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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

21 pdivianid maaliskuuta 20021

1. Esilld olevassa asiassa on ratkaistava,
sisaltddké jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddannon lihentimisestd 21 pidivdni
joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen
neuvoston direktiivi 89/104/ETY (jiljem-
pani tavaramerkkidirektiivi) 2 sen
§ artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla
merkin vairinkiyttamistd tai vahingollista
kdyttimisti muuhun tarkoitukseen kuin
tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi
vastaan annettavan suojan soveltamispe-
rusteet,

Pididasian tosiseikat

2. Kuten ennakkoratkaisupyynnon esitti-
mistd koskevasta padtoksesti ilmenee,
paidasiassa kyseessd olevat tosiseikat voi-
daan esittda seuraavasti.

3. Kaksi sijoitusyhti6td perusti 20.11.1996
osakeyhtiSmuodossa  {naamloze  ven-
nootschap) Robelcon NV:n (jaljempini

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.
2 —EYVL 1989, L 40,s. 1.

Robelco), jonka toiminimeni on Robelco ja
jonka toimiala kattaa muun muassa seu-
raavaa:

”—sellaisten erilaisten toimenpiteiden
suorittaminen, jotka suoraan tai vilil-
lisesti liittyvdt erilaisten kiinteistojen
hankkimiseen, luovuttamiseen, vaihta-
miseen, vuokralleottamiseen ja -anta-
miseen, rakentamiseen, jalostamiseen,
jakamiseen, hallintaan ja arvon kohot-
tamiseen

— lainojen myontiminen hypoteekkilai-
noina tai muuten, kiinteistoprojektien
rahoittaminen, varojen hankkiminen ja
palvelujen tarjoaminen yrityksille ja
yhtioille

— kaikki mahdolliset kiinteistd)i koske-
vat toimet, mukaan lukien vuokraus ja
leasing.”
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Mainostarkoituksiin tehdyistd julkaisuista
ilmenee, etti Robelco on kiinteistdalalla
toimiva yhtié, joka tunnetaan yri-
tyspuistoista ja "mittatilauksena” toteutet-
tavista projekteista.

Robelcon, jonka alkuperiinen osakepii-
oma oli kuusi miljoonaa Belgian frangia,
taseen loppusumma oli vuoden 1998
lopussa reilut 1,4 miljardia frangia.

4. Robeco Groep NV (jiljempini Robeco
Groep) on vuodesta 1929 toiminut alan-
komaalainen omaisuudenhoitoa harjoit-
tava rahoituskonserni. Se tuo markkinoille
rahoitustuotteita ja -palveluja lihinni siten,
ettd silli on porssissi noteerattavia sijoi-
tusrahastoja; lisidksi se harjoittaa kansain-
vilisti toimintaa pankkien ja arvo-
paperivilittdjien kautta.

Rotterdams Beleggins Consortium on toi-
minut vuodesta 1959 lihtien nimelld
Robeco, ja se on siitd lihtien rekistersinyt
Benelux-maiden  tavaramerkkivirastossa
useita sanoista koostuvia tavaramerkkeji,
muun muassa sanat Robeco, Rorento,
Rolinco, Rogiro, Rotrusco ja Roparco,
jotka rekisteroitiin luokkaa 36 varten eli
sitd luokkaa varten, johon kuuluvat raha-
talousasiat ja raha-asiat ja siidstimiseen ja
sijoittamiseen liittyvit palvelut.
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Vuonna 1998 Robeco Groepilla oli hoi-
dettavanaan reilut 170 miljardia Alanko-
maiden guldenia, suurimmaksi osaksi ins-
titutionaalisten sijoittajien varoja.

On selvai, ettd tavaramerkki Robeco on
hyvin tunnettu Alankomaiden yleisén kes-
kuudessa.

5. Robeco Groep haastoi Robelcon
2.6.1999 oikeuteen, jotta siti kiellettiisiin
kayttamistda merkkid Robelco liikenimeni
ja toiminimend tai kayttimistd merkin
Robeco kanssa samankaltaista merkkii
uhalla, etti muuten sen maksettavaksi
miidrdtian 100 000 frangin suuruinen
uhkasakko kultakin piivilti, jona kielto-
mdéardystad ei noudateta.

