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1. Voiko tavaramerkin haltija riitauttaa sen,
ettd toinen clinkeinonharjoittaja kidytrad hinen
tavaramerkkiddn tarjotessaan hinen tavara-
merkilldin varustettuihin alkuperiisiin tuot-
teisiin liittyvid palveluja, kun tavaramerkin
haltija ei ole rekisterdinyt tavaramerkkidin
timin tyyppisid palveluja varten? Timi on
keskeisin ratkaistava ongelma nyt kisitelti-
vissd ennakkoratkaisupyynndssa, jonka Hoge
Raad der Nederlanden (Alankomaiden kor-
kein oikeus) on esittinyt tavaramerkkidirek-
tiivin tulkinnasta. !

Tosiseikat

2. Bayerische Motorenwerke AG (jaljempani
BMW AG), joka on Saksan oikeuden mukaan
perustettu yhtié ja jonka pidikonttori sijaitsee
Miinchenissi, valmistaa ja markkinoi moot-
toriajoneuvoja. Se on markkinoinut BMW-
merkkisid henkil6autoja Benelux-maissa vuo-
desta 1930 lahtien.

3. BMW AG on rekister6inyt Beneluxin tava-
ramerkkivirastossa kirjainmerkin BMW seki
kaksi kuviomerkkii muun muassa mootto-
reita ja moottoriajoneuvoja seki moottorien

* Alkupcriinen kicli: englanti,
1 — Jiscnvaltioiden tavaramerkkilainsiidinndn lihentimisesti
21 piivini joulukuuta 1988 anncttu ensimmiinen ncuvoston

dirckdivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

ja moottoriajoneuvojen varaosia ja lisivarus-
teita varten (jaljempini kiytetddn yhteisnimei

BMW-tavaramerkki).

4. BMW AG markkinoi autojaan hyviksyt-
tyjen jilleenmyyjien muodostaman jakeluver-
koston vilitykselld. Silli on Alankomaissa
BMW Nederland BV:n (jdljempini BMW BV)
hallinnoima jakeluverkosto. Verkostoon
hyviksytyillid jalleenmyyjilld on oikeus kiytad
BMW-tavaramerkkii elinkeinotoiminnassaan,
mutta niiden on tiytettivi korkeat tekniset
laatuvaatimukset, joiden BMW AG ja sen
tytiryhtidt katsovat olevan vilttimattomid tar-
jottacssa huoltopalveluja ja takuuta seki
myynninedistimisen yhteydessi.

5. Pidasian vastaaja Deentk harjoittaa auto-
kauppaa. Vaikka hin ei kuulu BMW AG:n
hyviksyttythin jilleenmyyjiin, hin on erikois-
tunut nimenomaan kiytettyjen BMW-autojen
myyntiin seki BMW-autojen korjaukseen ja
huoltoon.

6. BMW AG ja BMW BV (jiljempini BMW)
vaittavie nyt kisiteltivissi asiassa, ettd Deenik
kdyudi elinkeinotoimintansa yhteydessd kiel-

letylla tavalla ilmoituksissaan BMW AG:n
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tavaramerkkeji tai ainakin samankaltaisia
merkkeji. Niinpi BMW vaatt 21.2.1994 pii-
vitylld haastehakemuksella, etta Deenikii kiel-
lettdisiin kdyttdimasta BMW-tavaramerkkejd
tai mitdin muitakaan samankaltaisia merkkejd
ilmoituksissaan, mainoksissaan tai muissa tie-
dotteissaan ja missiin hinen elinketnotoimin-
taansa liittyvissi yhteyksissi. BMW vetosi
Benelux-maiden yhteniistetyn tavaramerkki-
lain 13 §n A momentista, sellaisena kuin
kyseinen siinnds tuolloin oli voimassa, joh-
tuviin oikeuksiinsa (jiljempini Benelux-laki).

7. Arrondissementsrechtbank te Zwolle (jal-
jempini Rechtbank) katsoi, etti tietyissi Dee-
nikin ilmoituksissaan esittimissi toteamuk-
sissa kiytettiin kielletylli tavalla BMW-
tavaramerkkeji, koska niiden perusteella
saattoi kuvitella niiden esittijin olevan yritys,
jolla oli oikeus kayttaa kyseisia tavaramerk-
kejd, eli BMW:n jakeluverkostoon kuuluva
yritys. Tuomioistuin siis kielst Deenikii kiyt-
timastd BMW-tavaramerkkii talld tavoin.

8. Rechtbank kuitenkin katsoi, ettd Deeni-
killi oli oikeus kiyttid ilmoituksissaan sel-
laisia ilmaisuja kuin "BMW-korjaukset ja
-huollot”, koska oli rittivin selvid, etti ne
koskivat ainoastaan BMW-merkkisid tuot-
teita; niin ollen vaikka tillainen kiyttd ei
kuulunut Benelux-lain 13 §:n A momentin
kolmannen kohdan poikkeussiinnéksen
(jonka mukaan tavaramerkin haltijan oikeudet
sammuvat sellaisten tuotteiden osalta, jotka
tavaramerkin haltja tai hinen suostumuksel-
laan joku muu on saattanut markkinoille kysei-
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selld tavaramerkilld) piiriin, oli joka tapauk-
sessa olemassa jirkevid perusteita kiyttii tava-
ramerkkid, eikd tavaramerkin haltijalle voinut
atheutua tistd vahinkoa. Rechtbank piti sal-
littuina myos sellaisia ilmaisuja kuin "BMW-
asiantuntija” tai “erikoistunut BMW:hen”,
koska BMW ei ollut kiistinyt sitd, ettd Dee-
nikilld oli erityisti BMW-autojen astantunte-
musta, ja koska ei ollut BMW:n asiana mii-
ritelld niitd henkil6iti, joilla oli oikeus ilmoittaa
olevansa BMW-autojen asiantuntijoita. Recht-
bank hylkisi myés BMW:n vahingonkor-

vausvaatimukset.

9. BMW valitti tuomiosta Gerechtshof te Arn-
hemiin ja vaati tuomioistuinta paitst kumoa-
maan tuomion siltid osin kuin sen alun perin
esittamid vaatimuksia ei ollut hyviksytty tai
ne oltiin hyviksytty vain osittain myds totea-
maan, etti Deenik loukkasi BMW:n tavara-
merkkioikeuksia tai toimt muutoin lainvastai-
sesti kdyttiessddn ilmoituksissaan ilmaisuja
"BMW-korjaukset ja -huollot” ja ilmoittaes-
saan olevansa "BMW-asiantuntija” ta1 “eri-
koistunut BMW:hen”. Deenik esitti asiassa
vastavalituksen.

