VEREIN RADETZKY-ORDEN

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
JAN MAZAK
18 pdivana syyskuuta 2008!

1. Oberster Patent- und Markensenatin
(Itdvallan ylin patentti- ja tavaramerkkiasioita
kisittelevd tuomioistuin) ennakkoratkaisu-
pyynto koskee jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddédnnon ldhentdmisesta 21.12.1988
annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY? 12 artiklan 1 kohdan tulkintaa.
Ennakkoratkaisupyynté on esitetty Verein
Radetzky-Ordenin (jdljempénd Orden) ja
Bundesvereinigung Kameradschaft “Feld-
marschall Radetzkyn” (jiljempdnda BKFR)
vilisessd riita-asiassa, joka koskee viimeksi
mainitun aatteellisen yhdistyksen tavara-
merkkien menettdmistd silld perusteella, ettd
niité ei ole tosiasiallisesti kéytetty. Ennakko-
ratkaisupyynnén  esittdnyt  tuomioistuin
pyytdd selvittdmadn, onko se, ettd aatteellinen
yhdistys kayttaa tavaramerkkié ilmoittaessaan
tapahtumista, liikeasiakirjoissaan ja mainon-
nassa ja kun yhdistyksen jdsenet kayttdvit
tavaramerkkid vastaavia rintamerkkeja lahjoi-
tuksia kerdtessddn ja jakaessaan, direktiivin
89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
tosiasiallista kéyttod.

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

I Asiaa koskeva yhteison lainsdddinto

2. Direktiivin 89/104 12 artiklassa, jonka
otsikko on "Menettdmisperusteet”, sdddetddn
seuraavaa:

"Tavaramerkki on julistettava menetetyksi,
jollei sitd viiden vuoden yhtdjaksoisen maa-
rdajan kuluessa ole otettu jasenvaltiossa tosi-
asialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa,
joita varten se on rekisterdity, eikéd hyviksyt-
tavaa syytd merkin kdyttdmattd jattdmiseen
ole; — -

II Asiaa koskeva kansallinen lainsiadanto

3. Vuonna 1970 annetun Itdvallan tavara-
merkkilain ~ (Markenschutzgesetz, BGBL
260/1970; jiljempéand MSchG) 10 a §:in
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mukaan merkin kayttdmistd tavaran tai
palvelun tunnuksena on erityisesti

”1) merkin kiinnittiminen tavaroihin, niiden

padllyksiin  taikka esineisiin, joihin
palvelu kohdistuu tai sen on méard
kohdistua,

2) merkilld varustettujen tavaroiden tarjoa-
minen tai markkinoille saattaminen tai
niiden hallussapito tédssd tarkoituksessa
taikka palvelujen tarjoaminen tai tuotta-
minen tdtd merkkid kayttden,

3) tavaroiden maahantuonti tai maasta-

vienti merkkia kayttden,

4) merkin kéyttiminen liikeasiakirjoissa,
ilmoituksissa ja mainonnassa.”
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4. MSchG:n 33 a §:n 1 momentissa saddetdan
seuraavaa:

”Jokainen voi hakea vahintdan viiden vuoden
ajan Itévallassa rekisterditynd olleen tai 2 §:n
2 momentin mukaisesti Itavallassa suojatun
tavaramerkin menettdmist, jos tavaramerkin
haltija tai kolmas haltijan suostumuksella ei
ole kdyttdnyt sitd tosiasiallisesti ja tavara-
merkin ominaisuudessa (10 a §) Itdvallassa
tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisteroity, menettaimishakemuksen teke-
mistd edeltdvien viiden vuoden kuluessa,
ellei merkin haltija esitd kdyttdmétta jattdmi-
seen hyviksyttdvaa syytd.”