Robeco Groep vetosi Benelux-maiden
yhtendisen  tavaramerkkilain  (Benelux
Merkenwet; jilijempini yhtendinen tava-
ramerkkilaki) 13 §:n A momentin 1 kohdan
d alakohdan rikkomiseen ja katsoi tillaisen
rikkomisen hyvien kauppatapojen vastai-
seksi teoksi.

Vaatimus hyviksyttiin tuomiossa.
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Sovellettava lainsiadanto

Yhteison oikeus

6. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1, 2
ja S kohdassa siddetidn seuraavaa:

»Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltid muita ilman
hinen suostumustaan kiyttimaisti elinkei-
notoiminnassa:

a) merkkii, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palve-
luja varten kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten tavaramerkki on rekiste-

roity;

b) merkkis, joka sen vuoksi, ettd se on
sama tai samankaltainen kuin samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja varten oleva tavaramerkki, ai-
heuttaa yleison keskuudessa sekaan-
nusvaaran, joka sisiltdia my6s vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd miel-
leyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi myés saatda, ettd halti-
jalla on oikeus kieltii muita ilman hinen
suostumustaan kiyttimistd elinkeinotoi-
minnassa merkkii, joka on sama tai
samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka
tavarat tai palvelut, joita varten merkki on,
eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita var-
ten tavaramerkki on rekisterdity, milloin
viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti
tunnettu tassi jdsenvaltiossa ja merkin
aiheeton kaytté merkitsee tavaramerkin
erottuvuuden tai maineen epioikeutettua
hyviaksi kidyttamistd taikka on haitaksi
tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

5. Miti 1—4 kohdassa saidetiin, ei esta
jisenvaltioita soveltamasta niiden sidin-
noksii suojasta muuhun tarkoitukseen kuin
tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi
tapahtuvaa merkin kiyttimistd vastaan, jos
merkin aiheeton kaytt6 merkitsee tavara-
merkin erottuvuuden tai maineen epi-
oikeutettua hyviksi kdyttimista taikka on
haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai
maineelle.”

Kansallinen oikeus

7. Vuodesta 1971 lihtien Benelux-
talousyhteisén kolmeen valtioon sovelle-
taan yhtendistd tavaramerkkilakia. 3

3 — Ks. edelld § kohta.
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8. Tamidn lain 13 §:n A momentin
1 kohdassa saidettiin alun perin seuraavaa:

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisten
vahingonkorvausoikeudellisten siinnésten
mahdollista  soveltamista, yksinoikeus
tavaramerkkiin tuottaa tavaramerkin hal-
tijalle oikeuden kieltii muita

1. kadyttimistd tavaramerkkii tai sitd
muistuttavaa merkkid sellaisia tavaroita
varten, joita varten tavaramerkki on rekis-
terdity, tai niiden kanssa samankaltaisia
tavaroita varten

2. kidyttamista aiheettomasti tavaramerk-
kia tai sitd muistuttavaa merkkii muulla
tavoin elinkeinotoiminnassa siten, etti
tavaramerkin haltijalle voi aiheutua siitd
haittaa.

9. Yhtendisen tavaramerkkilain muutettu
versio, jolla tehtiin tavaramerkkidirektiivin
edellyttimidt mukautukset, tuli voimaan
1.1.1996.
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10. Kyseisessa 13 §:n A momentin
1 kohdassa sdidetiin sittemmin seuraavaa:

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisten
vahingonkorvausoikeudellisten sidnnosten
mahdollista  soveltamista, yksinoikeus
tavaramerkkiin tuottaa tavaramerkin hal-
tijalle oikeuden kieltii muita

a) kdyttamastd tavaramerkkii elinkeino-
toiminnassa sellaisia tavaroita varten,
joita varten tavaramerkki on rekiste-

roity

b) kayttamaisti elinkeinotoiminnassa
tavaramerkkia tai sitd muistuttavaa
merkkia sellaisia tavaroita varten, joita
varten tavaramerkki on rekisteréity, tai
niiden kanssa samankaltaisia tavaroita
varten, mikili se aiheuttaa yleisén
keskuudessa vaaran merkin ja tavara-
merkin vilisestd mielleyhtymasti