10. Gerechtshof pysytti 22.8.1995 valitukseen
ja vastavalitukseen antamassaan ratkaisussa
Rechtbankin tuomion. BMW wvalitti kysei-
sestd tuomiosta Hoge Raadiin.
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11. Kuten edella totesin, haastehakemus jatet-
tiin 21.2.1994. Tuolloin tavaramerkkidirektiivi
olisi jo pitinyt olla saatettuna osaksi Benclux-
lakia, koska takaraja direkuiivin tiytintd6n-
panolle 01 31.12.1992. 2 Benelux-maiden yhte-
niistetty tavaramerkkilaki (erityisesti lain
13 §:n A momentin 1 kohta) muutettiin tava-
ramerkkidirektiivin mukaiseksi kuitenkin
vasta 1.1.1996 voimaan tulleen, 2.12.1992
tehdyn Benelux-p6ytikirjan nojalla. Viittaan
jiljempini kyseisella poytikirjalla muuter-
tuun Benelux-tavaramerkkilainsiidintddn
kisitteelld muutettu Benelux-laki).

12. Hoge Raad katsoo, etti sille esitetty valitus
herittdd kysymyksen siitd, onko nyt kisitel-
tivissi asiassa sovcllettava atkaisemman
Benelux-lain vai muutetun Benelux-lain siin-
ndksid. Koska Benelux-lain muuttamisesta
tehtyyn Benelux-poytikirjaan ei sen mukaan
sisilly siirtymisdannoksid, jotka koskisivat
kyseisen lain 13 §:n A momenttia, Hoge Raad
on esittinyt sitdi koskevan kysymyksen
Benelux-tuomioistuimelle. Hoge Raad on
paittdnyt esittaid myos yhteisojen tuomiois-
tuimelle kysymyksen siit, voivatko jisenval-
tiot mukauttaessaan lainsidadintddan direk-
tiivin - mukaiseksi antaa vapaasti siir-
tymasaannok51a vai koskevatko niiden toi-
mintaa tiltd osin erityiset rajoitukset, ja jos
niin on, miti nimi rajoitukset ovat.

2 — Tavaramerkkidircktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jisen-
valtioiden oli pantava dirckiiivin sianndkset tiytinidon
28.12.1991 mennessi. Neuvosto kuitenkin kiytti padidkselld
92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35) sille 16 artiklan 2 koh-
dassa anncttua valtaa ja siirsi dircktiivin tiytintdSnpanon
takarajaksi 31.12.1992

13. Hoge Raad pitdd niinikdin tarpeellisena
esittad Benelux-tuomioistuimelle erdita lisi-
kysymyksii Benelux-lain tulkinnasta seki
ennen direktiivin tdytintoonpanoa etta sen
jilkeen. Koska se toteaa, ctti Benclux-lain
seki atkaisempaa etti muutettua versiota on
mahdollisimman pitkille tulkittava direktiivin
sanamuodon ja tarkoituksen valossa, se on
esittinyt yhteiséjen tuomioistuimelle saman-
kaltaisia kysymyksia direktiivin tulkinnasta.

14, Yhteistjen tuomioistuimelle esitetyt kysy-
mykset ovat seuraavat:

”1) Koska direktiiviin sisiltyy tavaramerk-
kiin kuuluvien oikeuksien osalta ainoas-
taan 5 artiklan 4 kohdassa kuvattua ta-
pausta koskeva siirtymisiinnos, voivatko
jasenvaltiot muutoin antaa vapaasti siir-
tymasiannoksia vai onko yleisesti
yhteisdn oikeuden perusteella ja erityi-
sesti direktiivin tavoitteen ja ulottu-
vuuden perusteella katsottava, ettd jisen-
valtioilla el ole tiltd osin tiyttd
toimintavapautta vaan ettd niiden toi-
mintaa koskevat txetyt rajoitukset, ja jos
niin on, mitd nimi rajoitukset ovat?

2) Jos joku kiyttad tavaramerkin haltijan
suostumuksetta timin yksinomaan tiet-
tyjd tavaroita varten rekisterdimii tava-
ramerkkid ilmoittaakseen yleisolle
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a) korjaavansa ja huoltavansa sellaisia
tuotteita, jotka tavaramerkin haltija
tai hinen suostumuksellaan joku muu
on saattanut markkinoille, tai

b) olevansa kyseisten tuotteiden asian-
tuntija tai erikoistuneensa niihin,

onko kyseessi direktiivin 5 artiklan kannalta

i) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tar-
koitettu tavaramerkin kiyttiminen
samoja tavaroita varten kuin ne
tavarat, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity;

1) kyseisen tavaramerkin kiyttiminen
palvelujen yhteydessi, mitd on pidet-
tivi tavaramerkin kiyttimiseni
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tar-
koitetulla tavalla tai tavaramerkin
kdyttimisena 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos
kyseisid palveluja ja niiti tavaroita,
joita varten tavaramerkki on rekiste-
rdity, voidaan pitid samankaltaisina;

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

iv) tavaramerkin kayttiminen 5 artiklan
5 kohdassa tarkoitetulla tavalla?
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3)

4

5)

Onko kysymykseen 2 vastaamiseksi mer-
kitysti silla seikalla, onko kyscessi koh-
dassa a vai kohdassa b kuvattu ilmoitus?

Kun otetaan huomioon erityisesti direk-
titvin 7 artiklan siinnékset, onko siithen
kysymykseen vastaamiseksi, voiko tava-
ramerkin haltija riitauttaa tiettyji tava-
roita varten rekisterdidyn tavaramerk-
kinsd kayttimisen, merkitysti silli, onko
kysymys kysymyksen 21, 1i, i1 vai iv koh-

an mukaisesta tavaramerkin kiyttimi-
sesti?

