii, kunhan hin on rekisterdi-
nyt sen kayttddkseen sitd tavaramerkkini.
Mikali hin ei kdytd merkkid elinkeinotoi-
minnassa, erottamiskykyistd merkkid ei
“kiytetd tosiasiallisesti”,?1 jolloin hinen
oikeutensa sammuvat ja hidn menettdd
oikeutensa estdd uusien merkkien rekiste-
réinti. 52

71. Niilld perusteilla ja niiden tosiseikko-
jen perusteella, jotka ovat High Courtin
esittimien kysymysten taustalla, on tutkit-
tava sitd, rekisteroiké jalkapalloseura —
tai yleisemmin urheiluseura — tavaramer-
kin teollisoikeuksia koskevaan rekisteriin
vain toimittaakseen kannattajilleen tava-

51 -— Tavaramerkkien “tosiasiallisen kdytdn” kisitteestd esitiin
piakkoin nikemykseni asiassa C-40/01, Ansul, antamas-
sani ratkaisuehdotuksessa.

52 — Ks. direktiivin 10 ja 11 artikla.
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roita, joissa on joukkuetta esittivia merk-
kejd, jotta se saisi enemmin tukea jouk-
kueelle sen kulkiessa kohti urheilumenes-
tystd, vai onko kyseessd sitd vastoin yksi
yritystoiminnan muoto, jolla pyritiin
tekemdin tulosta.

72. On selvaa, ettd vastausta ei voida saada
tutkimalla kunkin urheiluseuran (tdssi
tapauksessa Arsenalin) aikeita vaan tar-
kastelemalla objektiivisesti asemaa, joka
suuria  jalkapalloseuroja  hallinnoivilla
yhti6illd ja yhteis6illd on yhteiskunnassa ja
sen kansantaloudessa tilla hetkella.

C Jalkapallo taloudellisena ilmiéna

73. Jalkapallolla on téirked merkitys nyky-
maailmassa. Siitd lihtien, kun tdméa urhei-
lulaji syntyi englantilaisten yliopistojen
piirissd 1800-luvun puolivilissi, aina tihin
pdivdin saakka se on mukautunut erittdin
menestyksekkadsti ajan vaatimuksiin, ja
siiti on tiedotusvilineiden lihetysten
myétd  tullut massailmio, joka ylittaa
maantieteelliset, kulttuuriset, uskonnolliset
ja sosiaaliset rajat. Jalkapallon menestyk-
sen — ja niiden kannalta, jotka eivit seu-
raa jalkapalloa, myds sen mysteerin —
avain on sen verrattomassa kyvyssi syn-

nyttdd intohimoja, 33 joiden taustalla on
tietyn kaupungin tai maan joukkuciden ja
niiden kannattajien vilinen syvi yhteyden-
tunne, 54

74, Vuosikymmenten ajan jalkapallolla oli
huomattava sosiaalinen merkitys mutta
vihidinen taloudellinen merkitys. Ristirii-
taista kylld, toimintaa, joka herdcti mil-
joonien ihmisten mielenkiinnon koko
maailmassa, ei juurikaan hyédynnetty
kaupallisesti cika siini kiytetty esimerkiksi
pohjoisamerikkalaisten suurten ammatti-

laisseurojen  hallinnointimallia, 55 jonka
kasva  1960-luvulla liittyi televisioinnin

yksinoikeuksien myyntiin ja suuryritysten
harjoittamaan niiden oikeuksien valvon-
taan. 56

75. Tilanne muuttui radikaalisti 1990-lu-
vun alussa, jolloin alettiin niihdi jalkapal-
lon todelliset kaupalliset mahdollisuudet. 57
Televisiokanava Skyn omistaja, australia-
lainen mahtimies Rupert Murdoch, kerisi

53 — Bill Shankly, joka roimi Liverpoolin tarunhohtoisena val-
mentajana 1960- ja 1970-luvulla kuvasi ilmiotd seuraa-
vasti: "Jalkapallo ¢i ole climiin ja kuoleman kysymys. Se
on jotamn paljon tirkeampia®™ (Football isn't a matier of
life and death. It’s far more important than that).

