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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
23 piivini helmikuuta 1999 °

Asiassa C-63/97,

jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY:n perustamis-
sopimuksen 177 artiklan nOJalla yhtelso;en tuomioistuimen kisiteltiviksi saadak-
seen tissi kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV

vastaan

Ronald Karel Deenik

ennakkoratkaisun jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisesti 21 pai-
vand joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 5—7 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheenjoh-
tajat P. J. G. Kapteyn, ].-P. Puissochet ja P. Jann sekd tuomarit C. Gulmann (esit-
televd tuomari), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevén, M. Wat-
helet ja R. Schintgen,

* Oikeudenkiyntikicli: hollanti.
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julkisasiamies: E G. Jacobs,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV, edustajanaan
asianajaja G. van der Wal, Bryssel, ja asianajaja H. Ferment, Haag,

— Italian hallitus, asiamieheniin ulkoasiainministerion diplomaattisten riita-
asioiden osaston osastopiillikké U. Leanza, avustajanaan valtionasiamies
O. Fiumara,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamieheniin Treasury Solicitor’s Depart-
mentin virkamies L. Nicoll, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamieheniin oikeudellisen yksikon virkamies

B. ]. Drijber,

ottaecn huomioon suullista kisittelya varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Bayerische Motorenwerke AG:n (BMW) ja BMW Nederland BVin,
edustajanaan asianajaja G. van der Wal, Deenikin, edustajanaan asianajaja J. L. Ho-
fdijk, Haag, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamicheniin Treasury
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Solicitor’s Departmentin virkamies S. Ridley, avustajanaan D. Alexander, ja komis-
sion, asiamieheniin B. . Drijber, 13.1.1998 pidetyssi istunnossa esittimit suulliset
huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 2.4.1998 pidetyssi istunnossa esittimin ratkaisuchdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Hoge Raad der Nederlanden on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle 7.2.1997 teke-
malldan paitokselld, joka on saapunut yhtelso;en tuomioistuimeen 13.2.1997, EY:n
perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla viisi ennakkoratkaisukysymysti jisen-
valtioiden tavaramerkkilainsaidinnon lihentimisestd 21 pdiviani joulukuuta 1988
annetun ensimmaiisen neuvoston dircktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1;
jiljempind direktiivi) 5—7 artiklan tulkinnasta.

Nimi kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajina ovat saksalainen yhtid Baye-
rische Motorenwerke AG (BMW) ja hollantilainen yhti6 BMW Nederland BV (jil-
jempinda BMW AG ja BMW BV sekid nima kaksi yhdessi BMW) ja vastaajana
autokauppias Ronald Karel Deenik, kotipaikka Almere (Alankomaat), ja joka
koskee Deenikin mainontaa, jonka kohteena on ollut kiytettyjen BMW-autojen
myynti scki BMW-autojen korjaus ja huolto.
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Tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia koskevassa direktiivin 5 artiklassa siidetiin seu-
raavaa:

1. Rekisteridyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltid muita ilman hinen suostumustaan kiyttimaisti
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkii, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity;

b) merkkii, joka sen vuoksi, etti se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisén
keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisesta mielleyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi my0s sddtad, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kayttamasta merkkia, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivit
ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, milloin vii-
meksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tissi jisenvaltiossa ja merkin
atheeton kiytté merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epioikeutettua
hyviksi kayttimistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edelli 1 ja 2 kohdassa siddetyin edellytyksin voidaan kieltid muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden piillyksiin;
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b) tavaroiden tarjoaminen tai litkkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tillaista
tarkoitusta varten merkkia kayttien taikka palvelujen tarjoaminen tai suoritta-
minen merkkid kiyttien;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkii kdyttien;

d) merkin kiyttaiminen litkeasiakirjoissa ja mainonnassa.

4. Jos jasenvaltion lain mukaan ei ole voitu kieltid merkin kayttimistd 1 kohdan
b alakohdassa tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen piivid, jona timan
direktiivin noudattamisen edellyttimit siannékset ovat tulleet voimaan asianomai-
sessa jasenvaltiossa, oikeus tavaramerkkiin ei estd jatkamasta merkin kiyttimisti.

5. Miti 1—4 kohdassa sdidetidn, el esti jisenvaltioita soveltamasta niiden sdin-
noksid suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi
tapahtuvaa merkin kayttamlsta vastaan, jos merkin aiheeton kiytto merkitsee tava-
ramerkin erottuvuuden tai maineen epioikeutettua hyviksi kiyttimistd taikka on
haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

Tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia koskevassa direktiivin 6 artiklassa siddetdan
muun muassa seuraavaa:

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdi toista kiyttamisti elinkeinotoiminnassa:
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¢) tavaramerkkid, milloin sen kdyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityi-
sesti lisatarvikkeiden tai varaosien, kiyttotarkoituksen osoittamiseksi,

jos hin kiyttdd niitd hyvii liiketapaa noudattaen”.

Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista koskevassa direktiivin 7 artik-
lassa sdidetiin seuraavaa:

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltad tavaramerkin kiyttimisti nitssi tavaroissa,
jotka haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhtei-
sOssd tatd tavaramerkkid kiyttden.

2. Miti 1 kohdassa saidetidin, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vas-
tustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin teh-
diin muutoksia tai niiti huononnetaan sen jilkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

BMW AG markkinoi useissa maissa, ja vuodesta 1930 myé6s Benelux-maissa, val-
mistamiaan henkil6autoja, joiden tavaramerkiksi se on rekisterdinyt Beneluxin tava-
ramerkkivirastossa kirjainmerkin BMW seka kaksi kuviomerkkii erityisesti moot-
torien ja autojen sekid moottorien ja autojen varaosien ja lisivarusteiden osalta
(jaljempind BMW-tavaramerkki).
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BMW AG markkinoi autojaan jilleenmyyjien muodostaman jakeluverkoston vili-
tykselld. Silli on Alankomaissa BMW BV:n hallinnoima jakeluverkosto. Jilleen-
myyijilli on oikeus kiyttaia BMW-tavaramerkkii litketoiminnassaan, mutta niiden
on noudatettava korkeita laatuvaatimuksia, joiden BMW katsoo olevan jilleenmyy-
jien antaman palvelun ja takuun seki myynninedistimisen yhteydessi valttimit-
tomia.