Jos oletetaan, ettd molemmissa kysymyk-
sen2 alussa kuvatuissa tapauksissa tai
toisessa niistd on kysymys tavaramerkin
kiyttimisesta 5 artiklan 1 kohdan a tai
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, voiko
tavaramerkin haltija rittauttaa kyseisen
tavaramerkin kayttimisen ainoastaan sil-
loin, kun kyseisen tavaramerkin kiyttiji
antaa sellaisen vatkutelman, etti hinen
yrityksensi kuuluu tavaramerkin haltijan
jakeluverkostoon, vai voiko tavaramerkin
haltija rittauttaa tavaramerkin kiytti-
misen myos silloin, jos on selvisti mah-
dollista, ettd se tapa, jolla kyseinen
henkild kidyttdd tavaramerkkii tlmoituk-

_ sissa, antaa yleisolle sellaisen kisityksen,

ettd hin kidyttiid tavaramerkkid lihinni
mainostaakseen yritystdin sellaisena kuin
se on ja luodakseen sille tietyn laatumie-
likuvan?”
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15. Kirjallisia huomautuksia ovat esittineet
BMW, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitukset ja komissio. Suullisessa kasittelyssi
olivat edustettuina BMW, Deenik, Yhdisty-
neen kuningaskunnan hallitus ja komissio.

Tavaramerkkidirektiivi

16. Tavaramerkkidirektiivi on ensimmiinen
askel jisenvaltioiden tavaramerkkilainsii-
dinnén yhdenmukaistamisessa. Silli yhden-
mukaistetaan muun muassa tavaramerkilld
annettavia otkeuksia, vaikkakin tiettyjen sen
sddnndsten tdytintdonpano jitetddn jisenval-
tiotden harkintavaltaan. Direktiivin 5 artik-
lassa sdddetiin seuraavaa:

"Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltii muita ilman hinen
suostumustaan kiyttimisti elinkeinotoimin-
nassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki
ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin
ne tavarat tai palvelut, joita varten tavara-
merkki on rekisteréity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama
tai samankaltainen kuin samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva
tavaramerkki, atheuttaa yleison keskuu-
dessa sckaannusvaaran, joka sisiltid myos
vaaran merkin ja tavaramerkin valisesti
mielleyhtymistd.

2. Jasenvaltio voi my®6s sidtdd, ettd haltijalla
on oikeus kieltii muita ilman hinen suostu-
mustaan elinkeinotoiminnassa kiyttdmistd
merkkii, joka on sama tai samankaltainen
kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tat palvelut,
joita varten merkki on, eivit ole samankal-
taisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity, milloin viimeksi mainittu tavara-
merkki on laajalti tunnettu tdssd jisenval-
tiossa ja merkin athecton kiyttd merkitsee
tavaramerkin erottuvuuden tai maineen
cpaoikeutettua hyvaksi kdyttamisti taikka on
haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai mai-
neelle.

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa siidetyin edelly-
tyksin voidaan kieltid muun muassa:

a) merkin paneminen tavarothin tai niiden

paallyksiin;
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b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laske-
minen tai niiden varastoiminen tillaista
tarkoitusta varten merkkii kiyttien tatkka
palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen
merkkia kiyttien;

¢) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti
merkkia kidyttien;

d) merkin kiyttiminen liikeasiakirjoissa ja
mainonnassa.

4. Jos jisenvaltion lain mukaan er ole voitu
kieltidd merkin kiyttimistd 1 kohdan b alakoh-
dassa tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
ennen piivii, jona timin direktiivin noudat-
tamisen edellyttimit sdannokset ovat tulleet
voimaan asianomaisessa jasenvaltiossa, oikeus
tavaramerkkiin ei esti jatkamasta merkin kiyt-
timisti.

5. Mitd 1—4 kohdassa siidetadn, e esti jisen-
valtioita soveltamasta niiden sidinndksii suo-
jasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden
tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin
kiyttimistd vastaan, jos merkin aiheeton
kiytté merkitsee tavaramerkin erottuvuuden
tai maineen epioikeutettua hyviksi kiyeti-
misti taikka on haitaksi tavaramerkin erot-
tuvuudelle tai maineelle.”
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17. Muutectun Benelux-lain 13 §:n A momen-
tin 1kohdan ¢ ja dalakohdassa siidetiin
5 artiklan 2 kohdassa yksiloidyista harkinnan-
varaisista suojamuodoista, joita koskee myds
5 artiklan 5 kohta.

18. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa
annettuja oikeuksia koskevat kuitenkin 6 ja
7 artiklassa saidetyt rajoitukset. Direktiivin
6 artikla kuuluu kisiteltivin asian kannalta
merkityksellisiltd osin seuraavasti:

”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista
kayttimasta elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimedin tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
miarai, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maan-
tieteellistd alkuperii, tavaroiden valmistus-
ajankohtaa tai palvelujen suoritusajan-
kohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia osoittavia mer-
kint&yi,
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c) tavaramerkkii, milloin sen kdyttiminen on
tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisi-
tarvikkeiden tai varaosien, kiyttdtarkoi-
tuksen osoittamiseksi,

jos hidn kiyttii niitd hyvii litketapaa noudat-
taen. [——]”

19. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa siide-
tdin seuraavaa:

»Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sam-
muminen

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdad tavara-
merkin kidyttimistd niissd tavaroissa, jotka
haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu
on saattanut markkinoille yhtetsdssd titid tava-
ramerkkii kiyttien.

2. Miti 1 kohdassa siddetdin, ei sovelleta, jos
haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tava-
roiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityi-
sesti milloin tavaroihin tehdiin muutoksia tai

niiti huononnetaan sen jilkeen, kun ne on
laskettu liikkeelle.”

Ensimmiinen ennakkoratkaisukysymys

20. Hoge Raad tiedustelee ensimmaiisessa
kysymykscssain siti, voivatko jisenvaltiot sen
tosiseikan vuoksi, etti direktiiviin sisiltyy
tavaramerkkiin kuuluvien otkeuksicn osalta
siirtymasiinnoksii vain 5 artiklan 4 kohdassa
kuvatun tapauksen varalta, muutoin antaa
vapaasti siirtymasiannoksii” vai onko ylei-
sesti yhteisén oikeuden perusteella ja erityi-
sesti direktiivin tavoitteen ja ulottuvuuden
perusteella katsottava, etti jisenvaltioilla ei
ole tiltd osin tiytti toimintavapautta vaan etti
nitden toimintaa koskevat tietyt rajoitukset, ja
jos niin on, miti nimi rajoitukset ovat.