54 — Kuten filosofi ja Oviedon yliopiston emeritusprofessori
G. Bueno huomauttaa, jalkapallo on urheilulaji, joka
television valitykselld saa liikkeelle kaupunkeja, jotka
samastuvat  omin  joukkucisiinsa.  linen  miclestiiin
samanlaista tunnetta ei voisi kehittyd esimerkiksi kahden
nmnmuiyhdistykscn valisessa ottelussa (ks. haastattelu,
'E)kn on julkaistu 13.2.2002 sanomalehdessd La Nueva
Cspaiia).

55 — Amerikkalainen jalkapallo, baseball ja koripallo.

56 — Ks. espanjalaisesta sanomalehdesii El Pais, 16.7.2000,
S. Segurolan artikkeli, joka on otsikoitu Al borde de la
hipertrofia®,

57 — Ennakkoratkaisupyynnossa kisitellddn tditd seikkag erit-
tdin yksityiskohtaisesti Arsenal Football Clubin osalia,
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valtavat voitot Englannin jalkapalloliigan
televisioinnin yksinoikeuksista, ja hinen
vanavedessddn merkittdvimmait eurooppa-
laiset televisio- ja radioyritykset tekivit
runsaita investointeja saadakseen itselleen
lukuisien kansallisten ja kansainvilisten
kilpailujen televisiointioikeudet, 58 miki on
osaltaan ratkaisevalla tavalla kdynnistinyt
yhden suurimmista muutoksista, joita tima
urheilulaji on kokenut historiansa aika-
na.>%®

76. Suhteellisen lyhyessid ajassa ammatti-
laisjalkapallo on muuttunut teollisuuden-
alaksi, joka liikuttaa sellaisia rahamairis,
joiden suuruutta ei olisi voitu kuvitellakaan
muutamia vuosia sitten, ja joka lisdksi luo
tuhansia tyopaikkoja ja tydtehtdvid hyvin
erilaisilla sektoreilla. 8¢ On vaikeaa esittdi
tarkkoja lukuja, mutta arvioidaan, ettd
Italiassa, joka on yksi niistdi maista, joissa
jalkapalloa pelataan ammattilaisimmin,
tdhdn urheilulajiin liittyva liikevaihto on
vuosittain noin 4 500 miljoonaa euroa, ja
jalkapallo on maan 14. tirkein teolli-
suudenala. 6! Espanjassa arvioidaan, etti
jalkapalloon liittyy sekd suoraan ettd
vélillisesti noin 3 000 miljoonan euron lii-

58 — On otettava huomioon, etti digitaaliohjelmien ja kaa-
pelitelevisioyritysten kannalta jalkapallo on ollut tirkein
edellytys tilaajien saamiscksi. Toisaalta uusi teknologia on
mahdollistanut maksutapojen monipuolistamisen, jolloin
jokainen katsoja kykenee maksua vastaan valitsemaan,
mitd otteluita haluaa katsoa.

59 — S, Segurolan artikkeli “El fiitbol rompe con su pasado”
loytyy web-sivuilta www.elpais.es/especiales/2001/liga-
00-01/liga01.hum. Kirjoittaja selvittdd jalkapallon uuden,
liikketoimien hallitseman aikakauden syntymisti,

60 — Erityisesti majoitusalalla, kaupan alalla, liikennealalla seki
viestintdvilineissi.