Deenik harjoittaa autokauppaa ja on erikoistunut kiytettyjen BMW-autojen myyn-
tiin seki BMW-autojen korjaukseen ja huoltoon. Hin ei kuulu BMW:n jilleenmyy-
jien jakeluverkostoon.

BMW on viittinyt kansallisessa tuomioistuimessa, etti Deenik on kiyttanyt elin-
keinotoimintansa yhteydessi kielletylld tavalla ilmoituksissaan BMW-tavaramerkkia
tai ainakin samankaltaisia merkkeji. Niinpa se vaati 21.2.1994 piivatylld haasteha-
kemuksella Rechtbank te Zwollea kieltimiin Deenikiltdi muun muassa BMW-
tavaramerkin tai kaikkien samankaltaisten merkkien kiytén ilmoituksissaan, mai-
noksissaan tai muissa lihettimissdian tai hinen yritykseensi milld tahansa tavalla
liittyvissd tiedotteissa ja velvoittamaan timin maksamaan vahingonkorvausta. BMW
vetosi Benelux-maiden yhteniistetyn tavaramerkkilain 13 §:n A momentista, sel-
laisena kuin kyseinen sidinnos tuolloin oli voimassa, johtuviin oikeuksiinsa.

Rechtbank katsoi, ettd tietyissi Deenikin ilmoituksissa esitetyissi toteamuksissa
kaytettiin viairin BMW-tavaramerkkid, koska niiden perusteella saattoi saada sen
vaikutelman, ettd kyscessi oli yritys, jolla oli oikeus kiyttii kyseistd tavaramerkkii,
eli BMW:n jakeluverkostoon kuuluva yritys. Tuomioistuin siis kielsi Deenikia kiyt-
timisti BMW-tavaramerkkii tilld tavoin. Rechtbank kuitenkin katsoi, etti Deeni-
kill oli oikeus kiyttid ilmoituksissaan sellaisia ilmaisuja kuin "BMW-korjaukset ja
-huollot”, koska niisti kay riittivin selvisti ilmi, etti ne koskevat ainoastaan BMW-
merkkisia tuotteita. Rechtbank piti sallittuina my®és sellaisia ilmaisuja kuin "BMW-
asiantuntija” tai “erikoistunut BMW:hen”, koska BMW ei ollut kiistinyt sitd, ettd
Deenikilld oli erityisti BMW-autojen asiantuntemusta, ja koska ei ollut BMW:n
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astana mairitelld niitd henkilditi, joilla oli oikeus ilmoittaa olevansa BMW-autojen
asiantuntijoita. Rechtbank hylkisi BMW:n vahingonkorvausvaatimukset.

BMW valitti tuomiosta ja vaati Gerechtshof te Arnhemia muun muassa toteamaan,
ettd Deenik oli loukannut BMW:n tavaramerkkioikeuksia, kun hin oli kiyttinyt
ilmoituksissaan ilmaisuja "BMW-korjaukset ja -huollot” ja ilmoittanut olevansa
*BMW-asiantuntija” tai "erikoistunut BMW:hen”. Koska Gerechtshof pysytti Recht-
bankin tuomion, BMW valitti 10.11.1995 kyseisestd tuomiosta Hoge Raadiin.

Hoge Raad on tissi tilanteessa paattanyt lykitd asian kisittelyi ja esittdd yhteisdjen
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Koska direktiiviin sisiltyy tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien osalta
ainoastaan 5 artiklan 4 kohdassa kuvattua tapausta koskeva siirtymisiannos,
voivatko jisenvaltiot muutoin antaa vapaasti siirtymasiannoksid vai onko
yleisesti yhteisén oikeuden perusteella ja erityisesti direktiivin tavoitteen ja
ulottuvuuden perusteella katsottava, etti jasenvaltioilla ei ole tiltd osin tiytti
toimintavapautta vaan ettd niiden toimintaa koskevat tietyt rajoitukset, ja jos
ndin on, mitd nimi rajoitukset ovat?

2)  Jos joku kiyttdd tavaramerkin haltijan suostumuksetta timin yksinomaan tiet-
tyjd tavaroita varten rekisterdimii tavaramerkkid ilmoittaakseen yleisolle

a) korjaavansa ja huoltavansa sellaisia tuotteita, jotka tavaramerkin haltija tai
hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille, tai
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b) olevansa kyseisten tuotteiden asiantuntija tai erikoistuneensa nithin,

onko kyseessi direktiivin 5 artiklan kannalta

1) 5artiklan 1 kohdan aalakohdassa tarkoitettu tavaramerkin kiyttiminen
samoja tavaroita varten kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekis-
terdity;

i) kyseisen tavaramerkin kiyttiminen palvelujen yhteydessa, miti on pidet-
tivi tavaramerkin kiyttimiseni 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoite-
tulla tavalla tai tavaramerkin kiyttimiseni 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla, jos kyseisid palveluja ja niitd tavaroita, joita varten tava-
ramerkki on rekisterdity, voidaan pitad samankaltaisina;

lif)tavaramerkin kiyttiminen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, vai

iv)tavaramerkin kiyttiminen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

Onko kysymykseen 2 vastaamiseksi merkitystd silla seikalla, onko kyseessi
kohdassa a vai kohdassa b kuvattu ilmoitus?

Kun otetaan huomioon erityisesti direktiivin 7 artiklan siinnokset, onko siithen
kysymykseen vastaamiseksi, voiko tavaramerkin haltija riitauttaa tiettyji tava-
roita varten rekisterdidyn tavaramerkkinsi kiyttimisen, merkitysti silld, onko
kysymys kysymyksen 2 i, ii, iii vai iv kohdan mukaisesta tavaramerkin kiyt-
timisestd?