21. Kuten edelli selvitin, Hoge Raad katsoo
timin kysymyksen edellyttivin vastausta sen
vuoksi, ettd direktiivi pantiin Beneluxissa tdy-
tint66n vasta 1.1.1996, kun taas nyt kisitel-
tivdan asiaan liittyvit tosiscikat ovat ilmei-
sesti tapahtuneet ja oikeudenkiyntikin
aloitettu ennen titd pdivimaidrii mutta vasta
sen paivimiirin jilkeen, johon mennessi
direktiivi olisi pitinyt panna tdytinté6n
(31.12.1992).

22. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 koh-
dan siirtymisiinnéksessi, johon Hoge Raad
viittaa, siddetddn, etti jos jdsenvaltion lain
mukaan e¢i ole voitu kieltdd merkin kiytta-
misti 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen
piivdi, jona direktiivin noudattamiscn edel-
lyttimit sidnndkset ovat tulleet voimaan
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asianomaisessa jisenvaltiossa, oikeus tavara-
merkkiin ei esti jatkamasta merkin kiytti-
misti. Myos 3 artiklan 4 kohdasta ja 4 artik-
lan 6 kohdasta 16ytyy siirtymisiannéksii,
joiden mukaan jisenvaltio voi siitid, etti
kyseisessd jasenvaltiossa ennen direktiivin
noudattamisen edellyttimien sidnnésten voi-
maantulopaivii voimassa olleita rekisterinnin
esteiti ja mitdttdmyysperusteita sovelletaan
tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on
tehty ennen mainittua piivii.

23. Komissio, BMW ja Yhdistyneen kunin-
gaskunnan hallitus viittivit, ettd koska direk-
tiivissd annetaan nimenomaisia siirtymaisiin-
noksii, ne merkitsevit siti, etteivit muut kuin
nima yksiloidyt siirtymasidnnokset ole direk-
tiivin mukaan sallittuja.

24, Direktiivissi ei kuitenkaan, lukuun otta-
matta niiti tilanteita, joissa 5 artiklan 4 kohtaa
mahdollisesti sovelletaan, kisitelld kysymysti
siitd, sovelletaanko aikaisempaa kansallista
lakia vai kansallista lakia sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivin perusteella niissi riita-
tilanteissa, jotka koskevat merkin kiyttsi (ver-
rattuna rekisterdintiin) 3, joka on alkanut
ennen kuin direktiivi tuli voimaan mutta joka
yhi jatkuu ja jonka osalta ratkaisu on vield
antamatta.

3 — Ks. 3 artiklan 4 kohta ja 4 artiklan 6 kohta, joihin viitataan
edelld 22 kohdassa.
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25. BMW:n mukaan Hoge Raad tarkoittaa
ensimmiiselld kysymykselldan juuri tati tilan-
netta. BMW katsoo, etta otkeudenkiyntime-
nettelyn tarkoituksena on saada seki tulevaa
ilmoittelua koskeva kielto etta vahingonkor-
vausta atkaisemmasta ilmoittelusta. Vaikka
muutettu laki on nyt voimassa, Hoge Raadin
on annettava ratkaisu sellaisen tuomion asian-
mukaisuudesta, jonka Gerechtshof antoi sil-
loin, kun muutettu laki ei vield ollut voimassa.
BMW:n mukaan stina tapauksessa, etti Hoge
Raad katsoo Gerechtshofin soveltaneen aikai-
sempaa lakia asianmukaisesti, se vain pysyttid
Gerechtshofin tuomion; jos Hoge Raad sen
stjaan kumoaa Gerechtshofin tuomion ja joko
ratkaisee asian itse tai palauttaa asian Gerecht-
shofin kisiteltiviksi, asia on ratkaistava muu-
tetun lain perusteella.

26. Hoge Raadin julkisasiamichen nikemys
poikkeaa hieman BMW:n nikemyksesti. Hin
katsoo, etti jollei oikeussiinnosti, jonka
mukaan kansallista lakia pitdi tulkita mahdol-
lisimman pitkille direktiivin mukaisesti, kun
direktivin tiytintdonpanolle siidetty midri-
aika on paittynyt, muuta johdu, Hoge Raadin
on analogisesti Alankomaiden uuden siviili-
Jain stirtymisiinnéksii koskevan lain (Over-
gangswet Nieuw BW) 74 §n 4 momentin
kanssa sovellettava aikaisempaa kansallista
lakia. BMW katsoo, etti kyseisen sidnnoksen
mukaan sovelletaan aikaisempaa lakia, vaikka
asia palautettaisiin alemmalle oikeusasteelle,
ellei asian kisittelyi ole aloitettava kokonaan
alusta. BMW:n mukaan Hoge Raad haluaa
selvyyden sithen, ovatko téllaiset siirtymisian-
nokset yhteisén otkeuden mukaan sallittuja.
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27. Hoge Raadin ensimmiiseen kysymyk-
seen vastaamiseksi rittivit mielestini seu-
raavat toteamukset.

28. Mikali kyse on tavaramerkin kiyton jat-
kamisesta sen jilkeen kun direktiivi olisi
pitinyt panna tiytintodn, on sovellettava
direktiivin 5 artiklassa annecttuja otkeuksia,
ellei tilanne ole 5 artiklan 4 kohdassa tarkoi-
tettu, kuten edelld kisiteltiin, Direktiivissa et
sdidetd siirtymikauden siinndksisti, jotka
koskisivat tavaramerkin kiyttod tai rekiste-
roimistd sen paivin jilkeen, johon mennessi
direktiivi olist pitinyt panna tiytint6én, stind
erikseen mainittuja siinnéksida lukuun otta-
matta. Kyseisesti paivisti lihtien kaikkia kan-
sallisia oikeussdinndksid on tulkittava mah-
dollisimman pitkille direktiivin mukaisesti
siitd rilppumatta, onko direktiivi pantu tiy-
tintoon kansallisessa oikeudessa. ¢ Jos direk-
tiivia ei ole kuitenkaan pantu asianmukaisesti
tiytintdon, saatetaan joutua pohtimaan sitd,
voiko sen siinnoksilli olla vilitén vaikutus
yksityisid vastaan kiytavissi oikeudenkiyn-
nissa. 5

29. Siltd osin kuin ratkaisun kohteena on tava-
ramerkin kiytto ennen direktiivin tdytint66n-
panolle annetun miiriajan kulumista, aikai-
sempaa kansallista lakia voidaan soveltaa
direktiivin  vaikuttamatta asiaan. Kuten
yhteisbjen tuomioistuin totesi yhdistetyissa
asioissa Salumi ym. antamassaan tuomiossa, 6

4 — Asia C-106/89, Marlcasing, tuomio 13.11.1990 (Kok. 1990,
5. 1-4135).