61— Nimid tiedot on julkaistu 8.1.2001 web-sivuilla
www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio.
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kevaihto ja ettd se antaa tydpaikan noin
100 000 ihmiselle. 62

77. Tdssd tilanteessa Euroopan tirkeim-
pien liigojen jalkapalloseurat ovat muutta-
neet organisaatiotaan merkittdvasti, Muu-
tamija poikkeuksia lukuun ottamatta ne
eivit ole endd puhtaasti urheiluseuroja,
vaan niistd on tullut liikeyrityksid, joista
yhd useammat noteerataan porssissi. 63 Ei
ole hdmmaistyttivdd, ettd joukkueiden
talousarviot ovat muutamassa vuodessa
yleisesti kasvaneet rdjihdysmaisesti, jopa
niin, ettd tiettyjen maineikkaimpien
eurooppalaisseurojen  talousarviot ovat
nousseet yli 100 miljoonan euron, joka
vastaa midriltddn keskikokoisen espanja-
laisen kaupungin menoja. 64

78. Eniten kiitosta saanut hallinnointijir-
jestelmi on tilld hetkelldi Manchester Uni-
tedilla, joka on mahdollisesti maailman
rikkain seura.®5 Monien Euroopan par-

62 — Jalkapalloa koskeva artikkeli, joka on otsikoitu “Un
Negocio de Primera Division” ja julkaistu espanjalaisessa
sanomalehdessid El Mundo 21.3.1999.

63 — Englanti ja Italia ovat ne kaksi maata, joissa on eniten
porssinoteerattuja joukkueita, Niitd ovat esim. Manches-
ter United F.C., Chelsea F.C., Leeds F.C., S.S. Lazio,
A.S. Roma ja Juventus, F.C.

64 — Tilintarkastusyhtio Deloitte & Touchen tekemin selvi-
tyksen mukaan kaudella 1998—1999 tuloissa mitattuna
suurin seura oli Manchester United, jonka vuositulot olivat

li 100 miljoonaa puntaa. Sen jilkeen tulevat Bayern
tinchen ja Real Madrid, joiden molempien vuositulot
olivat lihes 80 miljoonaa. Arsenal on kymmenentend noin
50 miljoonan punnan tuloilla (ks, tiedot, jotka on julkaistu
The Economist -tehdessi 8.2.2001 otsikolla "It’s a funny
old game”).

65 — Espanjalaisen sanomalehti El Mundon 8.2.2002 ilmesty-
neessd numerossa esitettyjen lukujen mukaan englanti-
laisseuran arvo on lihes 1 600 miljoonaa euroa. Viimeisten
kolmen vuoden aikana Manchesterin liikevaihto on ollut
keskimadrin 120 miljoonaa puntaa kaudessa, ja se on
tehnyt lihes 20 miljoonan punnan voitot ennen veroja
(tiedot saatu 11,3.2001 web-sivuilta www.soccerbusines-
sonline.com). Urheilullisesti arvioiden menestyksekkiin
joukkue on Real Madrid, jolle FIFA on antanut arvonimen
?20. vuosisadan paras jalkapalloseura”.



ARSENAL FOOTBALL CLUB

haiden joukkueiden ohjakset ovat menes-
tyksekkiiden liikkemiesten kisissi, ja heididn
kasityksensi jalkapallosta kuvastaa todel-
lista aikakauden vaihtumista. Esimerkiksi
Lazio de Roman puheenjohtaja Sergio
Cragnotti katsoo, ettd ”jalkapallo on mer-
kittdvintd liiketoimintaa yhi maailmanlaa-
juisemmassa taloudellisessa ymparist6ssa”.
Tdstd syystd hdn arviol, ettd ”sitd ei pidi
pitdd suppeasti arvioiden urheiluna vaan
viihdeteollisuutena™. €6 Real Madridin
puheenjohtaja  Florentino Pérez nikee
tilanteen samankaltaisena, silli hin on
puhuessaan johtamansa yhteisén taloudel-
lisista perspektiiveistd kiyttinyt ilmaisua
”Walt Disney, jota ei hyddynnets .67

79. Todellisuudessa tilanne ei ole yvhti
imarteleva suurimmalla osalla ammatti-
joukkueista, joista monia rasittavat suuret
velat. Tosiasiallisesti ja aikakauslehti The
Economistin tekemin selvityksen
mukaan®® pelaajien palkkojen ja siirto-
korvausten kasvaessa tilldi hetkelli voi-
makkaasti®® joukkueet ovat joutuneet
tilanteeseen, jossa niiden on kiytettivi
suuri osa tuloistaan, ilman etti voitaisiin
sanoa, ettd niita johdetaan huonosti. Tamai
seikka selittdd esimerkiksi sen, ettd Italias-
sa, jonka jalkapalloliiga vetiid puoleensa
runsaita investointeja, jalkapalloseurojen

66 — Tiedot saatu web-sivuilta www.soccerage.com, joilla on
siteerattu italialaisessa sanomalehdessd La Repubblica”
17.7.2000 julkaistua haastattelua.