¢) kayttimisti aiheettomasti elinkeino-
toiminnassa tavaramerkkia, joka on
laajalti tunnettu Benelux-alueella, tai
tillaista tavaramerkkii muistuttavaa
merkkid sellaisia tavaroita varten,
jotka eivat ole samankaltaisia niiden
tavaroiden kanssa, joita varten tavara-
merkki on rekisterdity, mikili merkin
kdyttdé merkitsee tavaramerkin erotta-
miskyvyn tai maineen epioikeutettua
hyviksi kiyttimisti taikka on haitaksi
tavaramerkin  erottamiskyvylle tai
maineelle
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d) kidyttimistd aiheettomasti elinkeino-
toiminnassa tavaramerkkid tai sitd
muistuttavaa merkkii muutoin kuin
tavaroiden erottamista varten, mikali
merkin kiyttdé merkitsee tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epi-
oikeutettua hyviksi kdyttamistd taikka
on haitaksi tavaramerkin erottamisky-
vylle tai maineelle.

(vapaa kiinnos)

Ennakkoratkaisukysymykset

11. Hof van Beroep te Brussel (muu-
toksenhakutuomioistuin), joka kaisitteli
valitusta ensimmiisen asteen tuomioistui-
men tuomiosta, on esittinyt yhteisdjen
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkai-
sukysymykset:

”1) Onko jisenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddannon lihentamisestd
21 pdivdni joulukuuta 1988 annetun
ensimmdisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY 5 artiklan 5 kohtaa tul-
kittava siten, ettd jasenvaltio voi kiyt-
tid siind tarkoitettua suojamahdolli-
suutta vain, jos kyse on sellaisen mer-
kin kayttimisestd, joka on sama kuin
tavaramerkki, vai voidaanko suojaa
tissd tapauksessa antaa myds silloin,
kun kyse on sellaisen merkin kaytti-
misestd, joka on samankaltainen kuin
tavaramerkki?

2) Jos suojaa voidaan antaa my6s tava-
ramerkin kanssa samankaltaista merk-
kid vastaan, edellyttaako edelld maini-

tussa artiklassa tarkoitettu tavara-
merkkiloukkauksen muodostava
samankaltaisuus, etti siitd voi aiheutua
sekaannusvaaraa, vai riittaako, ettd
siitd aiheutuu mielleyhtymian vaara,
milld tarkoitetaan siti, etti tavara-
merkkia ja merkkia tarkasteleva hen-
kil6 yhdistdd nimai toisiinsa ilman, etti
ndiden vililld olisi sekaannusvaaraa,
vai eiko talloin edellytetd edes mielle-
yhtymin vaaraa?”

Asianosaisten lausumat

12. Kirjallisia huomautuksia ovat komis-
sion ohella esittineet molemmat asian-
osaiset.

13. Robeco Groep viittia, ettd belgialaisen
tuomioistuimen esittimiin ensimmaiseen
kysymykseen vastattaessa on todettava,
ettd direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa tar-
koitettu kisite “merkki” kasittdd sekd
samat ettd samankaltaiset merkit ja ettd
timin saman sdinnoksen mukaan edelly-
tetyn samankaltaisuuden aste on tdsmen-
nettivd kansallisessa lainsdddianndssa.

14. Toiseen kysymykseen annettavan vas-
tauksen osalta Robeco Groep toteaa, ettd
direktiivin § artiklan 5 kohdassa esitetdin
selkedsti sen soveltamisedellytykset (”mer-
kin” “aiheeton kiytt6” ja “epioikeutettu
hyviksi kdyttiminen tai haitta tavaramer-
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kille), eika siitd voida johtaa muita, uusia
edellytyksid, kuten sekaannusvaaraa tai
vaaraa mielleyhtymisti, joihin ennakko-
ratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin
viittaa. 4

15. Robelco puolestaan keskittyy lausu-
missaan sekaannusvaaran ja mielleyhtymai
koskevan vaaran erottamiseen. “Sekaan-
nusta” aiheutuu, kun yleisé sekoittaa mer-
kin ja tavaramerkin (vilitén sekaannus) tai
merkin haltijan ja tavaramerkin haltijan
(vilillinen sekaannus). Kyse on pelkisti
mielleyhtymaistd, kun merkkia tarkasteleva
yhdistdd tdimin tavaramerkkiin ilman, ettd
niiden vililld olisi sekaannusvaaraa.

16. Robelco myéntidd, ettdi  direktiivin
5 artiklan 5 kohta ei ole tavaramerkki-
oikeutta koskeva siddnnos. Se toteaa myds,
ettd pelkkd samankaltaisuus ei riitad tallai-
sen erityisen suojan saamiseksi: merkin on
oltava sama kuin tavaramerkki. Piinvas-
taisessa tapauksessa on aina ndytettiva
sekaannusvaaran olemassaolo toteen.