5 — Asia 152/84, Marshall, womio 26.2.1986 (Kok. 1986, s. 723)
ja asia C-91/92, Faccini Dori, tuomio 14.7.1994 (Kok. 1994,
5. 1-3325).

6 — Yhdistetyt asiat 212/80—217/80, Salumi, tuomio 12.11.1981
(Kok. 1981, s. 2735),

aineellisia otkeussiintdji “tulkitaan yleensd
siten kuin ne koskisivat ennen niiden voi-
maantuloa vallinneita tilanteita vain siltd osin
kuin niiden sanamuodosta, tavoitteesta tai
rakenteesta 1lmence selvisti, cttd niilli on
oltava tillainen vatkutus”.7 Tilanne ei ole
tissa tapauksessa tillainen.

30. Tistd syystd chdotan vastaukseksi ensim-
miisecn kysymykseen, ettd pannessaan direk-
tiivid tdytintoon kansallisessa oikeudessa
jasenvaltiot eividt voi vapaasti ottaa kdyttdon
muita stirtymasainnoksid kuin niitd, joista
siidetddn crikseen direkuiivissd, jos tillaiset
siirtymasaannokset haittaisivat direktiivin tdy-
simiiriistd ja asianmukaista tiytintd6npanoa.

Kysymykset 2—5

31. Tarkasteltaessa kysymyksid 2—5 on tir-
kedd muistaa, ettd Deentk sekd myi kiytettyja
BMW-autoja ctti tarjosi korjaamo- ja huol-
topalveluja niille autoille. On myés huomat-
tava, ettd BMW-tavaramerkit on rekisterdity

7 — Tuomion 9 kohta, Ks. myos yhdistetyt asiat C-121/91 ja
C-122/91, CT Control (Rotterdam) ja JCT Benclux v.
komissio, tuomio 6.7.1993 (Kok. 1993, s.1-3873) ja asia
C-261/96, Conscrchimica, tuomio 6.11.1997 (Kok. 1997,
5. 1-6177, 16—18 kohta).
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moottoriajoneuvoja (ja niiden varaosia ja
lisdvarusteita) varten mutta ei nithin liittyvid
palveluja varten.

32. Nimi ennakkoratkaisukysymykset kos-
kevat siti, ettd Deenik on kiyttinyt myynti-
viittimid "BMW-asiantuntija” tai “erikoistu-
nut BMW:hen” ja ”"BMW-korjaukset ja
-huollot”. Viimeksi mainittu vaittima liittyy
selvdsti Deenikin tarjoamiin korjaamo- ja
huoltopalveluihin, mutta Hoge Raad katsoo,
etta viittausten BMW:hen erikoistumiseen voi-
daan tulkita tarkoittavan seki korjaamo- ja
huoltopalvelujen tarjoamista etti kiytettyjen
BMW-autojen myyntii.

33. Ei olisi mielestini asianmukaista, ettd
yhteiséjen tuomioistuin pyrkisi esittimiin
nikemyksidin tismillisistd ilmaisuista, jotka
ovat kansallisen otkeudenkiynnin kohteena.
Yhteisdjen tuomioistuin voi kuitenkin esittii
kantansa asiaan sovellettavista periaatteista.

Tavaramerkin kéiytto tuotteita varten

34. Siltd osin kuin tavaramerkkid kiytetiin
ainoastaan ilmoittamaan siitd, etti Deenikin
autoliikkeessi myydidin kiytettyja BMW-
ajoneuvoja, sen kiyttd kuuluu direktiivin
5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamis-
alaan, koska se koskee tavaramerkin kiyttoad
alkuperdisen tuotteen yhteydessi: 5 artiklan
1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin
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haltijalla on oikeus kieltdda muita ilman hinen
suostumustaan kdyttdmistd elinkeinotoimin-
nassa “merkkii, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tava-
ramerkki on rekisterdity”.

35. Myos korjaamo- ja huoltopalvelujen mai-
nostaminen kuuluu kyseisen siinndksen
soveltamisalaan silti osin kuin sen voidaan
tulkita tarkoittavan yksinkertaisesti siti, ettd
Deenikin autokorjaamolla kyetiin huolta-
maan BMW-autoja, eika siti, etti BMW olist
nimenomaisesti hyviksynyt sielli tapahtuvan
huoltotoiminnan. Kuten Yhdistynyt kunin-
gaskunta huomauttaa, tissd tapauksessa tava-
ramerkkid kiytetdin kuvaamaan siti, miti voi-
daan korjata ja huoltaa, joten sitd kiytetiin
autoja "varten” pitkemminkin kuin Deenikin
palveluja varten.

36. Kyse on siis siitid, koskevatko 7 artiklan
(joka koskee tavaramerkkioikeuksien sammu-
mista) ja 6 artiklan (joka koskee muun muassa
oikeutta osoittaa tavaran tai palvelun kiytts-
tarkoitus) mukaiset poikkeukset BMW:lle
5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella
kuuluvia oikeuksia.

37. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 koh-
dan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltii
tavaramerkin kidyttimistd “nitssi tavaroissa,
jotka haltija tai hinen suostumuksellaan joku
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muu on saattanut markkinoille yhteis6ssi tata
tavaramerkkii kiyttien”. Tdssd tapauksessa

tilanne niyttii olevan tillainen. Direktiivin’

7 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin hal-
tija saa kuitenkin vastustaa tavaroiden laske-
mista uudelleen liikkeelle, jos hinelli on
»perusteltua athetta” menetelld niin, “erityi-
sesti milloin tavaroihin tehdiin muutoksia tai
niitdi huononnetaan sen jilkeen, kun ne on

laskettu likkeelle”.

38. Asiassa Parfums Christian Dior hiljattain
antamassaan tuomiossa 8 yhteis6jen tuomio-
istuin katsoi, etti jilleenmyyjilli on paitsi
otkeus jilleenmyydai tillaisia tuotteita myos
otkeus kiyttid tavaramerkkii saattaakseen
yleisdn tietoon, ettd hin myy kyseisid tuot-
teita; tavaramerkin haltija voi kuitenkin vas-
tustaa tavaramerkkinsi kiyttoa tillaisessa mai-
nonnassa, jos se atheuttaa merkittivai haittaa
tavaramerkin maineelle.