67 — Ks. V. Verdiin artikkeli, joka on otsikoitu "El fitbol de
ficcién” ja julkaistu sanomalehdessi El Pais 15.7.2001.

68 — "Football and prune juice”, julkaistu 8.2.2001.

69 — Tilintarkastusyhtié Deloitte & Touchen tekemissi
alaviitteessi 64 mainitussa selvityksessi, jossa siteerataan
The Economistia, todetaan, etti kun seurojen tulot kas-
voivat 177 prosenttia kausien 1993-1994 ja 1998-1999
vilisend aikana, pelaajien palkat kasvoivat samana aikana
266 prosenttia.

velkojen yhteissumma on tilla hetkellad yli
1 000 miljoonaa euroa.”®

80. On varmaa, ettd seurojen rahoituslih-
teet ovat lisidntyneet viime vuosina.
Perinteiset tulot lipunmyynnistd tai osak-
kaiden osuuksista ovat menettineet merki-
tystddn muista lihteistd tulevien runsaam-
pien tulojen rinnalla, joihin kuuluvat muun
muassa televisioldhetysten edelleenlihetti-
misestd, joukkueeseen liittyvien tuotteiden
myynnistd, pelaajien kuviin liittyvien oi-
keuksien kiytosti ja internetisti saatavat
tulot. 7! Eurooppalaiset joukkueet saavat
rahaa my6s muilla perusteilla, joihin kuu-
luvat palkkiot, joita ne saavat osallistumi-
sesta Euroopan jalkapalloliiton (UEFA)
jarjestimiin mestaruuskamppailuihin,
ystavyysotteluiden jdrjestimisestd tai tilo-
jen (myymildiden, baarien ja neuvotteluti-
lojen) hallinnoimisesta.

81. Viime vuosina tarkeimmiksi muodos-
tuneisiin tuloldhteisiin kuuluu joukkuee-
seen liittyvien tuotteiden myynti, joka tun-
netaan yleisesti nimelli “merchandi-
sing”.72 Tam4i liiketoiminta, jonka tarkoi-
tuksena on  kaulaliinojen, lippujen,

70 — Tiedot on julkaistu 20.3.2002 web-sivuilla www.fut-
vol.com.

71 — Euroopan suosituimpien seurojen web-sivaihin tutustuu
péivittdin miljoonia kavijdita. Niiden kautta seurat saavat
runsaita mainonta- ja verkkokauppatuloja.

72 — Tamin toiminnan menestyksellisyyden vuoksi joukkueet
pyrkivit perustamaan virallisia myymiléitd ostoskeskuk-
siin kenttien sisidgnkdynnin yhteydessi olevien myyntiko-
jujen vahingoksi. Reedin tavoin yksityishenkilot kayvit

auppaa monissa tillaisissa myyntikojuissa, ilman ettd
niiden omistajat olisivat missiin yhteydessi joukkueet
omistaviin yhteisihin.
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vaatteiden tai minki tahansa muiden seu-
raan liittyvien tuotteiden myynti suoraan
tai vilittdjayritysten kautta, on osoittautu-
nut niin kannattavaksi, 73 ett4 siitd on tullut
ensisijaisen tidrked yhtididen taloudellisen
kokonaisuuden hallinnoijille. 74 Real Mad-
ridin markkinointijohtajan mukaan vyksi
”merchandisingin® menestysti selittdvisti
syistd on yksinkertainen: “jalkapallojouk-
kueiden kannattajat ovat hyvin uskollisia.
Kannattaja on joukkueelleen niin uskolli-
nen, ettd se olisi ihannetilanne minki
tahansa muun alan tavaramerkeille, jotka
ovat aina huomattavasti alttiimpia mark-
kinoiden muutoksille”. 75