III Piadasia ja ennakkoratkaisupyynto

5. BKER on aatteellinen yhdistys, joka ei myy
tavaroita tai palveluja vastikkeellisesti. Sen
toiminta koostuu yhtaélta sotilaallisten perin-
teiden sdilyttamisestd, joita ovat muistotilai-
suuksien jarjestiminen taistelussa kuolleiden
sotilaiden kunniaksi, kirkolliset muistotilai-
suudet, jasentapaamiset ja sotamuistomerk-
kien hoito ja toisaalta hyvantekevaisyystoi-
minta, kuten raha- ja tavaralahjoitusten
hankinta ja niiden jakaminen apua tarvitse-
ville.
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6. BKFR on Itdvallan patenttiviraston tava-
ramerkkirekisteriin numeroilla
161.744-161.749 rekisteréityjen sana- ja
kuviomerkkien, joilla on etuoikeus 22.5.1995
alkaen, haltija. Jokainen sana- ja kuviomerkki
on rekisteroity seuraaviin tavaroiden ja palve-
lujen kansainvilistd luokitusta tavaramerk-
kien rekisterdimistd varten koskevan,
15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen?®
(jaljempéné Nizzan sopimus) mukaisiin luok-
kiin kuuluvia tavaroita ja palveluja varten: 37:
Sotamuistomerkkien hoito; 41: Koulutus,
koulutuksen jdrjestaminen, ajanviete,
urheilu- ja kulttuuritoiminnat, sotilastapaa-
misten jirjestdminen; 45 (aikaisemmin 42):
Hyvéntekeviisyystoiminta  huono-osaisten
auttamiseksi. Tavaramerkin haltijan pyyn-
nosté kaikkien riitautettujen tavaramerkkien
tavaraluettelon luokkaan 41 kuuluvista palve-
luista poistettiin 31.1.2005 alkaen "Koulutus
ja koulutuksen jérjestiminen”.

7. BKFR perusti Radetzky Orden -nimisen
veljeskunnan, jonka nimissi jaetaan ritari- ja
kunniamerkkejd, jotka vastaavat numeroilla
161.745, 161.746, 161.748 ja 161.749 rekiste-
roityjd tavaramerkkejd. Yhdistys myontad
jasenilleen ja lahjoittajilleen my6s numerolla
161.744 rekisteroityd tavaramerkkia vastaavia
kunnialaattoja ja numerolla 161.746 rekiste-
roityd tavaramerkkid vastaavia padhinemerk-
kejd. Jasenet kayttavat kunniamerkkejd eri
tilaisuuksissa ja kerdtessddn ja jakaessaan
raha- ja tavaralahjoituksia. Tavaramerkkeji

3 - Tarkistettu 14.7.1967 Tukholmassa ja 28.9.1977 Genevessi.

painetaan tapahtumien kutsuihin, kirjepa-
periin ja yhdistyksen mainosmateriaaliin.

8. Orden teki 17.8.2004 hakemuksen tavara-
merkkien menettimisesta tavaramerkkilain
33 a §:n nojalla kéyttdiméttomyyden perus-
teella. Se viitti, ettd BKFR ei ollut kayttianyt
tavaramerkkeja elinkeinotoiminnassaan
viimeisten viiden vuoden aikana.

9. Itavallan patenttivirasto paatti 21.4.2006
tavaramerkkien —menettdmisestd 8.1.2001
alkaen. BKFR wvalitti Oberster Patent- und
Markensenatiin Itévallan patenttiviraston
mitattomyysosaston padtoksesta.

10. Oberster Patent- und Markensenat paatti
27.6.2007 tekemalldan paatokselld, joka jatet-
tiin yhteisdjen tuomioistuimen kirjaamoon
27.9.2007, lykdta asian kasittelyd ja esittdd
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yhteisojen tuomioistuimelle seuraavan ennak-
koratkaisukysymyksen:

"Onko [direktiivin 89/104] 12 artiklan
1 kohtaa tulkittava siten, ettd tavaramerkkia
kéytetddn (tosiasiallisesti) erottamaan
yrityksen tavarat ja palvelut toisten yritysten
tavaroista ja palveluista silloin, kun aatteel-
linen yhdistys kayttda tavaramerkkid ilmoit-
taessaan tapahtumista, liikeasiakirjoissa ja
mainosmateriaalissa ja kun yhdistyksen
jasenet kayttavat tavaramerkkid vastaavia
rintamerkkeja lahjoituksia kerdtessdan ja
jakaessaan?”

