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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

2 pdivdnd heindkuuta 20021

1. Hoge Raad der Nederlanden (jiljempini
Hoge Raad) pyytdd yhteisdjen tuomio-
istuinta  tulkitsemaan  tavaramerkeisti
annetun ensimmaisen yhteison direktiivin 2
12 artiklan 1 kohdassa kiytettydi ”tosi-
asiallisen kdyt6n” -kisitettd, siltd osin kuin
tissd sddnnoksessd sdddetiin timin teol-
lisoikeuden menettimisesti.

I Tosiseikat ja oikeudenkiynti padasiassa

2. Ennakkoratkaisukysymykseen  vastaa-
misen kannalta olennaisia ovat seuraavat
tosiseikat sellaisina kuin Hoge Raad on ne
paatoksessddn esittinyt:

3. Ansul B. V. (jiljempidnd Ansul) ja Ajax
Brandbeveiliging B. V. (jaljempidnd Ajax)
ovat Alankomaiden oikeuden mukaan
perustettuja oikeushenkilditd, jotka toimi-

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.

2 — Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsididinnén lihentimisestd
21 pdivini joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen neuvos-
ton direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1).

vat palontorjunta-alan markkinoilla. Jil-
kimmaiinen on Minimax GmbH -nimisen
saksalaisen yhtion tytiryhtié.

4. Tavaramerkki Minimax ja siihen liitty-
vit oikeudet kuuluivat toiseen maa-
ilmansotaan asti erdille saksalaiselle yri-
tykselle, jolla oli myyntikonttori Alanko-
maissa, missa tima omaisuus sodan jilkeen
takavarikoitiin ”vihollisen omaisuutena”.
Niin tdhdn tavaramerkkiin liittyvit oikeu-
det jaettiin. Oikeus tavaramerkkiin Alan-
komaissa myytiin Ansulin oikeudelliselle
edeltdjille ja Saksassa kyseinen oikeus
paidtyi Minimax GmbH:lle.

5. Ansul teki 15.9.1971 hakemuksen
Benelux-maiden tavaramerkkivirastolle
{Benelux-Merkenbureau) Minimax-

sanamerkin rekisterdimiseksi, ja se rekiste-
réitiin - timin tavaramerkin haltijaksi
numerolla 052713 kansainvilisen luoki-
tuksen 3 mukaisiin tavaraluokkiin 1, 6, 9,
12, 20 ja 25 kuuluvia tuotteita ja erityisesti
tulensammuttimia varten.

3 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistid luokitusta tavara-
merkkien relu'stcréimisti varten koskeva Nizzan sopimus,
15.6.1957, jota on uudistettu 13.5.1977 Genevessi tehdylld
sopimukselfa.
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6. Ajax on puolestaan ollut 16.3.1992
alkaen Minimax-sana- ja -kuvamerkin
haltija Alankomaissa, missd se myy emo-
yhtionsd tuotteita. Se oli kirjattu merkin
haltijaksi numerolla 517006 tavara-
luokkien 1 (tulensammutusaineet)* ja 9
(sammuttimet) tavaroita ja luokassa 37
mainittuja palveluja (korjaus-, asennus- ja
ylldpitopalvelut ja laitteiden tayttépalvelut)
varten.

7. Ajax ja Minimax GmbH alkoivat kiyt-
tdd vanhaa merkkii Benelux-maissa timin
merkin suojaamissa tuotteissa ja palveluis-
sa. Ansul ilmoitti 19.1.1994 vastustavansa
tatd kayttoa.

8. Ansul kirjattiin  13.6.1994 nume-
rolle 549146 Minimax-merkin haltijaksi
luokkiin 37, 39 ja 42 kuuluvia palveluja,
muun muassa tulensammutuslaitteiden
korjaamista ja huoltoa varten. 3

9. Ajax haastoi 8.2.1995 Ansulin vastaa-
maan Rechtbank de Rotterdamissa kan-

4 — Turvallisuusalalla tulensammutusaine on aine tai yhdistel-
mi, joka paineella tuleen suihkutertuna tukahdurtaa liekit.

§ — Beneluxin yhteisen tavaramerkkilain alkuperdisessi versios-
sa (Nederlands Traktatenblad 1962, nro 58, s. 10—76) ei
sdddetty kuvamerkeisti palveluja varten. Vasta lain uudis-
tuksen jilkeen, joka tuli voimaan 1.1.1987, timin lain
39 §:ssd siddetnin tillaisesta mahdollisundesta. Uudistus
perustui Brysselissi 10.11.1983 allekirjoitettuun palvelu-
merkkejd koskevaan poytikirjaan (Nederlands Trakta-
tenblad 1983, nro 187, s. 1—7).
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teeseen, jossa se vaati tuotteiden osalta
numerolle 052713 kirjatun merkin totea-
mista menetetyksi ja palvelujen osalta
numerolle 549146 kirjatun merkin totea-
mista mitittomiksi sekd ndiden rekisteri-
merkintdjen kumoamista.

10. Ansul vastusti vaatimuksia ja nosti
tavaramerkin loukkaamista koskevan kan-
teen, jossa se vaati, ettd Ajaxia kielletddn
kdyttimistd Minimax-merkkii Benelux-
maiden alueella niissid tuotteissa ja palve-
luissa, joita sen merkki suojaa, ja ettd sille
asetetaan uhkasakko siltd varalta, ettei se
lakkaa kiyttamastd kyseista sanamerkkia.

11. Rechtbank de Rotterdam hylkisi
18.4.1996 tekemillddn paitokselld Ajaxin
vaatimukset ja hyviksyi Ansulin vastakan-
teen,

12. Ajax valitti Gerechtshof den Haagiin,
joka hyviksyi valituksen 5.11.1998 teke-
mallddn paitokselld. Timad tuomioistuin
kumosi alemman tuomioistuimen pii-
toksen, hylkdsi Ansulin vaatimukset,
hyviksyi Ajaxin vaatimukset ja totesi
Ansulin oikeuden menetetyksi merkkiin,
joka oli kirjattu numerolla 052713, ja
mitittomaksi merkin, joka oli kirjattu
numerolla 549146, ja maardsi nima rekis-
teroinnit kumottaviksi.
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13. Ansul teki kassaatiovalituksen. Hoge
Raadissa kiydyssd keskustelussa on kisi-
telty merkin tosiasiallisen kiaytén kisitetta,
ja asianosaiset ovat esittineet viitteita siitd,
onko kassaatiovalituksen tekijilli ollut
toimintaa sammutinalalla 2.5.19896 jil-
keen, ja erityisesti siitd, voidaanko merkin
haltijana vuodesta 1971 olleen yhtion kat-
soa direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla kidyttineen merkkii tosi-
asiallisesti.