Jos oletetaan, ettdi molemmissa kysymyksen 2 alussa kuvatuissa tapauksissa tai
toisessa niistd on kysymys tavaramerkin kiyttimisestd 5 artiklan 1 kohdan a
tai b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, voiko tavaramerkin haltija riitauttaa
kyseisen tavaramerkin kiyttdimisen ainoastaan silloin, kun kyseisen tavara-
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merkin kiyttdjd antaa sellaisen vaikutelman, etti hinen yrityksensi kuuluu
tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon, vai voiko tavaramerkin haltija rii-
tauttaa tavaramerkin kidyttimisen my®s silloin, jos on selvisti mahdollista, etti
se tapa, jolla kyseinen henkilo kiyttai tavaramerkkia ilmoituksissa, antaa ylei-
solle sellaisen kisityksen, ettd hin kidyttdd tavaramerkkii lihinni mainostaak-
seen yritystdan sellaisena kuin se on ja luodakseen sille tietyn laatumieliku-
van?”

Ensimmiinen kysymys

Aluksi on tismennettivi timin kysymyksen pohjana olevia oikeudellisia seikkoja
ja tosiseikkoja.

Direktiivin 89/104/ETY soveltamista koskevien kansallisten sidnndsten voimaan-
saattamispdivin lykkaimisestd 19 pdivini joulukuuta 1991 annetusta neuvoston pai-
toksestd 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35) ilmenee, ettd jasenvaltioiden oli tiy-
tintdonpantava direktiivi viimeistdin 31.12.1992. Benelux-maiden yhteniistetyn
tavaramerkkilain muuttamista koskevat oikeussainnot tulivat kuitenkin vasta 1.1.1996
voimaan 2.12.1992 tehdyn Benelux-pdytikirjan nojalla (jiljempini muutettu
Benelux-laki ja aikaisemmin voimassa olleen version osalta aikaisempi Benelux-laki).

Piiasia, joka on yksityisten vilinen riita-asia, on tullut vireille sen jilkeen, kun
paitoksen 92/10/ETY mukainen maiirdaika direktiivin kansallisten tiytint6onpa-
nosdinnosten tiytintoonpanolle oli paittynyt, mutta muutettu Benelux-laki ei vield
ollut tullut voimaan. My®&s valitus Hoge Raadiin on tehty ennen muutetun Benelux-
lain voimaantuloa.
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Hoge Raadin julkisasiamies tutki tisti syysta ratkaisuehdotuksessaan sitd, pitiké
Hoge Raadin soveltaa kasiteltiviniin olevassa asiassa aikaisemman Benelux-lain
siintd}i, jotka olivat olleet voimassa silloin, kun asia oli tullut vireille Rechtbankissa
ja kun valitus oli tehty, vai sitd vastoin muutetun Benelux-lain sdannoksid, jotka
olisivat voimassa silloin, kun se antaisi tuomionsa. Hin arvioi, ettd jollei oikeus-
sainnostd, jonka mukaan kansallista lakia pitdd tulkita mahdollisimman pitkille
direktiivin mukaisesti, kun direktiivin tiytintoonpanolle sdidetty miiriaika on
paittynyt, muuta johtuisi, Hoge Raadin oli analogisesti Alankomaiden uuden sivii-
lilain siirtymasainnoksii koskevan lain 74 §:n 4 momentin kanssa sovellettava aikai-
sempaa Benelux-lakia.

Hoge Raad on ennakkoratkaisupyynndssiin korostanut,

— ettd Benelux-maiden yhteniistetyn tavaramerkkilain muuttamisesta 2 piivini
joulukuuta 1992 tehtyyn Benelux-pdytikirjaan ei sisilly siirtymisaiannéksia,
jotka koskisivat kyseisen lain 13 §:n A momenttia, jonka 1 kohdalla on tiytin-
téonpantu Benelux-oikeudessa direktiivin 5 artiklan 1, 2 ja 5 kohta, ja

— cttd se on esittinyt Benelux-tuomioistuimelle kysymyksen siiti, onko Benelux-
maiden tavaramerkkioikeutta tulkittava siten, ettd jos tavaramerkin haltijan
aikaisemman Benelux-lain nojalla vireille panemassa mencttelyssi valitetaan tuo-
miosta, joka oli annettu ennen 1.1.1996, sovelletaan ennen titd piivimdirad voi-
massa ollutta lainsdadant6a.

Tistd syysta Hoge Raad pohtii sitd, onko yhteisén oikeus otettava huomioon rat-
kaistaessa Benelux-tuomioistuimelle esitettyi ongelmaa.

Tiltd osin Hoge Raad muistuttaa, ettd direktiiviin ei sisilly muita 5—7 artiklaa kos-
kevia siirtymikauden ongelmiin liittyvii siintdji kuin 5 artiklan 4 kohta. Se pohtii
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tisti syysti, voivatko jasenvaltiot siinnelld kansallisilla siannéksilla siirtymikauteen
liittyvii ongelmatilanteita muissa kuin kyseisessd sadnnoksessi tarkoitetuissa ta-
pauksissa. Hoge Raad kysyy erityisesti, onko sellainen kansallinen siirtymisiinnés
ristiriidassa yhteison oikeuden kanssa, jonka mukaan sellaisesta paitoksestd tehty
valitus, joka oli tehty ennen siti pdivimaiirid, jona direktiivin tiytintodnpanemi-
seksi kansallisessa oikeudessa annetut oikeussiinnot olivat tulleet lilan myohain
voimaan, on ratkaistava ennen titi paivimiirad sovellettavien oikeussaintdjen
mukaisesti, vaikka tuomio annettaisiin timin piivimiirin jilkeen.