IV Asian Kkisittelyn vaiheet vyhteisdjen
tuomioistuimessa

11. Orden, BKFR, Italian tasavalta ja komissio
esittivat kirjallisia huomautuksia. Orden,
BKER ja komissio esittivit suullisia huomau-
tuksia 24.6.2008 pidetyssé istunnossa.
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V Asianosaisten pidasialliset lausumat

12. Orden vaittdad, ettd myontdva vastaus
ennakkoratkaisukysymyksen esittdneen
tuomioistuimen kysymykseen tekisi tyhjaksi
tavaramerkkioikeuden tavoitteen ja heiken-
téisi télle oikeudenalalle ominaista oikeusvar-
muuden vaatimusta. Direktiivin  89/104
5 artiklan, jossa sdddetddn tavaramerkkisuo-
jaan kuuluvista oikeuksista, mukaisesti tdma
suoja liittyy laheisesti tavaroiden luovuttami-
seen ja palvelujen suorittamiseen elinkeino-
toiminnassa. Ordenin mukaan direktiivin
89/104 12 artiklassa tarkoitettua termid
"tosiasiallinen kaytt6” sovelletaan voittoa
tavoittelevaan kaupalliseen toimintaan tai
vastikkeelliseen yritystoimintaan. Toiminta,
joka on pelkéstddn voittoa tavoittelematonta,
jad tavaramerkkisuojan ulkopuolelle. Tavara-
merkkien tehtévé on tavaroiden tai palvelujen
alkuperdn takaaminen ja siten sen varmista-
minen, ettd kyseessd oleva taloudellinen
suoritus on laadultaan muuttumaton. Tava-
ramerkkisuoja edellyttdd ndin ollen vastik-
keellista suoritusta.

13. Orden huomauttaa, ettd modernissa
yhteiskunnassa toimii useita hyvintekevaisyy-
syhdistyksid, kuten yhdistyksid, jotka tuot-
tavat ladkinnallisia palveluja tai sairaskulje-
tusta, jotka vaikuttavat ensi nédkemaltd
tarjoavan palvelujaan maksutta. Todellisuu-
dessa tdllaiset yhdistykset tulevat kuitenkin
toimeen valtion tukien ja maksujen avulla ja
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ovat taloudellisesti aktiivisia ja kilpailevat
ndilld markkinoilla tarjoajina. Orden katsoo,
ettd tallaiset yhdistykset harjoittavat selkeésti
yritystoimintaa kayttdmaélla vakituista henki-
16st6d. Vastikkeellisen suorituksen periaate
soveltuu tillaisissa tapauksissa my6s silloin,
kun suoritusta eivit maksa siité tosiasiallisesti
hyotyvdat henkilot, vaan sosiaaliturvajérjes-
telmd, sairaalat, julkiset viranomaiset jne.
Kun tavaramerkkid ei kiytetd luomaan tai
sdilyttdméan tavaramerkin kattamien tavaroi-
den tai palvelujen markkinaosuutta, téllaisen
kayton tarkoitukseksi tulisi katsoa ainoastaan
tavaramerkin menettdmisen estdminen.

14. BKFR katsoo, ettd hyvintekevaisyysjér-
jestot (aatteelliset yhdistykset) kilpailevat
toisiaan vastaan toimialallaan ja toimivat
siten kuten yrittéjat liiketoiminnassa, vaikka
hyvintekeviisyysjarjeston tavarat ja palvelut
annetaankin  avun  tarpeessa  oleville.
Téllaisten jérjestéjen merkit, kuten tavara-
merkit, kunniamerkit, arvomerkit ja
vaakunat, ilmaisevat tavaroiden ja palvelujen
alkuperdd, jotta ne voidaan erottaa muiden
jarjestdjen tavaroista ja palveluista. Liséksi
tavaramerkin sisiltdvien kunniamerkkien ja
kunnianosoitusten myontiminen jarjeston
ulkopuolisille henkiléille on tietynlaista mai-
nontaa tai merchandising-toimintaa, koska se
tukee jérjeston toimintaa.

15. Se, ettd hyvintekeviisyysjdrjestot kayt-
tavat tavaramerkkejd palveluja tarjotessaan,

ei BKFR:n mukaan jda tosiasiallisen kayton
ksitteen ulkopuolelle.