82. Tamin liiketoiminnan kasvuennusteet
ovat tunnetusti nousevia. Jalkapallolihe-
tykset television ja internetin vilityksella
mahdollistavat sen, etti eurooppalaisjouk-
kueet avaavat markkinoita muualla maa-
ilmassa, erityisesti Aasiassa, jossa mielen-
kiinto tdhdn urheilulajiin on kasvanut
merkittidvisti viime vuosina, osittain sen
vuoksi, ettd vuonna 2002 maajoukkueiden
maailmanmestaruuskilpailut pidetddn
Japanissa ja Koreassa. 7¢ Jotkin eurooppa-

73 — Aikakauslehti The Economistin tietojen mukaan ("It’s a
funny old game”, 8.2.2001), "merchandising” ja sponsorit
vastaavat 26 prosentista Manchester Unitedin tuloista.
Real Madridilla tdmd liiketoiminta muodostaa noin yhden
viidesosan seuran tuloista, ja sen arvioidaan kasvavan
tulevaisuudessa (ks. vuoden 2001 talousarvio web-sivuilla
www.realmadrid.com).

74 — Erinomainen osoitus tdstd on Manchester Unitedin ja
baseball-joukkue New York Yankeesien vililli 7.2.2001
tehty sopimus siitd, ettd molemmat joukkueet voivat
myfdéi omia tavaramerkeilldi varustettuja tavaroitaan
molempien joukkueiden omissa myymaldissi ja neuvotella
yhdessa oikeuksista sponsorien ja televisioyhtididen kans-
sa.

75 — ]J.A. Sanchez Periéiiez, Real Madridin markkinointijohtaja,
El Paisin viikkolehti, 3.3.2002.

76 — Tiéstd syystd joidenkin euroorpalaisten seurojen web-
sivuista on olemassa japaninkieliset versiot,
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laisseurat ovat pdittineet avata myy-
milditd Aasian kaupungeissa myydikseen
tuotteitaan suoraan, 77

83. ”Merchandisingin” menestys on tuonut
esiin jalkapallon valtavat liiketoiminnan
mahdollisuudet, miki selittid sen, ettd
peliesityksen varsinaisten padhenkildiden
eli pelaajien palkkiot eivit riipu yksin-
omaan heiddn saavutuksistaan pelikentilld
vaan tuloista, joita heidin kuvansa saatta-
vat tuoda joukkueelle mainonnan ja urhei-
lijaan liittyvien tuotteiden myynnin kautta.
Viime vuosina on tehty merkittivid jalka-
palloilijoiden siirtoja, jotka osoittavat
tdmén viitteen oikeaksi, kuten japanilais-
pelaaja Nakatan hankinta Parmaan,’8 ja
aivan erityisesti ranskalaisen Zinedine
Zidanen hankinta Real Madridiin, kaik-
kien aikojen kallein pelaajahankinta, jonka
arvo oli noin 70 miljoonaa euroa, josta
suuri osa toivotaan saatavan takaisin peli-
paitojen myynnin kautta. 72

84. Suuret joukkueet, kuten Englannin lLi-
gan hiljattain voittanut Arsenal, eivit ole
pelkkid urheiluseuroja, joiden tarkoituk-
sena on jalkapallon pelaaminen, vaan
aitoja “kauppakeskuksia”, joiden tarkoi-

77 — Manchester Unitedilla on myymdldt Singaporessa, Bang-
kokissa, Kuala Lumpurissa ja Hong Kongissa (ks. The
Economist, ”It’s a funny old game?”, 8.2.2001).

78 — Hinen palkkioissaan otetaan epdilemittd huomioon se,
ettd_hin on menestyksekkdin Euroopassa pelannut japa-
nilaispelaaja.