17. Robelcon mukaan 5 kohdassa maini-
tulla ”merkilld” tarkoitetaan samaa kuin
1 kohdan b alakohdassa, toisin sanoen
tavaramerkkii vastaavaa merkkid. Tami
tulkinta, joka rajoittaa jisenvaltioiden toi-

4 — Viittaus asiaan C-215/95, Sabel, tuomio 11.11.1997
(Kok. 1997, 5. I-6191).
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mivaltuuksia, on sen mielestd yhteensopiva
direktiivin yhdenmukaistamista koskevan
tavoitteen kanssa. Muussa tapauksessa
tuntemattomalle  merkille  annettaisiin
5 kohdan mukaisesti suojaa, joka on rin-
nastettavissa laajalti tunnetulle tavaramer-
kille 2 kohdan nojalla annettavaan suojaan.

18. Komissio ehdottaa, ettd yhteis6jen
tuomioistuin katsoisi vastauksessaan, etti
direktiivin 5 artiklan 5 kohdan tarkoituk-
sena on jittdda yhdenmukaistamisen ulko-
puolelle tietyt jasenvaltioiden oikeusjirjes-
tyksissd tunnustetut suojamuodot, kuten
Benelux-maiden yhteniisen tavaramerkki-
lain 13 §:n A momentin 1 kohdan
d alakohdassa vahvistettu suoja.

19. Kyseinen yhteison toimielin ldhtee siitd,
ettda ennakkoratkaisupyynnon esittinyt
tuomioistuin on mdadarittanyt riidan tosisei-
kat oikein — tavaramerkin haltijan ja toi-
minimen haltijan vilinen riita ilman, ettd
niiden tavarat tai palvelut olisivat saman-
kaltaisia — merkin kiyttimiseksi muuhun
kuin  erottamistarkoitukseen,  jolloin
5 artiklan 5 kohtaa voitaisiin soveltaa.

20. Analysoituaan sdinnéksen systema-
tilkkkaa valmistelevien toimien valossa
komissio katsoo, etti 5 artiklan 5 kohdan
soveltamisala jaid kokonaan yhteison lain-
sdddannon yhdenmukaistamisen ulkopuo-
lelle. Niin ollen kansallinen tuomioistuin
voi vapaasti tulkita asiassa annettuja kan-
sallisia sddnnoksia.
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21. Toisstjaisesti komissio ehdottaa, etti
yhteisbjen tuomioistuin toteaisi, ettd
direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa ei edelly-
tetd minkéianlaista merkin ja tavaramerkin
vilistd samankaltaisuutta. Tilloin ei olisi
tarpeen arvioida sekaannusvaaran tai
mielleyhtymdi koskevan vaaran olemas-
saoloa vaan pikemminkin tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen perusteella
saatua perusteetonta etua tai tavaramer-
kille aiheutunutta haittaa.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

22. Brysselin muutoksenhakutuomioistuin
haluaa tietai, miki samankaltaisuuden aste
merkilld ja tavaramerkillid pitdi olla, jotta
direktiivin § artiklan 5 kohtaa voitaisiin
soveltaa (ensimmiinen kysymys), ja onko
timdn samankaltaisuuden ohella oltava
sekaannusvaara tai vaara mielleyhtymasti
{toinen kysymys).

23. Kansallisen tuomioistuimen epivar-
muus ei johdu niinkiin yhteisén sdanndk-
sestd sindnsd kuin siitd epitietoisuudesta,
onko kyseinen sdinnés saatettu asianmu-
kaisesti osaksi Benelux-maiden oikeusjir-
jestystd ja onko ennen direktiivin voi-
maantuloa kehittynyt oikeuskiytinto edel-
leen voimassa.

24, Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa —
jonka otsikkona on Tavaramerkkiin kuu-
luvat oikeudet — todetaan syste-
maattisesti, minki tasoista oikeusturvaa
tavaramerkin haltijat voivat vaatia, ja teh-
dain selvi ero yhteison lainsiddintsd, joka
on yhdenmukaistettu, koskevien toimival-
tuuksien ja edelleen kansallisista oikeus-
jdrjestyksistd riippuvien toimivaltuuksien
valilla.