Taltd osin on aluksi todettava, ettd direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa pyritiin rajoit-
tamaan direktiivin tiytintdonpanemiseksi annettujen uusien kansallisten oikeus-
sdantojen ajallisia vaikutuksia. Siind sdddetddn, ettd jos jisenvaltion lain mukaan ei
ole mahdollista kieltii merkin kiyttamisti 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa ennen pidivimiirid, jona direktiivin noudattamisen edel-
lyttimit saannokset ovat tulleet voimaan asianomaisessa jisenvaltiossa, oikeus tava-
ramerkkiin el esti jatkamasta merkin kiyttimista.

On myds todettava, etti siirtymikautta koskeva ongelma, joka on konkreettisesti
Hoge Raadin kisiteltivini, on toisenlainen kuin 5 artiklan 4 kohdassa siinnelty
tilanne ja etti direktiivissi ei siddetd tillaisessa tilanteessa sovellettavasta kansal-
lisesta otkeudesta. Koska yleisesti yhteisén oikeuden tai erityisesti direktiivin tehok-
kaaseen vaikutukseen liittyvit nikokohdat eivit edellytd jotakin tiettyi ratkaisua,
kansallisen tuomioistuimen asiana on ratkaista sovellettavien kansallisten oikeus-
sdiantdjen perusteella, onko sen kisiteltivini oleva valitus ratkaistava aikaisemman
Benelux-lain vai muutetun Benelux-lain sainnosten perusteella (ks. vastaavasti asia
C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6227, 18 kohta).

On kuitenkin huomattava, etti olipa sovellettava kansallinen laki kumpi hyvinsi,
sitd on tulkittava mahdollisimman pitkille direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen
mukaisesti, jotta direktiivilld tavoiteltu tulos saavutettaisiin ja niin ollen noudatet-
taisiin EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan kolmatta kohtaa (ks. mm. asia
C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990, Kok. 1990, s. I-4135, 8 kohta ja asia
C-91/92, Faccini Dori, tuomio 14.7.1994, Kok. 1994, s. 1-3325, 26 kohta).
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Titi velvoitetta sovelletaan myos kansallisen oikeuden siirtymisdinnoksiin. Niinpa
kansallisen tuomioistuimen on tulkittava niiti sddnt6ji mahdollisimman pitkalle
siten, ettd direktiivin 5—7 artiklan tehokas vaikutus varmistetaan tiydellisesti niissi
tapauksissa, joissa tavaramerkkii on kiytetty sen piivimairin jilkeen, johon men-
nessa direktiivi olisi pitinyt tdytintoonpanna.

Edelld esitetyn perusteella ensimmaiiseen kysymykseen on vastattava, etti jollei kan-
sallisen tuomioistuimen velvollisuudesta tulkita kansallista oikeutta mahdollisimman
pitkille yhteison oikeuden mukaisesti muuta johdu, sellainen kansallinen siirty-
misdinnos ei ole yhteisén oikeuden vastainen, jonka mukaan sellaisesta paatoksesti
tehty valitus, joka oli tehty ennen sitd pdivimiirid, jona direktiivin tdytintd6npa-
nemiseksi kansallisessa oikeudessa annetut oikeussidnnot olivat tulleet liian my6-
hian voimaan, ratkaistaan ennen titi pdivimiirii sovellettavien oikeussiintdjen
mukaisesti, vaikka tuomio annettaisiin timin piivimairin jilkeen.

Kysymyksii 2—5 koskevia alustavia huomautuksia

Hoge Raad pyytdd kysymyksillidn 2—5 yhteiséjen tuomioistuinta tulkitsemaan
direktiivin 5—7 artiklaa, jotta kansallinen tuomioistuin voisi ratkaista, loukkaako
BMW-tavaramerkin kiyttd sellaisissa ilmoituksissa kuin "BMW-korjaukset ja
-huollot”, " BMW-asiantuntija” ja " BMW:hen erikoistunut” kyseistd tavaramerkkii.

Hoge Raad esittdd ensin kysymyksid ratkaistakseen sen, minkd direktiivin 5 artiklan
sainnéksen perusteella kyseisen tavaramerkin kiyttdi olisi arvioitava. Timin jil-
keen se esittdd kysymyksid ratkaistakseen, onko tillainen tavaramerkin kiyttd
direktiivin mukaan sallittua.
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Aluksi on muistutettava, etti

— direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohta koskee tilannetta, jossa kiytetdin
merkkii, joka on sama kuin tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity,

— direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee tilannetta, jossa kiytetiin
merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisén
keskuudessa sekaannusvaaran,

— direktiivin 5 artiklan 2 kohta koskee tilannetta, jossa kiytetdidn merkkii, joka on
sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, mutta tavarat tai palvelut, jotka on
varustettu merkilld, eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tissi
jisenvaltiossa, ja

— direktiivin 5 artiklan 5 kohta koskee tilannetta, jossa merkkii kiytetiin muuhun
tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseen toisistaan.

Timin jilkeen on muistutettava, ettd direktiivin 5 artiklan 2 ja 5 kohdassa asetetaan
niiden soveltamista koskeva lisiedellytys, eli se, ettd perusteettomalla kiytolld saa-
daan tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden ansiosta perusteetonta
hyotyi tai atheutetaan tavaramerkille vahinkoa.

On lisiksi huomautettava, ettd direktiivin 6 ja 7 artiklaan sisiltyy oikeussiintdja,
joilla rajoitetaan tavaramerkin haltijan 5 artiklaan perustuvaa oikeutta kieltid muita
kiyttimistd tavaramerkkii. Direktiivin 6 artiklassa sdddetiin tisti muun muassa,
etti tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kidyttimaistd tavaramerkkii, jos sen
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kiyttiminen on tarpeen tavaran kiyttdtarkoituksen osoittamiseksi, mikali hin
kayttid niitd hyvia litketapaa noudattaen. Lisaksi 7 artiklassa sdddetdin, ettd tava-
ramerkin haltija ei saa kieltdi tavaramerkin kiyttimisti niissa tavaroissa, jotka haltija
tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisossa titd
tavaramerkkii kiyttien, ellei tavaramerkin haltijalla ole perusteltua athetta vastustaa
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle.