39. Asiassa Parfums Christian Dior ei ollut
kyse mainonnasta, jonka olisi viitetty saavan
yleisdn kuvittelemaan mainostajan olevan
hyviksytty )alleenmyy]a Diorin nostama
kanne koski pdinvastoin sitd, etti kyseinen
mainonta ei vastannut sen laatuvaatimuksia,
Sen stjaan niissd tapauksissa, joissa on todel-
linen ja asianmukaisesti toteenniytetty toden-
nikdisyys siitd, etti mainonta saattaa saada
yleisén kuvittelemaan jilleenmyyjin olevan
hyviksytty jilleenmyyji, tiytyisi tavara-
merkin haltjalla olla mahdollisuus luottaa

8 — Asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997
(Kok. 1997, s. 1-6013).

tuotteitaan varten rekisterdimidnsi tavara-
merkkiin ja estid yleison johtamista harhaan
tilli tavoin, vaikka kyseisen yrityksen mai-
neelle e atheutuisikaan vahinkoa, koska sc on
kilpailukykyinen ja arvostettu yritys.

40. Asiassa Parfums Christian Dior viitettiin,
ettd tavaramerkin haltijan mahdollisuus vas-
tustaa scki mainontaa, joka vahingoittaa sen
mainetta, cttd mainontaa, joka antaa ymmdrtaa
jalleenmyyjan olevan hyviksytty jilleenmyyj,
estdisi tosiasiallisesti kaiken rinnakkais-
myynnin, koska muuttaessaan mainontaansa
tasokkaammaksi vilttdikseen ensin mainitun
perusteen jilleenmyyjat joutuisivat aletitksi jal-
kimmiiselle perustcelle. Jalleenmyyjin pitaa
mielestdni kuitenkin voida muuttaa mainon-
taansa tasokkaammaksi ilman ettd sen perus-
teella padteltiisiin hinen olevan hyviksytty
jilleenmyyji, ja timin saman on pidettivi
tilanteeseen, jossa riippumaton kauppias tar-
joaa palveluja. Tavarakauppaa tai palvelujen
tarjoamista rajoitettaisiin kohtuuttomasti, jos
hinen katsottaisiin esittivin olevansa hyviik-
sytty jalleenmyyj3, kun hin mainostaisi itsedin
asianmukaisen laadukkaalla tavalla.

41. Niin ollen nyt kisiteltivin asian kaltai-
sessa tapauksessa BMW voi riitauttaa Dee-
nikin mainonnan vain siind tapauksessa, ettd
se atheuttaa vakavaa haittaa BMW:n maineelle
tai ettd on olemassa todellinen ja asianmukai-
sesti toteenndytetty todennikoisyys siiti, ettd
mainonta saattaa saada yleison kuvittelemaan
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Deenikin saancen BMW:n hyviksynnin sille,
ettd se myy BMW-autoja. Nimenomaan kan-
sallisen tuomioistuimen on ratkaistava, onko
tilanne tillainen, mutta tihin mennessi teh-
tyjen tosiseikkoja koskevien toteamusten
valossa se vaikuttaa epitodennikoiselti: seki
Rechtbank etti Gerechtshof ovat katsoneet,
ettei kyseinen mainonta antanut ymmartii,
etti Deenik olisi hyviksytty jilleenmyyji, ja
ettei niyttiisi olevan virheellisti viittid Dee-
nikilld olevan erityistd asiantuntemusta BMW-
ajoneuvoista.

42. Hoge Raadin esittimin viimeisen kysy-
myksen osalta on todettava, ettd BMW viittdd
Deenikin kiyttivin BMW-tavaramerkkeji
mainostaakseen omaa elinkeinotoimintaansa,
koska jo pelkistiin mainostamalla siti, ettd
hin varastoi ja korjaa BMW:n tuotteita, hin
luo omalle elinkeinotoiminnalleen tietyn laa-
tumielikuvan. Jos ei kuitenkaan ole todenni-
koisti, ettd yleisé erehtyisi luulemaan jilleen-
myyjin ja tavaramerkin haltijan vililld
vallitsevan jonkinlaisen litkesuhteen, pelkis-
tiin se, etti jilleenmyyji saa etua kiyttimilli
tavaramerkkii, koska tavaramerkilli varustet-
tujen tuotteiden myynti antaa hinen omalle
elinkeinotoiminnalleen korkean laadun vatku-
telman, e1 mielestini kuitenkaan ole direk-
tiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perus-
teltu aihe, jonka vuoksi tavaramerkin haltija
voisi vastustaa omien tuotteidensa mainosta-
mista. Muutoin kauppiaan olisi kohtuuttoman
vaikeaa kertoa tehokkaasti yleisélle harjoit-
tamastaan elinkeinotoiminnasta.

I-920

Tavaramerkin kiytto palveluja varten

43. Tavaramerkin kiyttd korjaamo- ja huol-
topalvelujen yhteydessi herittii erilaisia kysy-
myksid, koska BMW-tavaramerkit on rekis-
teroity ainoastaan BMW-ajoneuvoja varten
eikd palveluja varten. Tisti syysti on pohdnt-
tava, loukataanko tavaroita varten suojattua
tavaramerkkii stlld, ettid tavaramerkkii kayte-
tiin mainostettaessa palveluja, joita tarjotaan
kyseisistd tavaroista erilliin ja joita varten
tavaramerkkii ei ole rekisterdity, ja milli edel-
lytyksilli sitd on katsottava loukattavan.

44. Ongelman ratkaisemiseksi on ensin tar-
kasteltava, voivatko palvelut olla direktitvin
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa mielessi
samoja tai samankaltaisia kuin tavarat. On
mielestini selvdd, etteivit tavarat ja palvelut
voi olla niin samoja, ettd 5 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa voitaisiin soveltaa, mutta ne voivat
olla samankaltaisia, jolloin 5 artiklan 1 koh-
dan b alakohtaa voidaan periaatteessa soveltaa.