II Ennakkoratkaisukysymykset

14. Kassaatiovalituksen ratkaiseminen
edellyttdi, ettd Hoge Raad tuntee kyseessi
olevassa yhteison oikeussddnnossd kaytetyn
tosiasiallisen kdyton kisitteen ulottuvuu-
den, minki vuoksi se on 26.1.2001 anta-
mallaan paitdkselld lykidnnyt asian kisit-
telyd ja esittinyt yhteisdjen tuomioistui-
melle kaksi ennakkoratkaisukysymysta.

15. Ensimmiinen ennakkoratkaisukysymys
kuuluu seuraavasti:

”Onko direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa
kdytettyd ilmaisua ottaa ’tosiasialliseen
kayttoon’ tulkittava edelld 3.4 kohdassa

6 — Timin jilkeen Ansul ei ole myynyt yhtiin sammutinta
merkilli Minimax. Yhtién timin jilkeen harjoittaman toi-
minnan osalta ks. timin ratkaisuehdotuksen 18 kohta.

tarkoitetulla tavalla, ja jos vastaus tihin on
kieltdvd, minkd (muiden) kriteerien perus-
teilla on miiritettdvi, miti tosiasiallisella
kdytolla tarkoitetaan?”

16. Ennakkoratkaisupyynnon 3.4 kohdassa
todetaan seuraavaa:

”»

— — kayton on liityttdvd tiettyyn kiyt-
tdjin myymain tai kiytettiviksi tarjoa-
maan tavaraan tai sen tarjoamaan palve-
luun. Kysymykseen siitd, voidaanko tiettyd
kiytt6d pitdd ‘tosiasiallisena kaytténad’,
voidaan vastata vain i) ottamalla huomioon
kaikki tapaukselle ominaiset tosiseikat ja
olosuhteet, joista ii) ratkaiseva merkitys on
silld, voidaanko tapaukselle ominaisten
tosiseikkojen ja olosuhteiden muodosta-
man_ kokonaisuuden perusteella, kun
kyseisid tosiseikkoja ja olosuhteita tarkas-
tellaan  keskiniisissi  yhteyksissddn ja
yhteydessd siihen, mitd kyseiselld elinkei-
noelimin toimialalla on kiytint6ni ja
kaupallisesti jarkevid, paitelld, ettd kdy-
tolld pyritddn 16ytimidin tavaramerkilld
varustetuille tavaroille ja palveluille mark-
kinoita tai siilyttimiin niiden markkina-
osuuksia eikd ainoastaan pitimidn voi-
massa tavaramerkkii, ja iii}) niiden tosi-
seikkojen ja olosuhteiden osalta on kiinni-
tettivi  huomiota  ennen  kaikkea
kiyttotapaan, kiayton laajuuteen, tiheyteen,
saannollisyyteen seki sen kestoon, kyseessd
olevien tavaroiden tai palvelujen lajiin seka
kyseisen yrityksen lajiin ja suuruuteen.”

17. Hoge Raadin toinen kysymys kuuluu
seuraavasti:

”Voiko edelli mainitusta ’tosiasiallisesta
kiytosta’ olla kyse myos silloin, kun tava-
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ramerkkia ei kiytetd siihen, ettd myytiisiin
silld varustettuja uusia tavaroita, vaan sitd
kdytetain edelli 3.1 kohdan v ja
vi alakohdassa tarkoitetuissa muissa toi-
minnoissa?”

18. Edelli tarkoitetut muut toiminnot ovat
esilld olevassa asiassa seuraavat:

1. Varaosien ja sammutusaineiden, joita
ei ollut varustettu tavaramerkilld
Minimax, myynti tilli tavaramerkilla
varustettuihin tulensammutuslaitteisiin
yrityksille, jotka huolsivat tillaisia
laitteita, ilman, etti Ansul olisi kiyt-
tinyt liikesuhteissaan niiden yritysten
kanssa nimitystd Minimax.

2. Ansul ja edelli mainitut yritykset vas-
tasivat niiden tulensammutuslaitteiden
valvonnasta, tarkastuksesta, korjaa-
misesta ja huollosta kiyttden varaosia
ja sammutusaineita, jotka olivat perii-
sin yritykseltd, joka oli tavaramerkin
haltija.

3. Ansul kiytti itse ja myi ndille yrityksille
tarroja, joihin oli merkitty timi tava-
ramerkki, sekd etikettejd, joissa oli
teksti  ”Gebruiksklaar ~ Minimax”
{(kdyttévalmis Minimax).
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I Oikeudenkiynti yhteiséjen tuomioistui-
messa

19. Ansul, Ajax, Alankomaiden hallitus ja
komissio ovat esittineet esilli olevassa
asiassa kirjalliset huomautuksensa EY:n
tuomioistuimen perussdidnnon 20 artiklassa
sdddetyssi madrdajassa.

20. Ansul ja komissio esittivit suulliset
huomautuksensa 4.6.2002 pidetyssi istun-
nossa.

IV Tavaramerkkien menettimistd tosi-
asiallisen kdyton puuttumisen vuoksi kos-
kevat positiivisen oikeuden sdinnokset

1. Teollisoikeuksia koskevat kansainviliset
sopimukset

A. Pariisin yleissopimus

21. Teollisoikeuden suojelemista koske-
vassa, 20 piivind maaliskuuta 1883 teh-
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dyssd Pariisin yleissopimuksessa,” jonka
sopimuspuolia kaikki jasenvaltiot ovat, ei
médratd tavaramerkkiin liittyvien oikeuk-
sien menettimisestd kidytén puuttumisen
vuoksi.

22. Pariisin yleissopimukseen otettiin Haa-
gissa 6.11.1925 tehdylli muutoksella
tavaramerkkien kadyttimistd koskeva mii-
rdys. Tamin yleissopimuksen 5 artiklan
C kohdassa midritadn seuraavaa:

”1. Mikili jossakin maassa rekisterdidyn
merkin kdyttiminen on pakollista, voidaan
rekisterdinti julistaa lakanneeksi ainoas-
taan kohtuullisen ajan kuluttua ja silloinkin
ainoastaan ellei asianomainen esitid pitevid
syitd laiminlyontiinsa.

2. Mikili merkin haltija kiyttdd tehtaan-
tai kauppamerkkid sellaisessa muodossa,
joka poikkeaa siit4, jollaisena se on jossain
liittomaassa rekisterdity, ja mikili poikkeus
ei kisiti merkin tunnusomaisia osia, ei
tillainen kiytté aiheuta rekisteréinnin
mitittdmyytta eikd vihenni merkin suojaa.