25. Kyseisen S artiklan 1 kohdassa maii-
ritellidn tavaramerkkii koskevan yksin-
oikeuden tyypillinen sisidltd, joka kattaa
oikeuden kieltdd kiyttimisti samaa
merkkid samoja tavaroita tai palveluja
varten, kuten tapahtuu tavaramerkin
loukkauksessa (a alakohta), ja samankal-
taista merkkid niin ikdin samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten, jos se voi
aiheuttaa yleisén keskuudessa sekaannus-
vaaran tai jopa pelkidn vaaran mielleyhty-
mastd (b alakohta).

26. Tamda  on  tavaramerkkioikeuden
nimenomainen tavoite: suojata sen tiedon
paikkansapitdvyyttd, jonka rekisterdity
merkki ilmaisee tiettyjen yrityksen tuottei-
den alkuperasti.

27. Direktiivin § artiklan 2 kohdassa laa-
jennetaan titi suojaa niihin tavaramerk-
keihin, jotka ovat laajalti tunnettuja tietylld
alueella, kun jisenvaltioille annetaan
oikeus kieltia niissd tapauksissa saman-
kaltaisen merkin kdyttd myos muiden kuin
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samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen
osalta, jos timid merkitsee tavaramerkin
maineen epidoikeutettua hyviksi kaytti-
mistd tai jos siitd voi aiheutua vahinkoa
tavaramerkin haltijalle. Tillid tavoin suo-
jellaan samanaikaisesti yleisén oikeutta
saada tietdd sille tarjottavien tavaroiden
tarkka alkuperi ja tavaramerkin haltijan
oikeutta siilyttdd tavaran goodwill-arvo.

28. Saman artiklan 5 kohdassa jitetddn
direktiivin  soveltamisalan ulkopuolelle
kansallisen oikeuden sdinnokset, jotka
koskevat suojaa muuhun tarkoitukseen
kuin tavaroiden erottamiseksi tapahtuvaa
merkin kdyttimistd vastaan, jos tillainen
kadytto merkitsee tavaramerkin maineen tai
erottamiskyvyn vuoksi perusteetonta etua
tai on haitaksi tavaramerkille.

29. Asianosaiset ovat tutkineet eri laajuu-
dessa sitd, kuuluuko timi viimeksi mai-
nittu  sddnnds  tavaramerkkioikeuteen.
Henkil6kohtaisesti en katso, ettd tilla
madrittelylld olisi perustavanlaatuista mer-
kitystd. Oikeudenaloissa, joiden hyoty
oppimistarkoituksessa on kiistaton, on aina
jotain mielivaltaista, ja niiden rajat ovat
epdvarmoja, silli ne muuttuvat usein ajan
ja paikan suhteen. Tisti syystid, vaikka
voidaankin katsoa, etti tavaramerkki-
oikeus kattaa vain kysymyksert, jotka kos-
kevat paiasiallisesti tavaramerkin erotta-
miskykyi, oppineisuuden kannalta voi olla
suotavaa omaksua laajempi kategoria, joka
kattaa kaikki mahdolliset tavaramerkkiin
liittyvar riidat.
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30. Sitd vastoin on tarpeén mddritelld
yhteison oikeuden ja kansallisten oikeus-
jdrjestysten soveltamisalojen rajat tavara-
merkkiasioissa. Tami raja ei ole ilmaus
yhteisén lainsditdjan aikomuksesta erottaa
varsinainen tavaramerkkioikeus muista sii-
hen liittyvistd oikeudenaloista, silld lain-
sdadannoén yhdenmukaistamisen tiedetiin
olevan osittaista. 3

31. Pitdd  paikkansa, ettdi direktiivin
§ artiklassa on kaksi rajoitusta: positiivinen
ja negatiivinen. Positiivisessa mielessa
tavaramerkin haltijalla on yhdenmukais-
tettu oikeus kieltdd saman tai samankal-
taisen merkin kidytt6 samoja tai samankal-
taisia tavaroita varten, jos on olemassa
sekaannusvaara. Negatiivisessa mielessa
yhteison lainsdddinnon yhdenmukaistami-
sen kohteena ei ole laajalti tunnettujen
tavaramerkkien erottamiskyvyn ja good-
will-arvon vahvempi suoja eiki myéskdin
jarjestelmi, joka koskee merkin kidyttoid
tietyilld tavoin muuhun kuin tavaroiden tai
palvelujen alkuperin osoittamiseen.