Lopuksi on korostettava, my6s yhteisSjen tuomioistuimessa pidettyjen istuntojen
perusteella, ettd kyseisen tavaramerkin kiytén mahdollinen luokittelu pikemminkin
jonkin tietyn 5 artiklan sdadnnéksen kuin jonkin toisen saman artiklan sidnnoksen
piiriin  kuuluvaksi ei vilttimitti vaikuta kyseisen kiyton hyviksyttivyyden
arviointiin.

Toinen ja kolmas kysymys

Toisessa ja kolmannessa kysymyksessiin, joita on kasiteltdvd yhdessd, kansallinen
tuomioistuin kysyy lahinni, merkitseek6 tavaramerkin kiyttiminen tavaramerkin
haltijan suostumuksetta tarkoituksin ilmoittaa yleisolle, ettd tietty muu yritys korjaa
ja huoltaa tilli tavaramerkilld varustettuja tavaroita tai on erikoistunut kyseisiin
tavaroihin tai on niiden asiantuntija, timin tavaramerkin direktiivin 5 artiklan siin-
noksissd tarkoitettua kidyttimisti.

Tiltd osin on Hoge Raadin tavoin korostettava,

— ettd padasiassa kyseessi oleva tavaramerkki on rekisterdity yksinomaan tiettyja
tavaroita (lihinni autoja) varten,

— ettd kyseiset mainonnalliset ilmaisut — "BMW-korjaukset ja -huollot”, "BMW-
asiantuntija” ja “erikoistunut BMW:hen” — koskevat tavaramerkin haltijan tai
hinen suostumuksellaan jonkun muun titd tavaramerkkii kiyttien markkinoille
saattamia tavaroita ja
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— etti maininnat "BMW-asiantuntija” ja "erikoistunut BMWthen” koskevat seki
kiytettyjen BMW-autojen myyntid ettd kyseistd merkkid olevien autojen kor-
jausta ja huoltoa.

Esitetyt kysymykset koskevat siis tilannetta, jossa BMW-tavaramerkkii on kiytetty
tarkoituksin ilmoittaa yleisolle, etti mainostaja korjaa ja huoltaa BMW-autoja tai
on erikoistunut BMW-autojen myyntiin tai korjaukseen ja huoltoon tai on siini
asiantuntija.

Tilld tavoin tasmennettynd kyseessi on tilanne, jossa ainakin ensi arviolta — kuten
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on korostanut — kyseinen kiytté kuuluu
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan piiriin, koska BMW-tavaramerkkii kay-
tetddn alkuperiisii BMW-tavaroita varten.

Titid luokittelua on arvosteltu tietyissi yhteisdjen tuomioistuimelle jitetyissa huo-
mautuksissa, ja arvostelua on perusteltu lzhinni kahdella eri tavalla.

Ensimmiinen perustelu on se, ettd kyseisissi ilmaisuissa ja erityisesti ilmaisussa
"BMW-asiantuntija tai erikoistunut BMW:hen” kiytetidn BMW-tavaramerkkii
muihin tarkoituksiin kuin erottamaan tavarat tai palvelut toisistaan, joten ne kuu-
luvat direktiivin 5 artiklan 5 kohdan soveltamisalaan.

Toisen perustelun mukaan “BMW:n korjauksia ja huoltoja” koskevassa ilmoituk-
sessa ei kiyteti BMW-tavaramerkkid kuvaamaan tavaroita vaan palvelua, jonka
osalta tavaramerkkii ei ole rekisterdity. Tista syystd direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa ei voitaisi soveltaa, joten olisi selvitettdvi, voidaanko 5 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa tai 2 kohtaa mahdollisesti soveltaa.
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On totta, ettd tiltd osin yhtiiltd direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisala ja
toisaalta 5 artiklan 5 kohdan soveltamisala riippuvat siitid, kiytetddnko tavara-
merkkia erottamaan kyseiset tavarat tai palvelut tietysti yrityksesti periisin oleviksi,
eli tavaramerkkini, vai kiytetdanko sitdi muihin tarkoituksiin. Pidasian kohteena
olevan kaltaisessa tilanteessa on selvisti kyse siiti, ettd samaa tavaramerkkii kiyte-
tiin erottamaan kyseiset tavarat mainostajan antamien palvelujen kohteeksi.

Mainostaja kiyttii BMW-tavaramerkkii yksiloidikseen antamansa palvelun koh-
teena olevien tavaroiden alkuperin ja siis erottaakseen nimi tavarat muista tava-
roista, jotka voisivat olla saman palvelun kohteena. Vaikka tavaramerkin kiyttimi-
selli kiytettyjen BMW-autojen myyntii koskevissa ilmoituksissa pyritdin epailemattd
erottamaan palvelun kohde, BMW-autojen korjausta ja huoltoa koskevia ilmoituksia
ei ole syyti kohdella tilti osin eri tavalla. Tissikin tapauksessa tavaramerkkia kay-
tetddn yksiloimiin palvelun kohteena olevien tavaroiden alkuperd.

Tissd yhteydessid on korostettava, ettei sitd, onko tavaramerkin erottamiskyvyn tai
laajan tunnettuuden ansiosta saatu tavaramerkkid kiytettiessi perusteetonta hyotya
tai aiheutettu tavaramerkille vahinkoa esimerkiksi siten, etti yleisolle on syntynyt
viari mielikuva mainostajan ja tavaramerkin haltijan vilisisti suhteista, tarvitse
pohtia kuin 5 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Tillaisia seikkoja
ei siis tarvitse ottaa huomioon siind vaiheessa, kun luokitellaan tavaramerkin kiyttoa
5 artiklan kannalta, vaan vasta arvioitaessa kyseisen tavaramerkin kiayt6n laillisuutta
5 artiklan 2 kohdan tai 5 kohdan tapauksissa.