45. Tavarat ja palvelut voivat hyvinkin olla
samankaltaisia, kun tarjottu palvelu on
kyseisten tavaroiden korjaus tai huolto, kuten
tissi tapauksessa. Kuten Yhdistynyt kunin-
gaskunta huomauttaa, samankaltaisuuden
arviointi kuuluu kuitenkin kansalliselle tuo-
mioistuimelle. Kansallisen tuomioistuimen
saattaa olla hyvi ottaa huomioon se, etti
huoltopalveluja tarjotaan samassa paikassa, jossa
autoja myydiin, ja muita timintyyppisii
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seikkoja, mutta samankaltaisuuden arviointi
on kansallisen tuomioistuimen tehtivini.
Olennaista on se, onko samankaltaisuus riit-
tdvin suuri, jotta yleison keskuudessa syntyy
sekaannusvaara siind mielessi kuin yhteis6jen
tuomioistuin on miiritellyt sekaannusvaaran
kisitteen asiassa SABEL antamassaan tuo-
miossa. ? Timin perusteella nyt kisiteltivin
asian kannalta on olennaista se, onko toden-
nakoisti, ettd yleiso saattaa erehtyi kuvittele-
maan, etti olisi olemassa jonkinlainen liike-
yhteys asianomaisten tavaroiden tai palvelujen
t01m1tta]xen vilills. 1* Hoge Raadin esittimii
viimeiseen kysymykseen littyen 5 artiklan
1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi el tistd
syysta ole tillaisen sekaannusvaaran puuttu-
essa selvistikdin riittdvdi ndyttdd toteen
pelkistidn se, ettd jilleenmyyji saa etua jo
yksinomaan siitd, etti hin harjoittaa
elinkeinotoimintaa tavaramerkilld varustetuilla
tuotteilla, koska tavaramerkin laatumieliku-
vasta vallttyy jotain my8s hinen elinkeinotoi-
mintaansa ja antaa sille tietyn laatumielikuvan.

46. Direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan
(jos jisenvaltio niin saitai) tapauksissa, joissa
rekisterdity tavaramerkki on laajalti tunnettu
jasenvaltiossa ja joissa merkin aiheeton kaytto
merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai mai-
neen epdotkeutettua hyvaksi kiyttimistd

9 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997,
s. 1-6191).

10 — Ks. asiassa C-39/97, Canon, 2.4.1998 csittimini ratkaisuch-
otus.

taitkka on haitaksi tavaramerkin erottuvuu-
delle tai maineelle.

47. Tissikin tapauksessa kansallisen tuomio-
istuimen on sovellettava kyseistd sdadnnosti
tosisetkkojen valossa, mutta kuten Yhdis-
tynyt kuningaskunta ja komissio huomaut-
tavat, on epitodennikdisti, ettd timi sainnds
tulce sovellettavaksi; on erityisesti vaikcaa
kuvitella, cttd laillisen elinkeinotoiminnan,
kuten kiytettyjen autojen korjaamisen, mai-
nostamista voitaisiin pitdd merkin atheetto-
mana kiytténd. Tillainen kiyttd ei yleensd
ole myo6skiin haitallista saannoksessa tarkoi-
tetussa mielessi. Ainoa haitta, jota BMW:lle
chki atheutuu, on lihinni, kuten komissio
toteaa, riippumattomien autoliikkeiden
BMW:n hyviksytyille jilleenmyyijille atheut-
tama kilpailutilanne. Tillainen haitta et ole
merkityksellisti tavaramerkin suojaamisen
kannalta.

48. Kansallinen tuomioistuin viittaa myos
direktiivin 5 artiklan 5 kohtaan, jonka mukaan
5 artiklan edelliset kohdat eivit estd jisenval-
tioita soveltamasta niiden sddnnoksii suojasta
muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai
palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin
kidyttimistd vastaan, jos merkin atheeton
kiytté merkitsee tavaramerkin erottuvuuden
tai mainecen epioikeutettua hyviksi kaytta-
misti tatkka on haitaksi tavaramerkin erot-
tuvuudelle tai maineelle.
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49. Direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa hyvik-
sytdin siis kansalliset oikeussiannét, joilla
annetaan suojaa epireiluja tai haittaa atheut-
tavia menettelytapoja vastaan siini mainituin
edcllytyksin. Jos tillaiset menettclytavat oli-
sivat tarkasteltavina nyt kasiteltivissi asiassa,
ne voitaisiin siis riitauttaa tillaisten kansal-
listen oikeussiintdjen perusteella direktiivista
riipppumatta. BMW:n mielesti 5 artiklan 5 koh-
taa on sovellettava nyt kisiteltivdin asiaan,
mutta se el tismenni siti, miti kansallisia
otkeussdintdji pitiisi soveltaa. Komissio puo-
lestaan katsoo, ettei kyseisen mainonnan voida
katsoa tarkoitetun “muuhun tarkoitukseen
kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi”
5 artiklan 5 kohdan merkityksessi. On joka
tapauksessa epatodennikéisti, ettd 5 artiklan
5 kohtaa voitaisiin soveltaa nyt kisiteltivdin
asiaan, koska sitd, kuten 5 artiklan 2 kohtaa-
kin, sovelletaan vain “aiheettomaan” kiyt-
téon, ja kuten edelld 47 kohdassa todetaan,
on vaikeaa kuvitella, etti laillisen elinkeino-
toiminnan, kuten kaytetty]en auto;cn korjaa-
misen, mainostamista voitaisiin pitii merkin
atheettomana kiyttona.

6 artikla

50. Kansallinen tuomioistuin et ole esittinyt
kysymyksii, jotka liittyisivit suoraan direk-
tiivin 6 artiklaan. Direktiivin rakenne on kui-
tenkin sellainen, etti 5 artiklassa luetellaan
tavaramerkin haltijan oikeudet ja 6 artiklassa
asetetaan niille tiettyjd rajoituksia. Yhdisty-
neen kuningaskunnan hallitus kisitteli kui-
tenkin 6 artiklaa kirjallisissa huomautuksis-
saan ja BMW, Italian hallitus ja komissio
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vastauksissaan yhteiséjen tuomioistuimen
6 artiklan mahdollisesta sovellettavuudesta
esittimain kysymykseen. Nyt kisiteltivissi
asiassa tarkasteltavana ovat l3hinni riippumat-
toman litkkeenharjoittajan tarjoamat palvelut.

51. Kuten edelli on todettu, ' 6 artiklan
1 kohdan b ja calakohdassa siidetiin, etti
tavaramerkin haltija ei saa kieltda toista kiyt-
timistd elinkeinotoiminnassa muun muassa
seuraavia merkintdji: “tavaroiden tai palve-
lujen lajia, laatua, miiridi, kiyttotarkoitusta,
arvoa tai maantieteellisti alkuperas, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritus-
ajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palve-
lujen ominaisuuksia osoittavia merkintdji” tai
“tavaramerkkii, milloin sen kiyttiminen on
tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisitar-
vikkeiden tai varaosien, kiyttdtarkoituksen
osoittamiscksi”. Kaikissa tapauksissa timin
toisen elinkeinonharjoittajan on kuitenkin
kiytettivd niitai “hyvii litketapaa noudat-
taen”.