79 — Tilld kaudella ennustetaan myytivin 500 000 pelipaitaa

oko maailmassa. Kaiken kaikkiaan niistdi saadaan
36 miljoonaa euroa, josta lihes puolet jid seuralle.
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tuksena on ammattimainen jalkapallon
pelaaminen ja jotka harjoittavat puhdas-
veristé liiketoimintaa. Kun ne rekistersivit
merkin kdyttddkseen siti tavaramerkkini
liikketoiminnassa ja toimittaakseen tiettyji

tavaramerkilli varustettuja tavaroita ja
palveluja markkinoille suoraan tai lisens-
sinhaltijan  vilitykselld, ne kéyrtivic
tehokkaasti immateriaalioikeuksia ja voi-
vat kieltda sen, ettd muut kiyttivir samaa
merkkid tarkoituksenaan kiyttdd sitd elin-
keinotoiminnassa ja saadakseen siiti
taloudellista etua, kiyteaimilli kaikkia
oikeusjarjestyksessd sallittuja keinoja, ja
myos kaikkein voimakkaimpia keinoja. 80

85. Todettakoon lopuksi vastauksena High
Courtin esittdmain toiseen kysymykseen,
ettd tavaramerkin kidytt, jonka tavara-
merkin haltija voi kieltdd muilta, on merkin

80 — Madridilaisen sanomalehti EI Paisin urheilusivuilla jul-
kaistiin 25.4. tdnd vuonna uutinen, jossa kerrottiin siitd,
cted Guardia Civilin poliisit olivat pidattancet Valenciassa
neljd henkilod sen vuoksi, ettd nimd olivat myyneet lait-
tomasti 14 000 tuotetta, joissa oli Real Madridin tunnus ja
joiden markkina-arvo ol yli 336 000 curoa.

Vuoden 1998 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen
aikana Ranskan viranomaisct panivat vircille 41 oikeu-
denkiyntid tavaramerkkien laittoman kdytdmisen perus-
teella.
Selvityksestd, joka koski tulliviranomaisten vircille pane-
mia tavaramerkkicn loukkaamiscen liityneitd asiona ja
jonka oli laatinut Ranskan vahiovarainministerion tullien
1a vilillisten verojen pidosasto vuosien 19941998 osal-
ta, ilmenee selviisti, etta suuren yleison urheilun harjoit-
tamiscen yhdistimid tavaroita koskevien tavaramerkkien
oukkaaminen on lisiintynyt. Saman viranomaisen laa-
timasta vuotta 2001 koskevasta laskelmasta ilmence, cutd
kyseisend vuonna takavarikoitiin 810 000 vuoden 2002
jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen muistoesinetta
{molemmat asiakirjat ovat tutkittavissa internctissi web-
sivuilla wivw. finances.gouv.fr/douancs/actu/rapport).
Web-sivuilla www.sport.fr on 25.4.2002 parvitty ticto,
jonka mukaan markkinoille on twillur suuri  madrd
oreassa ja Japanissa jarjestettaviin maail-
manmestaruuskilpailuthin - osallistuvien maajoukkueiden
vildrennettyjd pelipaitoja, ja siind todetaan, cua markki-
noilla mnyn'ﬁn jo esimerkiksi Manchester Unitedin, Real
Madridin ja Torinon Juventuksen tavaramerkilli varus-
tettuja jaljitelmid.

kidyttaminen elinkeinotoiminnassa, milld
tarkoitetaan sitd, ettii kiytetdin erottamis-
kykyisid merkkeja, jotka jalkapalloseurojen
omistajayritykset ovat rekisteréincet tava-
ramerkeiksi myydikseen joukkueeseen liit-
tyvid vaatteita ja muita tuotteita.

86, Tissd yhteydessid ei ole merkitystd
syilld, joiden vuoksi kuluttaja tekee valin-
tansa. Ratkaiseva seikka on se, ettd ostaja
hankkii ne tai kiyrtdd niita siksi, ettd niissi
on kyseinen erottamiskykyinen merkki.