16. BKEFR viittda talld perusteella, ettd tava-
ramerkki pitdisi katsoa otetuksi tosiasialliseen
kayttoon direktiivin  89/104 12 artiklan
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun hyvinte-
keviisyysjarjesto kéyttdd sitd niissd tavaroissa
ja palveluissa, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity, ja kun néita tavaroita ja palveluja
jaetaan maksutta ja/tai vapaaehtoistyona.

17. Italian tasavalta katsoo, ettd Oberster
Patent- und Markensenatin esittimaén kysy-
mykseen on vastattava myontévésti. Kun
otetaan huomioon se, etti kuka tahansa
henkilo, joka kayttda tai aikoo kéyttdd erotta-
miskykyistd merkkid tuotannollisen tai
kaupallisen mutta ei yritystoiminnan yhtey-
dessd, voi rekisteroida tavaramerkin, Italian
hallitus katsoo, ettd BKFR:n tavaramerkin
kéytto on katsottava tosiasialliseksi.

18. Komissio katsoo, ettd direktiivin 89/104
12 artiklan 1 kohdan on katsottava tarkoit-
tavan, ettd tavaramerkki on otettu tosiasialli-
seen kayttoon, kun sitd on kéytetty maksutto-
mien palvelujen yhteydessd, jos maksun
puuttuminen vastaa kyseesséd olevien palve-
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lujen luonnetta. Yhteisojen tuomioistuimen
oikeuskdytdinnon mukaan* tavaramerkki on
otettu tosiasialliseen kayttoon direktiivin
89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, jos sitd kéytetddn tavaramerkilld
suojattujen tavaroiden ja palvelujen markki-
noilla ndilla markkinoilla tavanomaisella
tavalla ndiden tavaroiden ja palvelujen mark-
kinaosuuden sdilyttdmiseksi tai luomiseksi.
Téaman vuoksi on otettava huomioon kaikki
asiaan liittyvit seikat, erityisesti tavaroiden tai
palvelujen laji, kyseisten markkinoiden
ominaispiirteet ja tavaramerkin kéyton
laajuus ja taajuus.

19. Komissio korostaa, ettd tietyt palvelut,
kuten perinteiden yleinen siilyttdminen ja
hyvéntekevaisyystyd, ovat luonteensa vuoksi
maksuttomia. On kiistatonta, ettd erottamis-
kykyinen merkki voi olla suojattu tavaramerk-
kind niitd palveluja varten. Tosiasiallista
kayttod koskevan kysymyksen osalta olisi
ristiriitaista ottaa huomioon tavaramerkin
kaytt6 vain  vastikkeellisille  palveluille.
Komissio katsoo, ettd hyvéntekevaisyysjir-
jestot kilpailevat lahjoituksista. Lisdksi hyvén-
tekevdisyystyd on nimenomaisesti mainittu
Nizzan sopimuksen eri luokissa, erityisesti
luokissa 36 ja 41 (avun tarpeessa olevien
oppilaiden opetus) ja 43 (majoituksen jarjes-
tdminen  kodittomille  hyvéntekevaisyys-

tyona).

4 — Ks.asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. [-2439,
35-39 kohta) ja asia C-259/02, La Mer Technology, mairays
27.1.2004 (Kok. 2004, s. I-1159, 21-26 kohta).
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VI Arviointi

20. Ennakkoratkaisupyynnon mukaan
kansallisessa tuomioistuimessa kasiteltavind
olevassa asiassa keskitytddn siihen, onko tietyt
BKFR:n, aatteellisen yhdistyksen, rekisterdi-
mit tavaramerkit otettu tosiasialliseen kayt-
toon MSchG:n 33 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla. Koska MSchG:n 33 a §:n 1
momentti  perustuu  direktiivin  89/104
12 artiklan 1 kohtaan, ennakkoratkaisua
pyytdnyt tuomioistuin kysyy yhteis6jen
tuomioistuimelta, onko aatteellisen yhdis-
tyksen tietynlainen tavaramerkin kaytto
direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua tosiasiallista kayttoa.