Lopuksi on korostettava, etti piidasiassa kyseessd oleva tavaramerkin kiytté mer-
kitsee todellisuudessa direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua kiyttoa
”elinkeinotoiminnassa”. Esimerkkini sellaisesta tavaramerkin kiytosti, joka voidaan
kieltdd 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, mainitaan kyseisen siinnoksen 3 kohdassa
nimenomaisesti tavaramerkin kiyttd mainonnassa.

I-941



42

43

44

45

TUOMIO 23.2.1999 — ASIA C-63/97

Tistd syystd toiseen ja kolmanteen kysymykseen on vastattava, ettd tavaramerkin
kiyttiminen tavaramerkin haltijan suostumuksetta tarkoituksin ilmoittaa yleisélle,
etta tietty muu yritys korjaa tai huoltaa talla tavaramerkilli varustettuja tavaroita
tai ettd se on erikoistunut kyseisiin tavaroihin tai on niiden asiantuntija, merkitsee
ennakkoratkaisupyynnossa kuvatun kaltaisessa tilanteessa tavaramerkin kiyttimistid
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Neljis ja viides kysymys

Neljinnessi ja viidennessd kysymyksessiin, joita on kisiteltivi yhdessi, kansal-
linen tuomioistuin kysyy lihinni, onko tavaramerkin haltijalla direktiivin
5—7 artiklan perusteella oikeus kieltdi toista kiyttamastd tavaramerkkii ilmoittaak-
seen yleisélle, ettd hin korjaa ja huoltaa tilld tavaramerkilld varustettuja tavaroita,
jotka tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut mark-
kinoille, tai ettd hin on erikoistunut kyseisten tavaroiden myyntiin tai korjaukseen
ja huoltoon tai on niissd asiantuntija.

Yhteisojen tuomioistuinta pyydetddn tilta osin antamaan ratkaisu erityisesti siitd,
voiko tavaramerkin haltija vastustaa tillaista kdyttod vain siind tapauksessa, ettd mai-
nostaja antaa sen vaikutelman, ettd hinen yrityksensd kuuluu tavaramerkin haltijan
jakeluverkostoon, vai onko se mahdollista my®s silloin, jos tapa, jolla tavaramerkkia
kiytetdin ilmoituksissa, saattaa todellisuudessa synnyttii yleisdssi mielikuvan siiti,
ettd mainostaja kdyttda tavaramerkkii ldhinna mainostaakseen yritystdin sellaisena
kuin se on ja luodakseen sille tietyn laatumielikuvan.

Tihin kysymykseen vastaamiseksi on huomautettava, etti kun otetaan huomioon
toiseen ja kolmanteen kysymykseen annettu vastaus, jonka mukaan tavaramerkin
kiytto padasian kohteena olevissa ilmoituksissa kuuluu direktiivin 5 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan soveltamisalaan, tavaramerkin haltija voi kieltda tillaisen kiytén,
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ellei ole sovellettava tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia koskevaa 6 artiklaa tai
tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista koskevaa 7 artiklaa.

Titi kysymysti on tarkasteltava ensin kiytettyjen autojen myynui koskevien
ilmoitusten ja timin jilkeen autojen korjausta ja huoltoa koskevien ilmoitusten kan-
nalta.

Kiytettyjen BMW-autojen myyntii koskevat ilmoitukset

Tavaramerkin haltijan tai hinen suostumuksellaan jonkun muun BMW-tavaramerkkii
kiyttien markkinoille saattamien kiytettyjen autojen myyntid koskevien ilmoi-
tusten osalta on muistutettava yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskiytinnosti, joka
koskee tavaramerkin kiyttda tarkoituksin ilmoittaa yleisolle tietylla tavaramerkilla
varustettujen tavaroiden jilleenmyynnistd.

Yhteisojen tuomioistuin katsoi asiassa C-337/95, Parfums Christian Dior, 4.11.1997
antamansa tuomion (Kok. 1997, s. I-6013) 38 kohdassa, ettd direktiivin 5 ja 7 artiklaa
on tulkittava siten, etti jos tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku
muu on saattanut yhteisén markkinoille tavaroita tavaramerkkii kiyttien, niin jil-
leenmyyjalld on oikeus paitsi myydi niitd tavaroita, myos kiyttdd tavaramerkkia
ilmoittaakseen asiakkaille niiden tavaroiden laskemisesta uudelleen litkkeelle.

Yhteisojen tuomioistuin totesi kyseisen tuomion 43 kohdassa seuraavaksi, etti tava-
ramerkin maineen vahingoittuminen voi periaatteessa olla direktiivin 7 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe, jonka vuoksi tavaramerkin haltija voi kieltdd
hinen itsensi tai jonkun muun hinen suostumuksellaan yhteiséssi markkinoille
saattamien tavaroiden laskemisen uudelleen liikkeelle. Yhteisdjen tuomioistuin
korosti prestiisituotteiden osalta tuomion 45 kohdassa, etti jilleenmyyjin ei pidd
toimia epilojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseithin nahden, vaan
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hinen on yritettivd vilttii sitd, ettd hinen mainontansa heikentiisi tavaramerkin
arvoa vahingoittamalla kyseisten tuotteiden ylellistd mielikuvaa. Lopuksi yhteiséjen
tuomioistuin totesi tuomion 48 kohdassa, ettei tavaramerkin haltija voi direktiivin
7 artiklan 2 kohdan nojalla kieltdi jilleenmyyjaa kiyttimasta tavaramerkkii tavoilla,
jotka ovat tavanomaisia hinen toimialallaan, ilmoittaakseen asiakkaille niiden tava-
roiden laskemisesta uudelleen liikkeelle, ellei sitten osoiteta, ettd tavaramerkin kayttd
tihin tarkoitukseen vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta.