87. Edelld mainitut toreamuksetr, kuten
myoskddn  vastaukset, joita chdotan
ensimmdiseen  ennakkoratkaisukysymyk-

seen, eivit noudata sanatarkasti linjaa, joka
on omaksuttu High Courtin  kahdessa
ennakkoratkaisukysymyksessa, mutta
direktiivin tulkinnan osalta ne voivat antaa
sille hyodyllisen ja riittivian vastauksen,
jotta se kykenee ratkaisemaan kasiteltavi-
néin olevan riidan, 8!

81 — Asiassa C-55/00, Elide Gottardo, tuomio 15.1.2002, Kok.
2002, s. 1-413, 5.4.2001 antamassani ratkasuchdotukses-
sa, olen todennut, etta "EY 234 aruklassa twomicistui-
melfle annettn  hermencattinen  tehtivd,  jonka
tarkoituksena  on  yhteison  oikeuden  yhdenmukaisen
soveltamisen 1akaaminen jascnvaltiossa, ¢1 voi rajoittua
sithen, ettd vastataan mekaanisesti kysymyksiin pitdytyen
tikasti sithen sapamuotoon, jonka mukaan kysymykset
on laadittu, vaan yhteisén otkeuden patevind tlkitsijana
tuomioistuimen olisi kasiteltavia ongelmaa laajemmasta
nikokulmasta ja joustavammin, jotta se voisi antaa kysy-
myksid esittivin kansallisen twomioistuimen ja muidén
Euroopan unionin tuomioistuinten kannalia hyadyllisen
vastauksen voimassa olevien yhieison midirdysten tai
sddmosten valossa. Jos nam e ole, EY 234 artiklassa
asctettu tnomijoistuinten vialmen yhteistyd saattaa i
liiaksi kysymyksen esittivan tomioistuimen varaan, jol-
loin kysymysten sanamuoto saattaa madriti ennakkorat-
kaisupyyntoon anncttavan vastauksen™ (36 kola, toinen
kappale).
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V Ratkaisuchdotus

88. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, etti yhteisdjen tuomioistuin vastaa High
Courtin esittdmiin kysymyksiin seuraavasti:

1) Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiddédnnén lihentimisestd 21 piivind jou-

lukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, etti siihen sisiltyvin
sddnnoksen perusteella rekisteroidyn tavaramerkin haltija voi kieltdd kol-
mansia kadyttimédstd samoissa tavaroissa tai palveluissa sellaisia samoja
merkkejd, jotka voivat johtaa harhaan nididen tavaroiden tai palvelujen
alkuperin, valmistajan, laadun tai maineen osalta.

Sen tdsmentdminen, milloin se, ettd kolmas kayttds tavaramerkkid, merkitsee
nimenomaan kéyttimistd “tavaramerkkini”, on tosiseikkoja koskeva kysy-
mys, joka kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava kiytettdvissddn olevien
seikkojen perusteella. Tilanteessa, jossa merkit ja tavarat tai palvelut ovat
samoja, vallitsee kuitenkin iuris tantum -olettama siitd, ettd timid kayttdd
tavaramerkkiid tavaramerkkini.

Se tavaramerkin kdyttd, josta tavaramerkin haltija voi kieltd4 kolmansia, on
merkin kiyttdminen elinkeinotoiminnassa, ja tihin kisitteeseen kuuluu sel-
lainen tilanne, jossa kidytetddn erottamiskykyisii merkkeji, jotka jalkapallo-
seurojen omistajayritykset ovat rekisterdineet tavaramerkeiksi myydikseen
joukkueeseen liittyvid vaatteita ja muita tuotteita.

Téssd yhteydessd ei ole merkitystd syilld, joiden vuoksi kuluttaja valitsee
tavarat tai palvelut. Ratkaiseva seikka on se, ettd niiden vastaanottaja hankkii
ne tai kidyttda niitd siksi, ettd niissi on kyseinen erottamiskykyinen merkki.
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