3. Mikili teollisuus- tai kauppaliikkeet,
joita sen maan, jossa suojaa on haettu,

7 — Alankomaat ovat olleet timin yleissopimuksen sopimus-
puolena 7.7.1884 lihtien.

kansallisen lainsdddinnén  mddrdysten
mukaan pidetdin merkin yhteisomistajina,
samanaikaisesti kiyttivit tdti merkkid
samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa, ei
se esti rekisterdintid tai millddn tavoin
vihenni sanotun merkin missi tahansa
liittomaassa saamaa suojaa edellyttien,
ettid tillainen kiytto ei johda yleis6d har-
haan eiki ole yleisen edun vastaista.”

B. Teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan
liittyvistd nikokohdista tehty sopimus

23. Timi sopimus on liitteend Maailman
kauppajirjestén perustamissopimuksessa,
joka allekirjoitettiin Marrakechissa
15.4.1994,8 ja siind mairitidn (sopimuk-
sen 2 artiklan 1 kohta) tavaramerkkien
osalta, ettd jirjestdn jasenvaltioiden tulee
saattaa lainsdddintonsd Pariisin yleissopi-
muksen 1—12 ja 19 artiklan mukaiseksi. ®

24. Timin sopimuksen 19 artiklassa
”Kiayttéa koskeva vaatimus” madritdan
seuraavaa:

”1. Mikili rekisterdinnin voimassapitimi-
seksi edellytetain kiyttod, rekisterdinti

8 — EYVL 1994, L 336, 5. 214—223.

9 — Vastaava viittaus Pariisin yleissopimukseen on myés vuoden
1994 tavaramerkkioikeussopimuksessa, jonka 15 artiklassa
miiritidn, etti sopimuspuolten on noudatettava Pariisin
yleissopimuksen mairiyksii.
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voidaan kumota vasta vihintiin kolmen
vuoden pituisen kayttimattomyyden jil-
keen, ellei tavaramerkin omistaja voi
osoittaa sellaisen kidytén esteeni olleita
patevid syitd. Tavaramerkin omistajan
tahdosta riippumattomat olosuhteet, jotka
muodostavat tavaramerkin kdytén esteen,
kuten tavaramerkilli suojattujen tavaroi-
den tai palvelujen tuontirajoitukset tai

muut viranomaismdiardykset, katsotaan
hyviaksyttiaviksi perusteiksi kayttimictd
jattamiselle.

2. Toisen henkilén toimesta tavaramerkin
omistajan valvonnan alaisena tapahtuva
tavaramerkin kiytté katsotaan rekiste-
réinnin voimassa pitdviksi tavaramerkin
kiytoksi.”

2. Yhteison oikeus

A. Ensimmiinen direktiivi

25. Yhteisojen lainsditija totesi direktiivin
kahdeksannessa perustelukappaleessa, ettd
”yhteisossa rekisterdityjen ja suojattujen
tavaramerkkien = kokonaismidirin  ja
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samalla niiti koskevien riitojen vihenti-
miseksi on tirkedi edellyttia, ettd rekiste-
réityja tavaramerkkejd todella kiytetddn
tai muuten ne menetetiin”.

26. Timin mukaisesti direktiivin
10 artiklassa ja sitd seuraavissa artikloissa
sdadetddn tavaramerkkien kiyttimisestd ja
sen kiyttimatti jittimisen seurauksista.

27. Direktiivin 10 artiklassa sdddetddn
tavaramerkin kdyttimisesti seuraavaa:

?1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuo-
den kuluessa rekisterbintimenettelyn péat-
tymisestd ole ottanut jisenvaltiossa tava-
ramerkkii tosiasialliseen kdytt6on tava-
roissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisterdity, tai jos tillainen kiytt6 on ollut
viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneena
eikd kiyttimittd jattimiseen ole pitevada
syytd, tavaramerkkiin sovelletaan tdssa
direktiivissd sidddettyjd seuraamuksia.

2. Edelld 1 kohdassa tarkoitettua kiyttéd
on myaos:

a) tavaramerkin kiyttiminen muodossa,
joka poikkeaa sen rekisteroidystd
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muodosta vain sellaisilta osin, ettid
poikkeaminen ei vaikuta merkin erot-
tuvuuteen;

b) tavaramerkin1® paneminen asian-
omaisessa jasenvaltiossa tavaroihin tai
niiden pdillyksiin vain maastavientii
varten.

3. Tavaramerkin kiytté tavaramerkin hal-
tijan suostumuksella tai, kun kiyttdjini on
yhteiso-, takuu- tai tarkastusmerkin kiyt-
té6n oikeutettu, rinnastetaan haltijan
omaan tavaramerkin kiytt66n.

28. Tavaramerkin kiyttimittd jiattimisen
seurauksista sdddetiin 11 artiklan 3 ja
4 kohdassa seuraavaa:

”3. Jasenvaltio voi sddtdd, ettd tavara-
merkkiin ei voida pitevasti vedota louk-
kausta koskevassa oikeudenkiynnissi, jos

10 — Espanjankielisessi alkutekstissi oleva alaviite 10 koskee
direktiivin espanjankielisessi versiossa olevaa virhetti eiki
alaviitteelli ole merkitystid ratkaisuehdotuksen suomen-
kielisen version kannalta.

viitteen johdosta todetaan, etti tavara-
merkki voitaisiin  julistaa menetetyksi
12 artiklan 1 kohdan mukaan, edelld
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
12 artiklan soveltamista tapauksiin, joissa
on nostettu menettimiskanteeseen kohdis-
tuva vastakanne.

4. Jos aikaisempaa tavaramerkkii on kay-
tetty ainoastaan joissakin niista tavaroista
tai palveluista, joita varten se on rekiste-
roity, 1, 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa se
katsotaan rekisterdidyksi ainoastaan niitd
tavaroita tai palveluja varten.”

29. Tavaramerkin menettimisestd sdi-
detdin 12 artiklan 1 kohdassa seuraavaa:

?1. Tavaramerkki on julistettava menete-
tyksi, jollei siti viiden vuoden yhtijaksoi-
sen mdiirdajan kuluessa ole otettu jisen-
valtiossa tosiasialliseen kiayttdon tavaroissa
tai palveluissa, joita varten se on rekiste-
roity, eikd hyviksyttivdd syytid - merkin
kayttimatta jattdmiseen ole; tavaramerkin
haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuiten-
kaan saa vaatia menetettiviksi, jos tava-
ramerkkii on ryhdytty tosiasiallisesti kayt-
tamain tai alettu uudestaan kayttdd 1! vii-
den vuoden miiridajan paittymisen jilkeen
mutta ennen menettimistd koskevan vaa-
timuksen tekemistd; kayttoon ryhtymistad

11 — Idem.
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tai kdyton uudelleen aloittamista menetta-
misti koskevan vaatimuksen tekemistd
edeltineen, aikaisintaan viiden vuoden
yhtdjaksoisen kayttdmittd jattimisen mada-
rdajan paittyessd alkaneen kolmen kuu-
kauden maiirdajan kuluessa ei kuitenkaan
oteta huomioon, jos kidyttoén ryhtymistd
tai kayton uudelleen aloittamista koskeviin
valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan
saatua tiedon siitd, etti menettamisti kos-
keva vaatimus voidaan tehdi.”