21. Koska tavaramerkin haltija saa merkin
rekisterdinnilld  tavaramerkiksi direktiivin
89/104 5 artiklan mukaan laajan yksinoi-
keuden, joka estdd kaikkia kolmansia
osapuolia kéyttdmasté tavaramerkkia elinkei-
notoiminnassa ilman hénen suostumustaan,
yhteison lainsadtdjan tavoitteena on ollut
varmistaa, ettd tavaramerkkejd kaytetddn
todella kayttotarkoituksensa mukaisesti. ®

5 — Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer on todennut asiassa Ansul
antamassaan ratkaisuehdotuksessa, etti “tavaramerkkirekis-
tereitd ei voida pitdd pelkkind merkkien sailytyspaikkoina
odottamassa siti, ettd joku varomaton sattuisi niitd kiyttdmaan
ja ettd ainoastaan talléin kiyttoon voitaisiin vedota hyvinkin
laskelmoivasti — -” (edella alaviitteessi 4 mainittu asia,
ratkaisuehdotuksen 42 kohta). Direktiivin 89/104 johdanto-
osan kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaankin, ettd
tavaramerkkejid on todella kiytettdva tai muuten ne menete-
taan.
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22. Yhteisojen tuomioistuin tdsmensi asiassa
Ansul, ettd tosiasiallinen kéytté tarkoittaa
todellista kayttod. Tavaramerkin tosiasiallinen
kaytto edellyttdd tavaramerkin kayttamista
tavaramerkilld suojattujen tavaroiden tai
palvelujen markkinoilla® eikd ainoastaan
kyseessd olevassa yrityksesséd.” Tosiasiallisen
kdyton on oltava tavaramerkin keskeisen
tehtdvin mukaista, eli silld on voitava taata
kuluttajalle tai loppukéyttéjélle se, ettd tava-
ralla tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin
kuluttaja tai loppukéyttdja voi tavaramerkin
perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa
kyseisen tavaran tai palvelun muualta peréisin
olevista tavaroista ja palveluista. ®

23. Tavaramerkin kéyton tosiasiallisuutta
arvioitaessa on otettava huomioon kaikki
sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla
voidaan osoittaa tavaramerkkid todella
kaupallisesti hyodynnettdvin ja joita ovat
eritoten sellaiset kayttotavat, joita voidaan
pitdd kyseiselld talouden alalla perusteltuina
markkinaosuuksien sdilyttdmiseksi tai luomi-
seksi tavaroille tai palveluille, joita tavara-
merkki suojaa. Asiassa vallitsevien olosuh-
teiden arviointi voi ndin perustella sen, ettd
kyseessd olevan tavaran tai palvelun luonne,
kyseessd olevien markkinoiden ominaispiir-

6 — Tavaramerkin tosiasiallisen kéyton toteaminen edellyttaa
merkin kdytén tutkimista niiden tavaroiden ja palvelujen
osalta, "joita varten se on rekisteroity” (kursivointi téssd). Ks.
direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohta. Taman vuoksi se, ettd
tavaramerkin haltija kdyttad tavaramerkin sisaltavaa merkkia
sellaisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessi, joita varten
tavaramerkkii ei ole rekisterdity, ei mielesténi ole tavaramerkin
tosiasiallista kayttoa.

7 — Ks. edelld alaviitteessd 4 mainittu asia Ansul, tuomion 35 ja
37 kohta. Yhteis6jen tuomioistuin totesi asiassa La Mer
Technology (mainittu edelld alaviitteessi 4) annetussa
tuomiossa, ettd "~ — tavaramerkin haltijan oikeuksien sailytta-
minen edellyttdd tavaramerkin tosiasiallista kéyttod elinkeino-
toiminnassa niilld tavaroiden tai palvelujen markkinoilla, joilla
tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa rekisterdity”. Ks.
20 kohta.

8 — Ks. edelld alaviitteessd 4 mainittu asia Ansul, tuomion 36 kohta.

teet sekd tavaramerkin kayton laajuus ja
taajuus otetaan huomioon. Ei siis ole valtta-
métontd, ettd tavaramerkin kiytté on aina
madrdllisesti huomattavaa, jotta kayttoa
voitaisiin pitdi tosiasiallisena, koska se, onko
kaytto tosiasiallista, riippuu kyseessd olevan
tavaran tai palvelun ominaispiirteistd ndiden
tavaroiden tai palvelujen markkinoilla.’

