EUROOPA KOHTU OTSUS
23. veebruar 1999

Kaubamargidirektiiv — BMW kaubamargi loata kasutaenautotddkoja omaniku
kuulutustes

Kohtuasjas C-63/97,

mille esemeks on Euroopa Kohtule EU asutamislepartjlli 177 alusel Hoge Raad der
Nederlandeni (Madalmaad) esitatud taotlus, millsgavitakse saada nimetatud kohtus
pooleli olevas vaidluses jargmiste poolte vahel:

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV
ja
Ronald Karel Deenik,

eelotsust ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esideeiivi 8_9/104/EMU (kaubamarke
kasitlevate liikkmesriikide digusaktide uhtlustamikehta, EUT 1989, L 40, Ik 1, ELT
erivaljaanne 17/01, Ik 92) artiklite 5-7 t6lgendaenkohta,

EUROOPA KOHUS

koosseisus: president G. C. Rodriguez Iglesias,ad®desimehed P. J. G. Kapteyn,
J.-P. Puissochet ja P.Jann, kohtunikud C. Gulmamttekandja), J.L. Murray,
D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevon, M. WathgeR. Schintgen,

kohtujurist: F. G. Jacobs,
kohtusekretar: asekohtusekretar H. von Holstein,
arvestades kirjalikke markusi, mille esitasid:

— Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW NederlaB¥, esindajad: advokaat
G. van der Wal, Brissel, ja advokaat H. Fermenggdila

— Itaalia valitsus, esindaja: valisministeeriumipldmaatiliste erimeelsuste osakonna
juhataja professor U. Leanza, keda abistas ridggikdaja O. Fiumara,

— Uhendkuningriigi  valitsus, esindaja: Treasury iSmr's Departmenti ametnik
L. Nicoll, keda abistabarrister D. Alexander,

— Euroopa Uhenduste Komisjon, esindaja: digusssitametnik B. J. Drijber,

arvestades kohtuistungi ettekannet,

" Kohtumenetluse keel: hollandi.



olles 13. jaanuari 1998. aasta kohtuistungil anddaud suulised markused, mille esitasid
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland/ Besindaja: G. van der

Wal), hr Deenik (esindaja: advokaat J. L. Hofdijdaag), Uhendkuningriigi valitsus

(esindaja: Treasury Solicitor's Department’i amktniS. Ridley, keda abistas

D. Alexander) ja komisjon (esindaja: B. J. Drijher)

olles 2. aprilli 1998. aasta kohtuistungil ara lkanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise
otsuse

Hoge Raad der Nederlanden esitas 7. veebruari 8887a otsusega, mis saabus Euroopa
Kohtusse sama aasta 13. veebruaril, EU asutamiglepirtikli 177 alusel viis eelotsuse
kusimust ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esidiesktiivi 89/104/EMU (kaubamarke
kasitlevate liikmesriikide Gigusaktide Uhtlustamikehta, EUT 1989, L 40, |k 1, ELT
erivdljaanne 17/01, lk 92, edaspidi ,direktiiv’}titite 5—7 tdlgendamise kohta.

Need kisimused tekkisid kohtuasjas Saksamaa &agiBayerische Motorenwerke AG
(BMW) ja Madalmaade aritihing BMW Nederland BV (epids vastavalt ,.BMW AG” ja
,BMW BV” ning koos ,BMW”) vs. Almeres (Madalmaad) asuv autotdokoja omanik
hr Deenik; kohtuasja ese oli kasutatud BMW autodgignja BMW autode remondi- ja
hooldustodde reklaam, mida Deenik teeb.