Timi oikeuskidytdntd tarkoittaa nyt kisiteltdvissi asiassa sitid, ettd se, ettd BMW-
tavaramerkin haltija kieltd3 toista kdyttimastd tavaramerkkia ilmoittaakseen yleisolle
olevansa erikoistunut kiytettyjen BMW-henkildautojen myyntiin tai olevansa sen
asiantuntija, on ristiriidassa direktiivin 7 artiklan kanssa edellyttien, ettd mainonnan
kohteena ovat tavaramerkin haltijan tai hinen suostumuksellaan jonkun muun titi
tavaramerkkii kiyttien yhteisossi markkinoille saattamat autot ja ettei tavara-
merkkii kiytetd mainonnassa sellaisella tavalla, ettd timi olisi 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu perusteltu aihe, jonka vuoksi tavaramerkin haltija voi vastustaa siti.

Direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe voi tissi mielessi olla
tavaramerkin kiyttiminen jilleenmyyjin mainonnassa silli tavoin, ettd sen perus-
teella voi syntya mielikuva siitd, etti jilleenmyyjin ja tavaramerkin haltijan valilla
on litkesuhde ja erityisesti etti jilleenmyyjin yritys kuuluu tavaramerkin haltijan
jakeluverkostoon tai etti niiden kahden yrityksen vililld on erityinen suhde.

Tillainen mainonta ei ole vilttimatdnti tavaramerkin haltijan tai hinen suostumuk-
sellaan jonkun muun yhteisossd markkinoille saattamien tavaroiden laskemiseksi
uudelleen liikkeelle ja niin ollen direktiivin 7 artiklassa saadetyn oikeuksien sam-
mumista koskevan oikeussdinnén tavoitteen toteutumiseksi. Tilld tavoin laimin-
lyodain lisiksi velvoite toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intres-
sethin nihden ja heikennetdin tavaramerkin arvoa saamalla perusteetonta hy6tyi sen
erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden ansiosta. Se on siis ristiriidassa tavaramerk-
kioikeuden erityisen tavoitteen kanssa, joka yhteisojen tuomioistuimen oikeuskay-
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tinnon mukaan on erityisesti tavaramerkin haltijan suojaaminen sellaisia kilpailijoita
vastaan, jotka haluavat kiyttaa viirin tavaramerkin asemaa ja mainetta (ks. mm. asia
C-10/89, Hag II, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 14 kohta).

Jos ei sitd vastoin ole pelkoa siiti, ettd yleiso saattaisi kuvitella, ettd jalleenmyyjin
ja tavaramerkin haltijan vililld on litkesuhde, pelkistiin sc seikka, etti jilleenmyy-
jille koituu siini mielessi etua tavaramerkin kiyttimisestd, ettd tavaramerkilld
varustettujen tavaroiden myyntii koskeva muutoin asianmukainen ja totuudenmu-
kainen mainonta antaa jilleenmyyjin omasta toiminnasta laadukkaan mielikuvan,
ei ole direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe.

Tistd on vain todettava, ettd jilleenmyyja, joka myy kiytettyji BMW-autoja ja joka
on todellisuudessa erikoistunut tillaisten autojen myyntiin tai on sen asiantuntija,
ei kiytinndssi voi ilmoittaa tisti asiakkailleen kayttimitta BMW-tavaramerkkii.
Tistd syystd tillainen BMW-tavaramerkin informatiivinen kiytt6 on vilttimitontd
direktiivin 7 artiklaan perustuvien jilleenmyyntioikeuksien toteuttamiseksi eiki
merkitse perusteettoman hyddyn saamista kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn
tai laajan tunnettuuden perusteella.

Kysymys siitd, saattaako mainonta antaa sen mielikuvan, etti jilleenmyyjin ja tava-
ramerkin haltijan vililli on liikesuhde, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota kan-
sallisen tuomioistuimen on arvioitava kuhunkin tapaukseen liittyvien seikkojen
perusteella.

1-945



56

57

58

59

TUOMIO 23.2.1999 — ASIA C-63/97

BMW-autojen korjausta ja huoltoa koskevat ilmoitukset

Aluksi on todettava, ettd direktiivin 7 artiklan mukaista tavaramerkkiin kuuluvien
oikeuksien sammumista koskevaa oikeussdint63 ei voida soveltaa BMW-autojen
korjausta ja huoltoa koskeviin ilmoituksiin.

Direktiivin 7 artiklalla pyritiin ndet yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien
suojaamista koskevat intressit ja tavaroiden vapaata litkkuvuutta yhteis6ssi koskevat
intressit siten, etti tavaramerkilli varustetun tavaran laskeminen uudelleen litkkeelle
on mahdollista ilman etti tavaramerkin haltija voisi siti vastustaa (ks. vastaavasti em.
asia Parfums Christian Dior, tuomion 37 ja 38 kohta). Autojen korjausta ja huoltoa

koskevat ilmoitukset eivit kuitenkaan koske kyseisten tavaroiden laskemista uudel-
leen liikkeelle.

On kuitenkin vieli tutkittava, voiko tavaramerkin kiytt6é niissi ilmoituksissa olla
lainmukaista, kun otetaan huomioon direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohta,
jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltii toista kiyttimasti tavaramerkkii
osoittamaan tavaran tai palvelun, erityisesti lisitarvikkeiden tai varaosien, kiyt-
totarkoituksen, jos hin kiyttaa tavaramerkkiad hyvii liiketapaa noudattaen.