32. Tdytyy myo6ntad, ettd direktiivin
5 artiklan 5 kohdan laatimistapa saa minut
hieman ymmilleni, silld kuten komissio on
huomauttanut, niyttdisi siltd, etti se on
siddetty nimenomaan, jotta Benelux-

5 — Direktiivin johdanto-osassa todetaan seuraavaa: "tilli het-
clli ei vaikuta tarpeelliselta lihentdi jasenvaltioiden tava-
ramerkkilainsdidintéd tiydellisesti, ja niin on riittivdd
lihentdi niitd kansallisia sadnnéksii, jotka vilittdmimmin
vaikuttavat sisimarkkinoiden toimintaan” (kolmas perus-
telukappale).
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maiden yhtendisen tavaramerkkilain sian-
noksen kaltainen siddnnds olisi mahdolli-
nen. ¢ Jos merkkid ei kdytetd suoraan tai
vilillisesti, tiedostamatta tai satunnaisesti
tavaroita tai palveluja varten, en ymmarri,
mitd merkitysta silld voi olla elinkeinotoi-
minnassa tavaramerkkioikeuden kannalta.
Toinen asia on, ettd kyseisti merkkid ei
kdyteti muodollisesti tavaramerkkina.
Tilld tavoin ymmirrettynd 5 kohdan
perusteella yhdenmukaistamisen ulkopuo-
lelle voidaan jittda esimerkiksi kansalliset
siannokset, jotka koskevat vertailevaa
mainontaa tai toiminimen viirinkayttoa. ”

33. Ennakkoratkaisupyynnén esittanyt
tuomioistuin on katsonut, etti kyse on
tiastd viimeksi mainitusta tilanteesta, eiki
kumpikaan asianosaisista vastusta titi
arviointia. En ndin ollen kyseenalaista titi
olettamusta. Kiytettivissini ei ole mitiin
seikkoja toisenlaisen arvion tekemiseksi,
eiki myéskdin esitettyjen kysymysten
analysointi edellytdi muunlaista ratkaisua.
Sitd vastoin kysymys siitd, voidaanko elin-
keinotoiminnassa  toiminimed  kayttai
tavaramerkin tavoin erottamistarkoituk-
sessa, lihinna palveluja varten, ja kysymys
tistd aiheutuvista vaikutuksista yhteison
oikeuteen eivit ole tiysin merkityksettomid

6 — Kyse on yhtendisen tavaramerkkilain alkuperiisen version
13 §:n A momentin 1 kohdan 1 alakohdasta. Nykyisessi 13
§:n A momentin 1 kohdan d alakohdassa K viksytddn
edelleen sama ajatus, vaikka sen sanamuoto on lihempini
direktiivin sanamuotoa (ks. edelli 8 kohta ja siti seuraavat
kohdat).

7 — Sama ei pide tietyn automerkin korjausta ja huoltoa kos-
kevaan ilmoitukseen, jolloin on katsottava, etti tavara-
merkkid kiytetdin ylcsiliiimﬁﬁn alvelun kohteena olevien
tavaroiden ~alkuperd (asia C-63/97, BMW, tuomio
23.2.1999, Kok. 1999, s. 1-905, 38 ja 39 kohta).

eivitkd helppoja ratkaista. Huomiota olisi
kiinnitettavd pikemminkin eri menettelyta-
pojen kidytinnon seurauksiin kuin ennalta
midiriteltyihin kategorioihin. 8

34. Merkin kayttiminen muuhun kuin
tavaran tai tuotteen alkuperin erottami-
seen ei kuulu § artiklan 1 kohdan sovelta-
misalaan, silli siini viitataan tavaroiden tai
palvelujen yksiloimiseen, ja timin tilanteen
sddntely kuuluu 5 kohdan nojalla nimen-
omaisesti jasenvaltioiden lainsditijille. Se
ei kuulu direktiivin soveltamisalaan, vaan
kaiken episelvyyden vilttimiseksi jisen-
valtioille on lisiksi tunnustettu asiaa kos-
keva lainsaddintovalta.