52. BMW huomauttaa, ettd 6 artiklan 1 koh-
dan c alakohdan mukaan tavaramerkin haltija
el voi kieltaa tavaramerkin kiyttod, jos se on
“tarpeen” tavaran tai palvelun kiyttotarkoi-
tuksen osoittamiseksi, ja viittid, ettei tillaista
tarvetta ole tdssi tapauksessa.

11 — 18 kohta.
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53. Tissikin tapauksessa kansallisen tuomio-
istuimen on mielestini ratkaistava timi seikka,
jos se tulee kisiteltivaksi. Komissio kuitenkin
huomauttaa, etti 6 artiklaa koskeva kysymys
tulee esiin vain siini tapauksessa, ettd tavara-
merkin haltija kykenee menestykselld vetoa-
maan johonkin 5 artiklan kohdista. Kuten olen
todennut, se on epitodennikoisti. Komissio
lisdd vield, etti 6 artiklan 1 kohdan siinnos,
jonka mukaan toisen liikkeenharjoittajan on
noudatettava hyvii litketapaa, on sopusoin-
nussa sen tulkinnan kanssa, joka on annettava
5 artiklan 2 kohdasta ja 5 kohdasta ilmene-
ville tilanteelle, jossa merkin aiheeton kiytts
merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai mai-
neen epioikeutettua hyviksi kayttimistd
tatkka on haitaksi tavaramerkin erottuvuu-
delle tai maineelle.

54. BMW, jota Italian hallitus on jossain
mairin talta osin tukenut, on viittinyt, ettd
Deenik voisi tarjota auton huolto- ja korjaa-
mopalveluja ilman ettd hinen tarvitsisi mai-
nita mitdan erityistd automerkin nimed. Tama
ehdotus on mielestini epirealistinen. Kuten
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus totesi
istunnossa, jos Deenik on todellisuudessa eri-
koistunut BMW-autojen huoltoon ja korjaa-
miseen, on vatkeaa ymmartai, miten hiin voisi
ilmoittaa siiti tehokkaasti asiakkaille kiytti-
matti BMW-merkkii. Kuten edelld totesin,
BMW katsoo hinen hydtyvin BMW-
tuotemerkkien kiyttimisesti, koska ne antavat
hinen omalle elinkeinotoiminnalleen tietyn
laatumielikuvan, ja ettd tima on kohtuutonta.
Olen kuitenkin Yhdistyneen kuningaskunnan
hallituksen kanssa yhta mielti siitd, ettei avain-
kysymys ole se, saako Deenik tisti jotain
hydtyi. Keskeisti on se, onko hinen asemas-
saan olevalla litkkeenharjoittajalla oltava
oikeus kuvata tarjoamiaan palveluja.

55. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan perusteella
tavaramerkin haltija ei mielestini voi kieltad
sitd, ettd riippumaton litkkeenharjoittaja
kiyttid tavaramerkkii ilmoittaakseen korjaa-
vansa ja huoltavansa tavaramerkilld varustet-
tuja tuotteita, kunhan litkkeenharjoittaja toimi
“hyvii litketapaa noudattaen”. Jos tavara-
merkin haltijan annettaisiin estdd tillainen
tavaramerkin kdyttd, se merkitsisi tissikin
tapauksessa liikkeenharjoittajan vapauden
kohtuutonta rajoitusta. Ei mielestini olisi kui-
tenkaan hyvin liiketavan mukaista, jos ilmoi-
tukset laadittaisiin siten, ettd yleiso sen perus-
teella  kuvittelisi  jilleenmyyjin olevan
tavaramerkin haltijan hyviksymi, 12 tai jos
tavaramerkin  maineelle  atheutettaisiin
vahinkoa viitattaessa tavaramerkin haltijan
tuotteisiin. 1> Hoge Raadin esittdmdin viimei-
seen kysymykseen toteaisin kuitenkin, ettei
pelkki edun saaminen tavaramerkin kiytdsti
ole mielestini 6 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tetun hyvin liiketavan vastaista.

56. Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava
kunkin tavaramerkin kiyttdtapauksen osalta,
tdyttyvitko 6 artiklassa asetetut edellytykset.
Niin tehdessidin kansallisen tuomioistuimen
on kuitenkin varmistettava, ettei “hyvin lii-
ketavan” kasitettd tulkita niin laveasti, ettd
silli estetadn perusteettomasti kauppaa tai
rehtid kilpailua.

12 — Ks. cdelld 39 kohua,
13 — Ks. cdelld 38 kohia.
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Ratkaisuehdotus

57. Edella esitetyn perusteella Hoge Raadin esittimiin kysymyksiin pitiisi mielestini
vastata seuraavalla tavalla:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisestd 21 piivani joulu-
kuuta 1988 annettua ensimmadisti neuvoston direktiivii 89/104/ETY on tulkit-
tava siten, ettd pannessaan direktiivii tiytint6on kansallisessa oikeudessa jisen-
valtiot eivit voi vapaasti ottaa kdytt6on muita siirtymasiinnoksia kuin niitd,
joista sdidetddn nimenomaisesti direktiivissa, jos tillaiset siirtymisidinnokset
haittaisivat direktiivin taysimairaistd ja asianmukaista tdytintd6npanoa.

2) Jos autoliike on erikoistunut tietynmerkkisten autojen korjauksiin ja huoltoon
ja kiyttad kyseistd tavaramerkkia tavaramerkin haltijan suostumuksetta ilmoit-
taakseen yleisolle korjaavansa ja huoltavansa kyseisii autoja taikka olevansa
niiden asiantuntija tai erikoistuneensa niihin, direktiivin 5, 6 ja 7 artiklaa on
tulkittava siten, ettd autoliike voi kiyttdd tavaramerkkid ilmoittaakseen palve-
luistaan yleisolle, ellei niytetd toteen, ettd tavaramerkin kaytto tihian tarkoi-
tukseen vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta tai etti tavaramerkkia
kaytetiin siten, ettd yleisé kuvittelee autoliikkeen olevan hyviksytty jilleen-

myyji.
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