B. Asetus yhteis6én tavaramerkisti

30. Yhteison tavaramerkistd  annettiin
20 pdivdnid marraskuuta 1993 neuvoston
asetus {(EY) N:o 40/94.12 Tavaramerkin
tosiasiallisen kidytén periaatteen vahvista-
misen 13 jilkeen asetuksen 15, 43, 50 ja
56 artiklassa vahvistetaan samat pda-
mairit kuin ensimmdiisessd direktiivissd,
jota on lainattu edelld tdssd ratkaisuehdo-
tuksessa.

3. Benelux-maiden lainsdddanté

31. Asiassa C-363/99, Koninklijke KPN
Nederland, 31.1.2002 esittimassini rat-
kaisuehdotuksessa (asiassa ei ole vield
annettu tuomiota) olen tehnyt selkoa

12 —EYVL 1994, L 11, s. 1.
13 — Ks. asetuksen yhdeksis perustelukappale.
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Benelux-maiden yhteniisen tavaramerkki-
lain, johon viitattiin alaviitteessd 5, perus-
teista ja syntyhistoriasta.

32. Alkuperiisessid versiossaan timin lain
5 §:n 3 momentissa saidettiin, ettd tava-
ramerkin oikeussuoja lakkaa

“ellei tavaramerkin haltija tai se, jolle
kiyttéoikeus on siirretty, ole kiyttanyt
merkkid Benelux-maiden alueella merkin
rekisterdintii seuranneiden kolmen vuoden
aikana tai jos merkkii ei ole kiytetty vii-
meisen viiden vuoden aikana eikd tdhin
osoiteta hyviksyttivia syytd; tavaramerkin
oikeussuojaa koskevassa riita-asiassa tuo-
mioistuin voi siirtdd tavaramerkin haltijalle
kokonaan tai osittain niyttévelvollisuuden
merkin kaytostd; se, joka vaittdd, ettei
merkkii ole kiytetty viimeisen kuuden
vuoden aikana, on velvollinen esittimiin
tistd ndyton”.14

33. Lain § §:n perusteluissa todetaan, ettd
tillaisen kiyttovelvollisuuden tdyttivini
kiyttond pidetddn tavaramerkin tavan-
omaista kiyttod, jonka osalta otetaan
huomioon kussakin yksittiistapauksessa
vallitsevat olosuhteet sen selvittimiseksi,
onko kyseessd merkin kiytto vai ei. 13

14 — Bulletin Benelux, 1962-2, s. 59.
15 — Bulletin Benelux, 1962-2, s. 31 ja 32.
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34. Tdatd lakia muutettiin  ensimmaiisen
yhteison direktiivin ja tiydennettiin yhtei-
son tavaramerkkii koskevien siinnésten
johdosta Belgian, Luxemburgin ja Alanko-
maiden 2.12.1992 allekirjoittamalla poy-
takirjalla 16, Tamin poytikirjan 8 artiklan
mukaan péytikirja tuli voimaan 1.1.1996
yhtenidiseen tavaramerkkilakiin tehtdvine
muutoksineen.

35. Yksi niisti muutoksista vaikutti lain
5 §:44, jonka 2 ja 3 momentissa sdiddetiin
muutettuina seuraavaa:

”2.14 §:n c kohdassal” sidddetyissi
rajoissa oikeus tavaramerkkiin lakkaa

a) ellei tavaramerkkid ole kiytetty Bene-
lux-maiden alueella niissa tuotteissa,
joita varten se on rekisterdity, vii-

16 — Nederlands Traktatenblad 1993, nro 12, s. 1—12.

17 — Tdmin sddnnoksen 1 momentissa sdidetiin, ettd "se, jota
asia koskee, voi vedota § §:n 2 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa tavaramerkkioikeuden lakkaamiseen. 5 §:n
2 momentin a kohdassa tarkoitettu lakkaaminen ei kui-
tenkaan ole kyseessd silloin kun sdadetyn viiden vuoden
ajanjakson ja menettimisti koskevan vaatimuksen vili-
send ajkana tavaramerkkid aletaan kiyttid tosiasiallisesti
tai tosiasiallinen kiytté aloitetaan uudelleen; huomioon ei
kuitenkaan oteta kiyton aloittamista tai sen aloittamista
uudelleen, jos se on tapahtunut niiden kolmen kuukauden
aikana, jotka edeltivit sen viiden vuoden ajanjakson
pédttymistd, jonka aikana tavaramerkkii ei ole kaytetty,
jos kiyton valmistelu on aloitettu sen jilkeen kun haltija
on mlﬁt tietoiseksi siitd, ettd menettimistd koskeva vaa-
timus voidaan tehdi”.

meisten viiden vuoden aikana; tavara-
merkin oikeussuojaa koskevassa riita-
asiassa tuomioistuin voi siirtiad tavara-
merkin haltijalle kokonaan tai osittain
niyttovelvollisuuden merkin kaytdsta.

3.2 momentin a kohtaa sovellettaessa
tavaramerkin kiytténd pidetddn myos:

a) merkin kiyttéd rekisterdinnissd ilmoi-
tetusta poikkeavalla tavalla niin ettei
merkin  erottamiskyky kuitenkaan
timan kaytén vuoksi muuty

b) tavaramerkin liittimistd tuotteisiin tai
tavaramerkin esittimisti yksinomaan
vientii varten;

¢) kidyttod kolmannen henkilén toimesta
tavaramerkin haltijan suostumuksel-
la.” 18

18 — Julkisasiamies on kiintinyt espanjaksi edelli mainitut
Benelux-maiden yhtendisen tavaramerkkilain sdéinnokset.
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36. Lain 39 §:n mukaan edelld mainittuja
saannoksid sovelletaan myés palvelumerk-

keihin.

V Ennakkoratkaisukysymykset

1. Jobdanto

37. Edeltdvissdi kohdissa on haluttu pai-
nottaa niitd eri normiperustoja, joita
yhteisbjen tuomioistuimen pitéisi tarkas-
tella voidakseen vastata Hoge Raadin esit-
timiin kysymyksiin niiden valitusten rat-
kaisemiseksi, jotka ovat johtaneet tihdn
menettelyyn.

38. Benelux-maiden yhtendistdi tavara-
merkkilakia ja sitd tulkitsevaa oikeus-
kiytintéd on pidettivd lihtékohtana,
mutta niitd on kiytettdva ikddn kuin peili-
ni, johon yhteisdjen tuomioistuimen on
katsottava voidakseen ratkaista timin
kansallisen  tuomioistuimen  esittimit
kysymykset. Vastausten on perustuttava
Euroopan unionin oikeusjirjestykseen, jos
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tavoitteena kerran on se, ettid tavaramerk-
kioikeuksien haltijat saavat saman suojan
kaikissa jasenvaltioissa. 1?