Tistd on Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tavoin todettava, etti tavara-
merkin kiyttiminen tarkoituksin ilmoittaa yleisolle, etti mainostaja korjaa ja
huoltaa tilli tavaramerkilld varustettuja tuotteita, merkitsee tavaramerkin kiytti-
misti osoittamaan palvelun kiyttotarkoituksen 6 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa
tarkoitetulla tavalla. Samalla tavalla kuin tavaramerkkii kiytetdin yksiloimiin autot,
joihin muu kuin alkuperiinen varaosa sopii, tissd tapauksessa tavaramerkkii kiy-
tetdin yksiloimiin tavarat, jotka ovat palvelun kohteena.
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Lisiksi tillainen tavaramerkin kiytto on vilttimatdntd palvelun kiyttétarkoituksen
osoittamiseksi. Téstd seikasta on vain korostettava, kuten julkisasiamies on todennut
ratkaisuehdotuksensa 54 kohdassa, ettd jos itseniinen elinkeinonharjoittaja huoltaa
ja korjaa BMW-autoja tai on todellisuudessa erikoistunut niihin, hin ei kdytinnossi
voi ilmoittaa tastd asiakkailleen kayttimitta BMW-tavaramerkkia. -

Lopuksi on todettava, ettd edellytys, jonka mukaan tavaramerkkii on kiytettiva
hyvii litketapaa noudattaen, ilmaisee lihinni velvoitteen toimia lojaalisti tavara-
merkin haltijan perusteltuihin intresseihin nihden, samalla tavoin kuin jilleenmyy-
jilld on tillainen velvollisuus, kun hin kiyttai toisen tavaramerkkid ilmoittaessaan
tlld tavaramerkilld varustettujen tavaroiden jilleenmyynnisti.

Direktiivin 6 artiklalla ndet pyritddn aivan samoin kuin 7 artiklallakin yhteensovit-
tamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit
ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismark-
kinoilla koskevat intressit siten, etti tavaramerkkioikeus voi tiyttii tehtivinsi olen-
naisena osana viiristymittdmin kilpailun jirjestelmii, joka perustamissopimuksella
pyritiin luomaan ja siilyttimain (ks. mm. em. asia Hag II, tuomion 13 kohta).

Tisti syystd timidn tuomion 51—54 kohdassa, joita sovelletaan asianmukaisin muu-
toksin, todetuista syistd toisen tavaramerkin kiyttiminen tarkoituksin ilmoittaa
yleisolle tilla tavaramerkilld varustettujen tavaroiden korjauksesta ja huollosta on
sallittua samoin edellytyksin kuin niissi tapauksissa, joissa tavaramerkkii kiytetain
tarkoituksin ilmoittaa yleisélle tilld tavaramerkilli varustettujen tavaroiden jilleen-
myynnista.

Edelli esitetyn perusteella neljanteen ja viidenteen kysymykseen on vastattava, etti
tavaramerkin haltijalla ei ole direktiivin 5—7 artiklan perusteella oikeutta kieltii
toista kdyttimastd titd tavaramerkkia ilmoittaakseen yleisolle korjaavansa ja huol-
tavansa tavaramerkin haltijan tai hinen suostumuksellaan jonkun muun titd tava-
ramerkkii kiyttien markkinoille saattamia tavaroita tai olevansa erikoistunut
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tillaisten tavaroiden myyntiin tai korjaukseen ja huoltoon tai olevansa niiden asian-
tuntija, ellei tavaramerkkii kaytetd silld tavoin, ettd sen perusteella voi syntyi mie-
likuva stitd, ettd toisen yrityksen ja tavaramerkin haltijan vililld on liikesuhde ja
erityisesti etti jilleenmyyjayritys kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai
ettd niiden kaliden yrityksen vililli on erityinen suhde.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Italian ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei
voida mairiti korvattaviksi. Pidasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteis6jen
tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian
kisittelyssi, minka vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paittii oikeuden-
kiyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Hoge Raad der Nederlandenin 7.2.1997 tekemilliin piitokselld esit-
timit kysymykset seuraavasti:

1) Jollei kansallisen tuomioistuimen velvollisuudesta tulkita kansallista oikeutta
mahdollisimman pitkille yhteison oikeuden mukaisesti muuta johdu, sel-
lainen kansallinen siirtymisiinnos ei ole yhteison oikeuden vastainen, jonka
mukaan sellaisesta paitoksesti tehty valitus, joka oli tehty ennen siti paivi-
miiriid, jona jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdidinnon lihentimisesti
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21 pdivini joulukuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY tiytintoonpanemiscksi kansallisessa oikeudessa annetut oikeus-
sddnnot olivat tulleet liian myohédin voimaan, ratkaistaan ennen titd paivi-
miirii sovellettavien oikeussiintojen mukaisesti, vaikka tuomio annettaisiin
timin paivimairin jilkeen.

2) Tavaramerkin kdyttiminen tavaramerkin haltijan suostumuksetta tarkoi-
tuksin ilmoittaa yleisolle, etta tietty muu yritys korjaa tai huoltaa tilld tava-
ramerkilld varustettuja tavaroita tai etti se on erikoistunut kyseisiin tava-
roihin tai on niiden asiantuntija, merkitsee ennakkoratkaisupyynnéssi
kuvatun kaltaisessa tilanteessa tavaramerkin kiyttimisti ensimmaisen direk-
tiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

3) Tavaramerkin haltijalla ei ole ensimmiisen direktiivin 89/104/ETY
5—7 artiklan perusteclla oikeutta kieltidi toista kiyttimisti titd tavara-
merkkiid ilmoittaakseen yleisolle korjaavansa ja huoltavansa tavaramerkin
haltijan tai hinen suostumuksellaan jonkun muun titi tavaramerkkii kiyt-
tien markkinoille saattamia tavaroita tai olevansa erikoistunut tillaisten
tavaroiden myyntiin tai korjaukseen ja huoltoon tai olevansa niiden asian-
tuntija, ellei tavaramerkkii kiyteti silld tavoin, etti sen perusteella voi syntyi
mielikuva siiti, etti toisen yrityksen ja tavaramerkin haltijan vililli on hi-
kesuhde ja erityisesti ettd jilleenmyyjayritys kuuluu tavaramerkin haltijan
jakeluverkostoon tai ettd niiden kahden yrityksen vililld on erityinen suhde.

Rodriguez Iglesias Kapteyn Puissochet
Jann Gulmann Murray
Edward Ragnemalm Sevén
Wathelet Schintgen

Julistettiin Luxemburgissa 23 piivini helmikuuta 1999.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias
kirjaaja presidentti
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