35. Direktiivissd sdadetdin lisiksi, ettd
kyseisella merkilld, jota ei kiyteti erotta-
mistarkoituksessa, kaytetiin hyviksi kol-
mannen mainetta tai aiheutetaan tille
vahinkoa. Tdmi on kiytinndssi todenni-
koéisin tilanne, mutta ilman titd tismen-
nystikddn en ymmirrd, miten direktiivid
voitaisiin soveltaa tapauksiin, joissa merk-
kii ei kdytetd erottamistarkoituksessa.

36. On tdysin kiistatonta, ettei 5 kohdassa
jasenvaltioille annetulle toimivaltuudelle

8 — Benelux-tuomioistuin _on ratkaissut timidn ongelman
7.11.1988 asiassa A 87/3, Omnisport v. Bauweraerts anta-
massaan tuomiossa (Jurisprudence de la Cour de justice
Benelux 1988, s. 90} siten, ettd toiminimen kiyttd on peri-
aatteessa tehotonta tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi,
silld yleisd ei yhdisti kyseisen toiminimen kdyutoi yrityksen
myymiin tavaroihin tai sen tarjoamiin palveluihin.
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ole asetettu muita edellytyksid. Siind ei
todeta mitain merkin ja tavaramerkin
samankaltaisuuden asteesta. Naissi olo-
suhteissa on selvai, ettd jasenvaltiot voivat
olla sddtimidtta  minkaanlaista  lain-
sdddantod, kuten ne voivat edellyttii mer-
kin ja tavaramerkin samanlaisuutta, tyytyi
samankaltaisuuteen, olipa se kuinka
vahdistd hyvinsi, tai jopa muuhun aja-
teltavissa olevaan yhteyteen.

37. Ei ole mitddn perusteita tidsmentii,
kuten ennakkoratkaisupyynnén esittanyt
tuomioistuin toivoo, lainsditdjan jattimai
aukkoa riidanalaisen merkin ja tavaramer-
kin vilisen yhteyden luonteesta. Ei ole
myoskdan syytd antaa 5 kohdalle § artiklan
aikaisempien kohtien merkitysti tai verrata
sen sisdltod 2 kohdan kanssa, kuten
Robelco viittida.

38. Ensinndkin merkin ja tavaramerkin
vilisen yhteyden luonnehdinta edellyttiisi
vaistimittd sitd, ettd neuvoston jisenval-
tioille antamaa vapautta sidinnelld vilpilli-
sen kilpailun, kuluttajansuojan tai vahin-
gonkorvausoikeuden kaltaisia aloja rajoi-
tettaisiin ilman mitdidn oikeudellisia perus-
teita.
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39. Toiseksi, vaikka pitdd paikkansa, ettd
direktiivin § artiklan 1 ja 2 kohdan sovel-
taminen liittyy kahden merkin viliseen
tiettyyn samankaltaisuuteen, 5 kohta
perustuu kuitenkin toisenlaiseen logiik-
kaan, eiki tidstd syystd ole perusteita ulot-
taa tavaramerkille muuhun kuin tavaroiden
erottamiseksi tapahtuvaa merkin kaytti-
mistd vastaan annettavan suojan sovelta-
misalaan seikkoja, jotka ovat juuri tdmain
tehtdvin vuoksi perusteltuja.

40. Vastaavista syistdi myoskdin jdsenval-
tioille § artiklan 2 kohdassa annettuja toi-
mivaltuuksia ei ole syytd verrata 5 kohdassa
annettuihin valtuuksiin, silli viimeksi mai-
nituilla on merkitystd ainoastaan niissd
rajoitetuissa tapauksissa, joissa merkkid
kaytetiin muussa kuin erottamistarkoi-
tuksessa.

41. Lisddn vield, etti mielestini mikiin
yhtendisen  tavaramerkkilain 13  §:n
A momentin 1 kohdan d alakohdassa ei saa
ajattelemaan, ettd Beneluxin lainsaatija
olisi ylittdnyt sille yhteisén tavaramerkki-
jarjestelmdssd nimenomaisesti annetut toi-
mivaltuudet.



ROBELCO

Ratkaisuchdotus

Edelld esitetyn perusteella ehdotan yhteistjen tuomioistuimelle, ettd se vastaisi
Hof van Beroep te Brusselin esittimiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnén lihentdmisesta 21  pdivini
joulukuuta 1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
5 artiklan 5 kohdan soveltaminen ei edellytd kyseessd olevan merkin ja tavara-
merkin minkéinasteista samankaltaisuutta, vaan kysymys kuuluu jasenvaltioiden
yksinomaiseen toimivaltaan.
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