39, Kuten asiassa C-517/99, Merz &
Krell,20 18.1.2001 ja edelld mainitussa
asiassa Koninklijke KPN Nederland esitta-
missdni ratkaisuehdotuksissa on todettu,
yhteisén tavaramerkkioikeus on rakenteel-
taan silli tavoin erityinen, ettd se edellyttda
tiydentdvii tulkintaa.

40. Direktiivid ja jdsenvaltioiden kansal-
lista lainsdddantod on tulkittava Pariisin
yleissopimuksen valossa, 2 joka puolestaan
on teollis- ja tekijdnoikeuksien kauppaan
liittyvistd nikokohdista tehdyn sopimuksen
tausta. 22 Benelux-talousliittoon kuuluvat
kolme jdsenvaltiota ovat yhdistineet tava-
ramerkkilainsiidintonsi, minka lisaksi ne
ovat yhdenmukaistaneet sen Euroopan
yhteisén muiden jisenvaltioiden tavara-
merkkilainsiadinnon kanssa muuttamalla
yhteniisti lakia direktiivin edellyttimalld
tavalla ja noudattaneet ndin samalla myo6s
Pariisin yleissopimukseen perustuvia vel-
voitteitaan. 23

19 —Ks. direktiivin yhdeksés perustelukappale ja yhdistetyt
asiat C-414/99-—-C-416/99, Zino Davidoff ym., tuomio
20.11.2001 (Kok. 2001, s. I-8691, 42 kohta).

20 — Tuomio 4.10.2001 (Kok. 2001, s. I-6959).

21 — Direktiivin viimeisessi perustelukappaleessa todetaan, ettd
direktiivin siinndsten on tarpeen olla "tiysin yhdenmu-
kaiset Pariisin yleissopimuksen midrdysten kanssa”™.

22 — Ks. erityisesti 2 artiklan 1 kohta.

23 — Ks. tilti osin asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun
ratkaisuehdotuksen 30 kohta.
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2. Tavaramerkkien kdyttiminen

41. Hoge Raadille annettavan vastauksen
on siis perustuttava siihen, etti yhteisén
tavaramerkkilainsdidint6d  tarkastellaan
kokonaisuutena. Ja timdn kokonaistar-
kastelun perusteella on pakko todeta, etti
tavaramerkit ovat olemassa, jotta niitd
kiytettaisiin, 24 eli haltija, joka ei kiyti
tavaramerkkiiin, voi menettii oikeutensa
tavaramerkin menettimisen vuoksi.

42, Tavaramerkkirekistereitd ei voida pitii
pelkkind merkkien siilytyspaikkoina odot-
tamassa sitd, ettd joku varomaton sattuisi
niitd kdyttimiin ja etti ainoastaan tilléin
kayttéon voitaisiin vedota hyvinkin laskel-
moivasti. Pdinvastoin rekistereiden on tar-
kasti heijastettava todellisuutta, eli niiti
merkkejd, joita yritykset kiyttivit mark-
kinoilla, jotta niiden tuotteet ja palvelut
erottuisivat toisten yritysten tuotteista ja
palveluista. Teollisoikeuksista vastaavien
virastojen tehtivdni on siilyttiid ainoas-
taan niitd tavaramerkkejd, jotka ovat
mukana talouselimissi. Kuten komissio
on kirjallisissa huomautuksissaan toden-
nut, luonteeltaan “puolustustaktisia™ tai
"strategisia” rekistereiti ei voida pitdi
hyvaksyttivini.

43. Kun tavaramerkin haltijalle my&nne-
tadn yksinoikeus merkkiin, jonka se saa

24 — Timia toteamus on nykydin tdysin kiistaton toisin kuin
ennen vuotta 1925, jolloin yleissopimus tehtiin.

rekisterdidyksi, ja annetaan valta vedota
sithen suhteessa kaikkiin muihin kielti-
mailld kolmansilta sen kiyttiminen, perus-
tuu tdmd juuri sithen, ettd tavaramerkkia
kdytetddn tavalla, joka oikeuttaa timin
yksinoikeuden.

44. Tavaramerkin omistajan on siis kdy-
tettivid tavaramerkkidan niiden pdimaia-
rien mukaisesti, jotka oikeusjirjestyksessa
tille oikeudelliselle jirjestelylle on asetet-
tu.25 Tissd yhteydessi on vieldi kerran
palautettava mieliin, ettd haltijalle tavara-
merkin avulla syntyvien oikeuksien ja itse
tavaramerkin vilinen suhde on vilineelli-
nen; tavaramerkkiin sisiltyvit oikeudelliset
etuoikeudet ovat olemassa, jotta kuluttaja
voi erottaa tuotteen tai palvelun, joka on
varustettu tavaramerkilli ja jotta timin
erottavan tekijin avulla, jota valinnanva-
paus edellyttda, sisimarkkinoille syntyisi
todelliseen vapaaseen kilpailuun perustuva
jarjestelma. 26

45.Eli jos haltija ei halua menettia
oikeuksiaan tavaramerkkiin, sen on kiy-
tettdvd sitd tavaramerkkinddn. Asiassa
C-206/01, Arsenal Football Club,
13.6.2002 esittimissini ratkaisuehdotuk-
sessa pdidyin samaan lopputulokseen,
vaikkakin eri syistd. Tuossa asiassa selvi-
tettiin sitd, milli perusteilla tunnuksen
haltija voi estdd kidyton, kun kolmas kiyt-

25 — Muista teollis- ja tekijinoikeusjirjestelyistd poiketen
erottamiskykyisten merkkien (tavaramerzi't, liikkenimet,
alkuperinimitykset) suojaamisella ei pyriti suojaamaan
tekijan luovaa toimintaa, vaan yrittijien liiketoimintaa ja
sen vilitykselld yleisesti talousjarjestelmin toimintaa.

26 — Ks. asiassa Merz & Krell esitetyn ratkaisuehdotuksen 31 ja

32 kohta ja asiassa KoninkliL e KPN Nederland esitetyn
ratkaisuehdotuksen 32 ja 33 kohta.
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taa kyseistd erottavaa tunnusta tavaramer-
kin tavoin. Kysymys on siitd, millaista
kiyttod haltijalta edellytetidn, eli millainen
on se kiyttd, jonka puuttuminen voi johtaa
haltijan oikeuksien lakkaamiseen, jos
kiyttimattd jattdminen jatkuu lailla sda-
detyn ajanjakson ajan.