24. Vaikuttaa siltd, ettd BKFR on kayttidnyt
padasiassa kyseessd olevia tavaramerkkeja
muun muassa merkeissd, joita on myonnetty
yhdistyksen jasenille ja lahjoittajille, ilmoit-
taessaan tapahtumista, liikeasiakirjoissaan ja
yhdistyksen = mainosmateriaalissa. ~ Myos
yhdistyksen jésenet kayttavat tavaramerkkiad
vastaavia rintamerkkejd lahjoituksia kerdtes-
sddn ja jakaessaan. BKFR ei kuitenkaan
ennakkoratkaisupyynnon mukaan tarjoa
vastikkeellisia tavaroita tai palveluja.

25. Kun tarkastellaan sitd kysymystd, kayt-
tdako aatteellinen yhdistys tavaramerkkid
tosiasiallisesti,’”® on mielestdni otettava

9 — Ks. edelld alaviitteessd 4 mainittu asia Ansul, tuomion 38 ja
39 kohta.

10 — Aatteellisten yhdistysten oikeudellinen asema voi vaihdella
jasenvaltiosta jasenvaltioon. Lihtokohtaisesti tallaisten yhdis-
tysten saamia voittoja ei jaeta niiden jéisenille, misti voi tosin
olla poikkeuksia. Téllaiset yhdistykset saattavat olla hyvénte-
keviisyysjarjestojd, mutta ne eivit vilttimitti ole sellaisia.
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huomioon tillaisten yhdistysten toiminnan
tarkoitus ja luonne sekd tapa, jolla ne
luovuttavat tavaroita ja suorittavat palveluja.
Tdama lahestymistapa noudattaa asioissa
Ansul ja La Mer Technology annettuja
tuomioita, joissa itse asiassa todetaan, ettd
kysymystd  tavaramerkin  tosiasiallisesta
kaytostda on tutkittava tapauskohtaisesti
ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tosi-
seikat ja erityisesti markkinoiden, joilla tava-
ramerkkid kaytetddn, luonne ja ominaispiir-
teet. 12

26. Kansallinen tuomioistuin on esittanyt
siltd osin, ettd aatteellisen yhdistyksen
jasenet kayttavat tavaramerkkid vastaavia
rintamerkkeja lahjoituksia kerdtessddn ja
jakaessaan, ettd tallainen kaytto on direktiivin
89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
tosiasiallista kdyttod. Sen mukaan lahjoitusten
kerddminen ja jakaminen on palvelu, jota

11 — Vaikka on teoriassa mahdotonta mdiritelld tyhjentdvasti
aatteellisten yhdistysten tavoitteet, useat ndistd yhdistyksisti
on perustettu tarjoamaan tavaroita ja palveluja ennalta
maéritellyin  kriteerein valituille yksityishenkil6ille joko
maksutta tai alennetulla hinnalla. (Aatteellisen yhdistyksen
tavoite voi myds olla eldinten suojelu tai ympériston suojelu,
kulttuurin edistiminen jne. Lisaksi ei voida sulkea pois siti,
ettd tallaiset yhdistykset tarjoavat tietyissé olosuhteissa
tavaroita ja palveluja taydelld markkinahinnalla.) Tayttaak-
seen tarkoituksensa jotkut voittoa tavoittelemattomat yhdis-
tykset saattavat kerdtd lahjoituksia esimerkiksi yleisoltd.
Liséksi siind tapauksessa, etti voittoa tavoittelematon yhdistys
lopettaisi tavaroiden ja palvelujen tarjoamisen yksityishenki-
l6ille maksutta tai alennettuun hintaan, ei voida sulkea pois
sitd, ettd tillaisten tavaroiden ja palvelujen aikaisemmat saajat
hankkisivat niitd ainakin jossain méirin itse markkinoilta.
Vaihtoehtoisesti valtio voisi tulla viliin ja muun muassa
ainakin osittain hankkia téllaisia tavaroita ja palveluja edelld
mainittujen saajien puolesta.

12 — "Sen ratkaiseminen, onko kaytté mdéarallisesti riittavaa
markkinaosuuksien siilyttdmiseksi tai luomiseksi tavaroille
tai palveluille, on riippuvainen useista tekijoistd ja tapauskoh-
taisesta harkinnasta, jonka suorittaminen kussakin tilanteessa
on kansallisen tuomioistuimen tehtidvi. — — Kyseessi olevien
markkinoiden ominaispiirteet, joilla on suora vaikutus
tavaramerkin haltijan kaupalliseen strategiaan, voidaan niin
ikddn ottaa huomioon arvioitaessa kiyton tosiasiallisuutta.”
Ks. edelld alaviitteessd 4 mainittu asia La Mer Technology,
tuomion 22 ja 23 kohta.
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harjoittavat useat kilpailevat “palveluntar-
joajat”.

27. Se ndkokanta, ettd aatteelliset yhdistykset
saattavat Kkilpailla saadakseen lahjoituksia
yleisolta ja siten osallistua liiketoimintaan tai
kaupalliseen toimintaan ndiden termien
laajassa merkityksessd, kun ne kerddvit ja
jakavat lahjoituksia, vaikuttaa mielesténi
lahtokohtaisesti perustellulta. Lisdksi katson,
ettd aatteelliset yhdistykset ovat ldhtokohtai-
sesti markkinatoimijoita, jotka hankkivat ja
tarjoavat tavaroita ja palveluja.'® Vaikka tiet-
tyjen aatteellisten yhdistysten sijoittaminen
kaupalliseen tai liiketaloudelliseen kehykseen
saattaa ehkd sopia huonosti kisitykseemme
tallaisista yksikoistd, katson, ettd niiden
kaupallisen tai liiketaloudellisen toimintaym-
périston jattdminen kokonaan huomioon
ottamatta olisi epérealistista *ja voisi mahdol-
lisesti haitata niiden toimintaa.

28. Ordenin viite siitd, ettd puhtaasti voittoa
tavoittelematon lahjoitusten kerddminen ja
jakaminen ei voi saada suojaa tavaramerkkioi-
keuden nojalla, on siten mielestdni perus-
teeton. Huomautan téltd osin muun muassa,

13 — Ks. edelld alaviite 11.

14 — On vain palautettava mieleen kisite "donation fatigue” sen
muistamiseksi, ettd suuri maard aatteellisia yhdistyksid saattaa
kilpailla rajoitetusta maérésta yleisoltd saatavia lahjoituksia.
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ettd "varainhankinta hyvéntekeviisyyteen” on
mainittu erikseen luokassa 36 eli Nizzan
sopimuksen  mukaisessa  luokittelussa .
Lisdksi vastoin Ordenin esitystd en katso,
ettd direktiivin 89/104 5 artiklan, jossa luetel-
laan tavaramerkin antamat oikeudet, sisil-
tam4 ilmaisu “kéyttd elinkeinotoiminnassa”
edellyttad, ettd tavaroiden ja palvelujen tarjoa-
misella tavoitellaan voittoa tai niitd tarjotaan
vastiketta vastaan. Kysymys siitd, kayttaako
tavaramerkin haltija merkkid rikastuakseen
henkilokohtaisesti, ei siten ole merkityksel-
linen arvioitaessa sitd, kiytetdanko tavara-
merkkid tosiasiallisesti direktiivin 89/104
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

29. Talta osin katson, ettd kun aatteellinen
yhdistys kayttda tavaramerkkia kerdtessddn
varoja yleisoltd ja jakaessaan niitd,"” niiden

15 — On huomautettava, ettd viittaus tdhdn luokkaan on tehty
pelkéstadn esimerkinomaisesti, koska kyseessé olevia BKFR:n
tavaramerkkejd ei ollut rekisterdity tdsséd luokassa. Ks. edelld
6 kohta.