46. Epiilystd ei voi olla siitd, ettd kum-
massakin tilanteessa timin oikeudellisesti
epamiirdisen kisitteen “kaytto tavara-
merkkini” sisidltoé on sama. Tamain joh-
dosta viittaan perusteluihin ja huomioihin,
jotka olen esittinyt naissi edelld maini-
tuissa asioissa antamissani ratkaisuehdo-
tuksissa,2’? ja esitin tdssd ainoastaan
uudelleen sen viittimin, johon olen aiem-
min pdatynyt.

47. Tavaramerkin kiyt6lla on kaksi omi-
naispiirretti. Ensiksikin se, ettd kyseessd on
oltava kaupallinen kidyttd, joka liittyy
tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen ja
tarjoamiseen markkinoilla. Direktiivin
S artiklassa kiytetddn ilmaisua “kdyttimi-
nen elinkeinotoiminnassa”.28

48. Toisena edellytyksend on, ettd kaupal-
lisen kidytén tarkoituksena on erottaa
tuotteet ja palvelut niiden synty- tai alku-
perin, niiden laadun tai maineen perus-
teella.

27 — Ks. erityisesti ratkaisuehdotuksen 49, 50, 62 ja 64 kohta ja
88 kohdan 1—4 alakohta.

28 — Direktiivin saksankielisessd versiossa kiytetddn ilmaisua
geschiftlichen Verkebr, ranskankielisessi la vie des affai-
res, englanninkielisessid course of trade, italiankielisessa nel
commercio ja hollanninkielisessi economisch verkeer.
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3. Tosiasiallisen kdyton kdsite

49, Jotta kyseessi olisi tavaramerkin kiyt-
timinen, riittavii ei kuitenkaan ole se, ettd
tavaramerkkid kiytetddn elinkeinotoimin-
nassa edelld mainittuihin padmaiériin pyr-
kien. Lisiksi kdytoltd edellytetddn, ettd se
on “tosiasiallista” tai pdinvastoin, ettei se
ole ainoastaan “muodollista”.

50. Tidsti toteamuksesta saadaan tosi-
asiallisen kidyton maiiritelmalle ensimmai-
nen osatekija. Kyse ei ole kuvitteellisesta,
muodollisesta, retorisesta ja sisdlloltdan
tyhjastd kadytosta, jolla pyrittdisiin ainoas-
taan vilttimiin oikeuden menettiminen,
eikid kiytostd, jolla ei pyrittdisi siihen, ettd
tuotteet ja palvelut, jotka erotetaan muista
tavaramerkin avulla, l6ytaisivit paikkansa
markkinoilla.

51. Kisite voidaan mairitelld tilld tavoin
negatiivisesti, mutta madritelmén positii-
visen sisillon rajoja on vaikeampi 16ytda.

52. Direktiivin eri kieliversioiden?® perus-
teella voidaan todeta, ettd yhteisojen lain-
sd4tdjd on halunnut, etti kidyttdd voidaan

29 — Hollanninkielisessd versiossa kiytetddn kisitettd normal,
ranskankielisessi usage sérieux, portugalinkielisessi uso
sério, englanninkielisessi genuine use ja saksankielisessd
ernsthafte B g. Italiankielisessd versiossa kdytetddn
samansisiltoistd kasitertd kuin espanjankielisessi: effetti-
vo.
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luonnehtia riittiviksi” suhteessa timin
teollisoikeuden tehtiviain. Tissid asiassa
huomautuksia esittineet asianosaiset ovat
lausumissaan tukeutuneet direktiivin eri
kieliversioihin, joissa kiytetidin ilmaisuja
tavanomainen, oikea, todellinen, tosi-
asiallinen eli joiden avulla on pyritty maa-
rittelemaan kisite samalla kisitteelld kuin
se, jota mddritellddn, lisddmittd siihen
mitdin, eli toistamalla sama ilmaisu useita
kertoja.

53. Tulkinnan on siis perustuttava pda-
mddrain, joka kisitteen kiytolld on, eli
taas kerran tavaramerkin tehtiviin, sen
selvittimiseen, onko omistaja kiyttinyt
tavaramerkkii, jotta sen tuotteet ja palve-
lut erottuisivat markkinoilla, luodakseen
itselleen mahdollisuuden osuuteen vapaan,
lojaalin ja avoimen kilpailun markkinoilla.
Kisitykseni mukaan direktiivissi ja erityi-
sesti sen 12 artiklan 1 kohdassa edellyte-
tddn, ettd kdyttiminen on riittivdi” tai
tarkoitukseen ?soveltuvaa” kiyttoa
(geschikt gebruik; adequate use; usage
approprié; geeignete Benutzung; uso atto).

54. Jotta tavaramerkin kiyttéd voitaisiin
pitdd edellytetyn kaltaisena ja niin tosi-
asiallisena, kyseessi on ensiksikin oltava
tunnuksen kiyttd tuotteissa ja palveluissa,
joita varten se on rekisterdity. Sen jilkeen

kun kuluttajat ovat muodostaneet kisityk-
sensd tavaramerkisti, 3¢ se muodostaa sel-
laisen siteen tunnuksen ja tuotteen tai pal-
velun vilille, ettd tunnusten, joista tavara-
merkki koostuu, kiyttéi muissa tavaroissa
tai palvelusuorituksissa et voida pitdi
tavaramerkin kiyttona.

55. Samasta syystd todellisen kidyton idea
merkitsee sitd, ettd tunnusta on kiytettivi
sellaisena kuin se on hyviksytty ja rekiste-
réity kaikki sen muodostavat tekijat
mukaan luettuina, paitsi silloin kun tista
muodosta poiketaan vain sellaisilta osin,
ettei poikkeaminen vaikuta merkin erottu-
vuuteen. 31

56. Tavaramerkin kasite ja tille teollis-
oikeudelle ominaiset tehtivit edellyttivit,
ettd kdyttd on julkista ja suuntautuu ulos-
pdin. Tavaramerkin on kiytténsd vilityk-
selld oltava lisnd niiden tuotteiden ja pal-
velujen markkinoilla, joita se edustaa.
Tdmin vuoksi kdytén voidaan katsoa ole-
van tosiasiallista, kun tuotteita myyddin ja
palveluja tarjotaan, mutta myés silloin kun
tavaramerkkii kdytetddn tuotteiden ja pal-
velujen mainostuksessa niiden saattami-
seksi markkinoille. 32

30 — Ks. Fernindez-Novoa, C., Fundamentos de derechto de
marcas, editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, s. 23.

31 — Direktiivin 10 artiklan 2 kohta. Ks. myés Pariisin yleisso-
pimuksen § artiklan 2 kohta.

32 — Asiassa C-273/00, Sieckmann, 6.11.2001 esittimissini
ratkaisuchdotuksessa (tuomio 12.12.2002, Kok. 2002,
s.1-11737, 5. 1-11739, 19 kohta) tein selkoa siitd, ettd yksi
tavaramerkin tehtivistd on juuri mainostaminen.
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57. Sitd vastoin yksityinen kiytts, joka ei
ylitd tavaramerkin haltijan sisipiirii, on
merkityksetonti, koska sen avulla ei pyritd
hankkimaan markkinaosuutta. Timin
vuoksi riittdvina ja todellisena kayttoni ei
voida pitdi tuotteiden ja palvelujen myyn-
nin valmistelutoimia eikd tavaroiden sii-
lyttimistd tai varastointia, jossa tavarat
eivit siirry pois yrityksen tiloista.33 Vain
poikkeustapauksissa merkityksellisend voi-
daan pitii kiyttéd, joka muodostuu tava-
ramerkin liittimisestd tuotteeseen, tai
tavaramerkin esittimistid yleisolle kohdis-
tuvassa myynnissi.3* Tami poikkeus voi-
daan perustella tarpeella suojata yrityksia,
jotka harjoittavat padasiallisesti vain vien-
tid ja jotka voisivat muuten menettda
tavaramerkin  kidyttimittd  jattdmisen
vuoksi, koska ne eivdt kaytd sitd sisi-
markkinoilla,

58. Tosiasiallisesta kiytéstd voidaan siis
puhua ainoastaan silloin kun tavaramerk-
kid, sellaisena kuin se on rekisterdity, kiy-
tetdin julkisesti ja ulospdin suuntautuneesti
paikan saamiseksi markkinoilla niille tuot-
teille ja palveluille, joita tavaramerkki
edustaa.

59. Mainittujen edellytysten tdyttyminen ei
siis riitd, kuten edelli on jo todettu, ellei
tavaramerkin kiyttiminen sovellu niiden
tavoitteiden toteuttamiseen, jotka tille
teollisoikeudelle on oikeusjirjestyksessa
osoitettu. Edelli on osoitettu, ettd tosi-
asiallisena kidyttimisend ei voida pitda

33 — Ks. Fernindez-Novoa, C., Derecho de marcas, editorial
Montecorvo S.A., Madrid 1990, s. 253 ja 254. Timi
kirjoittaja katsoo sisdiseen kdyttéon kuuluvan myds tava-
ramerkilli varustettujen tuotteiden myynnin yrityksen
sisdisessd myymilidssd yksinomaan yrityksen tyontekisille.

34 — Ks. direktiivin 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.
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merkin haltijan toimia, joiden ainoana
tavoitteena on estid merkin menettdminen.
Tistid subjektiivisesta ulottuvuudesta huo-
limatta voidaan lisiksi todeta, ettd riittd-
vdni ei voida myo6skididn pitdd tunnuksen
kayttod, joka ei lainkaan sovellu niiden
tavoitteiden toteuttamiseen, jotka oikeus-
jarjestyksessi on sille osoitettu, vaikka se ei
perustuisikaan ainoastaan menettimisseu-
raamuksen valttimiseen.

60. Timi ”objektiivinen kyky” voidaan
arvioida ainoastaan kussakin tapauksessa
vallitsevien olosuhteiden perusteella, ja
kansallisen tuomioistuimen tehtivind on
suorittaa tima arviointi.35 Tassd yhtey-
dessi voidaan kuitenkin esittdd tiettyja
kriteereitd, joiden avulla arviointi voidaan
suorittaa.

61. Jos kyse on tavaran tai palvelun saat-
tamisesta markkinoille, tosiasiallisena
kiyttond on pidettivd tavaran myyntid ja
palvelun tarjoamista tavaramerkilld varus-
tettuna. Kynnys, joka kidyton on ylitettdvi,
jotta tavaramerkin kaupallista kadyttod
voidaan pitid merkin tarkoitukseen sovel-
tuvana tai tosiasiallisena, perustuu viliteo-
misti tuotteen lajiin tai palvelutyyppiin.
Kuten komissio on kirjallisissa huomau-

35 — Tavaramerkin kiytt6 on tosiseikkoihin liittyvd kysymys,
johon sovelletaan todistelusddntdjd. Yhteison tavaramer-
istd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tidy-
tintoonpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL E 303, s. 1) 22 sdinnon 2 kohdassa sdddetdin, erti
tavaramerkin kiytto osoitetaan “tiedoilla ja todisteilla,
joista on ilmettivi viitteen perustana olevan tavaramerkin
dyton paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden
osalta, joita varten se on rekisterdity” ja sen 3 kohdassa,
ettd tocl]istusaineistona voi periaatteessa olla "asiakirjoja ja
todistuskappaleita, kuten pakkauksia, etikettejd, hinnas-
toja, luetteloita, laskuja, valokuvia ja lehtimainoksia seki
kirjallisia vakuutuksia”.




ANSUL

tuksissaan todennut, ylellisyystavaroihin,
joiden myynti on melko rajoitettua, liitetyn
tavaramerkin kiytoltd ei voida edellyttda
samanlaista intensiteettii kuin tavaramer-
kiltd, jolla myyddan suurkulutustuotteita.

62. Kummassakin tapauksessa, riippu-
matta tavaramerkillid toteutettujen myyn-
tioperaatioiden lukumairistd tai tiheydes-
td, tavaramerkin kidytén on oltava jatku-
vaa, ei ajoittaista eikid satunnaista.

63. Tuotteen tai palvelun laadun lisiksi
merkitystd on niiden markkinoiden raken-
teella ja rajauksella, joille ne kuuluvat, seki
kasitykselld, joka keskivertokuluttajalla on
kyseessd olevasta tuotteesta tai palvelusta.

64. Kuten edelli jo todettiin, haltijan kan-
nalta tavaramerkki on tunnuksen ja sen
tuotteen tai palvelun vilinen side, joka luo
tuotteille patkan markkinoilla sen kisityk-
sen vilitykselld, jonka kuluttajat muodos-
tavat ja jonka avulla ne tunnistavat tuot-
teen tai palvelun, jota tunnus edustaa.
Tistd seuraa, ettd tavaramerkin rakenteel-
la, joka perustuu tuotteen lajiin, ja myyn-
tikanavilla on suuri merkitys sitd arvioita-
essa, kiytetidnké tavaramerkkid tosi-
asiallisesti. On selvii, etti elintarvikesii-
lykkeiden tavaramerkin kiyt6lld ei ole

mitiin tekemisti tietokonejirjestelmien
elektronisten osien tavaramerkin kiyt6n
kanssa. Toisiinsa ei voida verrata myos-
kiin nididen tuotteiden kuluttajien kykya
muodostaa  kisityksensd. Kiytto, jota
edellytetiiin, jotta tavaramerkilli toteutet-
taisiin sille annetut tavoitteet, on niissa
tapauksissa intensiteetiltiin hyvin eri-
lainen.