16 — Onhuomautettava, ettd vaikka Euroopan yhteisé ei ole Nizzan
sopimuksen osapuoli yhteison tavaramerkistd annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiéytint6onpanosta
13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1) mukaan, Nizzan tavaroiden ja palvelujen
luokittelujarjestelmai sovelletaan muun muassa, kun haetaan
yhteison tavaramerkkid. Lisdksi Euroopan talousalueesta
tehtyyn sopimukseen liitetyn henkisesti omaisuudesta
tehdyn poytikirjan 28 (EYVL 1994, L 1, s. 194) 5 artiklan
mukaan sopimuspuolet sitoutuvat liittyméén Nizzan sopi-
mukseen ennen 1.1.1995. Tilti osin vaikuttaa silti, ettd kaikki
Euroopan yhteisgjen jisenvaltiot paitsi Malta ja Kypros ovat
Nizzan sopimuksen sopimuspuolia. Malta ja Kypros on
kuitenkin mainittu Maailman henkisen omaisuuden jarjeston
virallisella internetsivulla valtioina, jotka kéyttavit Nizzan
luokitusjarjestelméd. Nizzan luokitusjarjestelma on ndin ollen
jarjestelma, joka on tehokkaassa kaytossd kaikissa jasenval-
tioissa, ja silld on sen vuoksi korkea oletusarvo tulkittaessa
direktiivin 89/104 sdaannoksia.

17 - Joko lahjoittajille annettavissa merkeissé, varainhankintata-
pahtumien mainosmateriaalissa, liikeasiakirjoissa, joilla
pyydetddn yleisoltd lahjoituksia, tai yhdistyksen jésenien
kayttdmissa merkeissd, kun he kerdavit varoja yleisoltd ja
jakavat lahjoituksia jne.

téllaisia palveluja varten rekisterdity tavara-
merkki osoittaa lahjoittajille tai mahdollisille
lahjoittajille, mika yhdistys on kyseessé ja mita
tarkoitusta varten varat kéytetédn, ja tima on
siten tavaramerkin tosiasiallista kaytt6é direk-
tiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla.

30. Katson kuitenkin asiassa Ansul annetun
tuomion valossa, ettd kun aatteellinen
yhdistys kdyttda tavaramerkkié puhtaasti yksi-
tyisten juhlatilaisuuksien tai tapahtumien
aikana, joiden osallistujia ovat yhdistyksen
jasenet, tai ilmoittaessaan niistd tai mainos-
taessaan niitd, on kyse tavaramerkin sisdisestd
kaytostd eika se siten ole direktiivin 89/104
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavara-
merkin tosiasiallista kayttod. Katson nidin
ollen, ettd tavaramerkin sisaltdvien merkkien
myontiminen aatteellisen yhdistyksen jése-
nille yleisoltd suljetuissa kokoontumisissa on
tavaramerkin  sisdistd kayttod.'®  Lisaksi
katson, ettéd tavaramerkin kaytto liikeasiakir-
joissa, kun ne osoitetaan aatteellisen yhdis-
tyksen jésenille, on ldhtokohtaisesti tavara-
merkin sisdistd kayttod, joka ei ole tavara-
merkin tosiasiallista kdyttod. ' Rekisteroityé
tavaramerkkid kaytetddn télloin pelkéstdan
yksityisesti eikd elinkeinotoiminnassa.

18 — Katson, ettd tavaramerkin siséltdvien merkkien tai laattojen
myontaminen aatteellisen yhdistyksen jésenille yleisolle
avoimien tapahtumien aikana voi olla tavaramerkin tosiasial-
lista kéyttod, jos sen tarkoituksena on esimerkiksi mainostaa
yhdistyksen toimintaa ja houkutella antamaan lahjoituksia.

19 — Tallsin rekisteroityd merkkié ei kaytetd tavaramerkkini, koska
yleis6 on suljettu ulkopuolelle.
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VII Ratkaisuehdotus

31. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa esitettyyn
kysymykseen seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadannon lahentamisestd 21.12.1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohdan on katsottava
tarkoittavan, ettd tavaramerkki on otettu tosiasiasialliseen kdyttoon, kun aatteellinen
yhdistys kayttad tavaramerkkia muun muassa julkista varojen kerdamistd koskevissa
ilmoituksissa, kerdtessddn lahjoituksia yleisoltd ja jakaessaan niitd sekd yleisolle
osoitetuissa liikeasiakirjoissa ja mainosmateriaalissa, jolla pyydetddn lahjoituksia
yleisoltd, tilanteessa, jossa tavaramerkki on rekisterdity tillaisia palveluja varten.
Oberster Patent- und Markensenatin tehtdvdnd on ndin ollen arvioida pédasian
tosiseikkoja téltd kannalta.
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