65. Kun miiritetddn kynnysta, jonka ylit-
tymistd edellytetddn siltd, ettd tavaramer-
kin kidyttéd voidaan pitdd tosiasiallisena,
merkitysti ei ole tavaramerkin haltijan
yritystoiminnan laajuudella. Aikaisemmin
timid oli perusteltua ottaa huomioon,
koska erottumiskykyinen tunnus ei kyennyt
olemaan olemassa itsendisend muusta yri-
tysomaisuudesta, ja se voitiin siirtda
ainoastaan yhdessi timin omaisuuden
kanssa. Tilanne ei endi nykydin ole
tima. 3¢ Tavaramerkki eldd tiettyyn pis-
teeseen asti omaa, haltijastaan riippuma-
tonta elimii; haltija voi kayttdd sitd valit-
tomasti, mutta mikiin ei esti kolmatta
kiyttimasta siti haltijan suostumuksella. 37

66. Jos tavoitteena on paikan saaminen
tavaramerkin edustamille tuotteille tai pal-

36 — Yhteison tavaramerkisti annetun asetuksen 17 artiklassa
sallitaan tavaramerkin luovuttaminen yksin ilman muuta
yritysomaisuuden siirtoa.

37 — Ks. direktiivin 10 artiklan 3 kohta. Sddnnéksessd ei tids-
mennetd timin mahdollisuuden ulottuvuuksia. Onko
suostumuksen oltava nimenomainen, kuten lisens-
sinhaltijalle siirretty kdyttémahdollisuus vai riittidko se,
ettd haltija sietdd jonkin toisen henkilén kiyttivin tava-
ramerkkii? Teollis- ja tekijinoikeuksien kauppaan liitty-
vistdi nikékohdista tehd sopimuksen lg artiklan
2 kohdassa kiytetdidn ilmaisua "kiyttd omistajan valvon-
nan alaisena”.
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veluille, tosiasialliselta kaytolta edellytetry
intensiteetti riippuu, kuten edelli on
todettu, tavaran tai palvelun lajista,
kyseessd olevien markkinoiden rakenteesta
ja laajuudesta, mutta ei haltijan yri-
tysorganisaation suuruudesta, koska yri-
tyksen suuruudesta huolimatta on tiysin
mahdollista, ettei haltija kiytd tavara-
merkkii.

67. Pieni yritys voi olla sellaisten suurku-
lutustuotteiden tavaramerkin haltijana,
joiden myynnin on oltava laajamittaista,
jolloin se voi joutua tilanteeseen, jossa
tavaramerkin kiytto edellyttdd kapasitee-
tiltaan suurempaa yritysorganisaatiota,
kun taas suuryritys voi olla sellaisen tava-
ramerkin haltija, joka on tarkoitettu rajoi-
tetuille ja erikoistuneille markkinoille, ja
siirtdd kayton ndilli markkinoilla toimi-
valle pienikokoiselle organisaatiolle. Tava-
ramerkin haltijan yritystoiminnan laa-
juuden ja sen tavan vililla, jolla haltija
kiyttdd tavaramerkkii, ei siis ole yhteytti,
jonka perusteella voitaisiin katsoa kiyton
olevan tosiasiallista.

68. Edelli esitetyn perusteella ehdotan, etti
yhteiséjen tuomioistuin vastaa Hoge Raa-
din ensimmiiseen kysymykseen, ettd tosi-
asiallisesta kaytdstd voi olla kyse ainoas-
taan silloin, kun tavaramerkkii, sellaisena
kuin se on rekisterdity (tai sellaisin poik-
keuksin, jotka eivit vaikuta merkin erot-
tuvuuteen), kiytetddn jatkuvasti, julkisesti
ja ulospiinsuiuntautuneesti paikan saa-
miseksi markkinoilla niille tuotteille tai
palveluille, joita merkki edustaa, eiki
ainoastaan tavaramerkin voimassa pitimi-
seksi. Kansallisen tuomioistuimen tehti-
vinid on arvioida, onko haltija kayttinyt
tavaramerkkii edes jossain mairin timin
tavoitteen  toteuttamiseen  soveltuvalla
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tavalla ottaen huomioon kussakin tapauk-
sessa vallitsevat olosuhteet ja erityisesti
tavaran tai palvelun lajin, kyseessi olevien
markkinoiden rakenteen ja rajat seki kisi-
tyksen, joka kyseessi olevan tuotteen tai
palvelun keskivertokuluttajalla on tavara-
merkista.

4. Tavaramerkki Minimaxin kaytto

69. Hoge Raad pyytii toisella kysymyk-
sellddn yhteisbjen tuomioistuinta selvitti-
main, voidaanko siti tavaramerkin
nro 052713 kiyttéd tunnuksina sammutti-
missa, eli siti toimintaa, johon Ansul on
ryhtynyt 2.5.1989 alkaen ja jota on kuvattu
edelld 18 kohdassa, pitdd tosiasiallisena
kdyttona.

70. Vastaus tihdn toiseen kysymykseen
saadaan implisiittisesti siitd, mitd on
ehdotettu  vastaukseksi  ensimmiiseen
kysymykseen. Hoge Raadin on ratkaistava
kysymys yhteisbjen tuomioistuimen sille
antamia kriteereitd soveltaen tiedossaan
olevien ja asian osapuolien asiassa pide-
tyssd istunnossa tarpeettomastikin toista-
mien tosiseikkojen perusteella.

71. Muistutettakoon timin lisidksi vield,
ettd tavaramerkin tosiasiallinen kaytto
edellyttdd, ettd tavaramerkkid kiytetddn
niissd tuotteissa tai palveluissa, joita varten
se on rekisteroity.
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IV Ratkaisuehdotus

72. Edella esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa Hoge
Raadin kysymyksiin seuraavasti: -

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisesti 21 piivdnd joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan
1 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta kdytosta voi olla kyse ainoastaan silloin,
kun tavaramerkkii, sellaisena kuin se on rekisterdity (tai sellaisin poikkeuksin,
jotka eivdt vaikuta merkin erottuvuuteen), kiytetiin jatkuvasti, julkisesti ja
ulospiinsuuntautuneesti paikan saamiseksi markkinoilla niille tuotteille tai pal-
veluille, joita merkki edustaa, eikd ainoastaan tavaramerkin voimassa pitimi-
seksi.

Kansallisen tuomioistuimen tehtdvini on arvioida, onko haltija kiyttinyt tava-
ramerkkii edes jossain miirin timin tavoitteen toteuttamiseen soveltuvalla
tavalla ottaen huomioon kussakin tapauksessa vallitsevat olosuhteet ja erityisesti
tavaran tai palvelun lajin, kyseessi olevien markkinoiden rakenteen ja rajat sekd
kasityksen, joka kyseessd olevan tuotteen tai palvelun keskivertokuluttajalla on
tavaramerkist.
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