Direktiivi artiklis 5, mis kasitleb kaubamargigatawaid 6igusi, on satestatud:

»1. Registreeritud kaubaméark annab omanikule delkitamise ainudiguse. Omanikul on
Oigus takistada kdiki kolmandaid isikuid kasutamemsibandustegevuse kaigus ilma tema
loata:

a) koiki kaubamargiga identseid tahiseid kaupadeteénuste puhul, mis on identsed
nendega, mille jaoks kaubamaérk on registreeritud,;

b) kbiki tahiseid, mille identsuse vOi sarnasustut&aubamargiga ning identsuse voi
sarnasuse tottu kaubamargiga ja téahisega kaitstupickle voi teenustega on tdendoline, et
tldsus vdib need omavahel segi ajada voi tekitadaesd kaubamargi ja tahise vahel.

2. Lisaks sellele vdib iga liikmesriik satestada, omanikul on 6igus takistada koiki
kolmandaid isikuid tema ndusolekuta kasutamast &adisstegevuse kaigus mis tahes
tahist, mis on identne vdi sarnane kaubamargiga,amivéalja antud kaupade voi teenuste
jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade vdi tesyaysmille jaoks konealune
kaubamark on registreeritud, ja juhul kui selleig@hpbhjuseta kasutamine kasutaks
ebadiglaselt ara voi kahjustaks varasema kaubaredsgatavust voi mainet.

3. Lbigete 1 ja 2 alusel vb6ib muu hulgas keelatgnésed toimingud:
a) tahise kandmine kaupadele vdi nende pakendile;

b) kdnealuse tahisega kaupade pakkumine, turulenginvdi ladustamine nimetatud
otstarbel vbi kbnealuse tahisega teenuste pakkuwndinesutamine;



c) kaupade importimine ja eksportimine kénealubéstall;
d) tahise kasutamine aridokumentidel voi reklaamsnide

4. Kui liikmesriigi Oigusaktide kohaselt ei voi i&h kasutamist 16ike 1 punktis b voi
I6ikes 2 osutatud tingimustel keelata enne kuupaewd asjaomases liikmesriigis
jdbustuvad kaesoleva direktiivi rakendamiseks vkjali satted, ei vdi tahise edasise
kasutamise takistamiseks toetuda kaubamargisteuétale digustele.

5. Loigete 1-4 kohaldamine ei mdjuta tUhegi liiknigsrsatteid, mis kasitlevad kaitset
tahise kasutamise vastu muul otstarbel kui kaupatiEenuste eristamiseks, kui kbnealuse
tahise pdhjendamatu kasutamine kasutaks ebadiglaselvoi kahjustaks kaubamargi
eristatavust v6i mainet.”

Direktiivi artiklis 6, mis kasitleb kaubamargi mgpuiranguid, on muu hulgas sétestatud:

»L. Kaubamark ei anna selle omanikule digust keeleblmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kaigus:

[...]

c) kaubamarki, kui see on vajalik kauba v0i teenkaeandatud otstarbe naitamiseks
eelkdige juhul, kui tegemist on lisaseadme vo0i vaaga,

kui kdnealune isik kasutab neid kooskdlas ausaugésdi kaubandustavaga.”

Direktiivi artiklis 7, mis kasitleb kaubamargist lenevate diguste ammendumist, on
satestatud:

»L. Kaubamark ei anna selle omanikule Oigust keelkdubamargi kasutamine seoses
kaupadega, mille on kdnealuse kaubamargi all Grenturule viinud kaubamérgi omanik
voi mis on seal turule viidud tema loaga.

2. Loiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on O&iguslpgdhjendus olla vastu kaupade
tdiendavale turustamisele, eriti kui kaupade oldkam péarast turuleviimist muutunud voi
kahjustada saanud.”

BMW AG turustab mitmes riigis ja on alates 193Gstaat turustanud ka Beneluxi riikides
enda toodetavaid autosid, millega seoses ta onllBern@ubamargiametis registreerinud
sOnalise kaubamargi ,BMW” ja kaks kujutismarki (edali ,BMW kaubamark”)
mootorite ja autode endi ning mootorite ja autodeuigsade ja tarvikute jaoks.

BMW AG turustab neid autosid vahendajate vorgu kaudadalmaades kontrollib ta
seda vorku BMW BV abil. Vahendajatel on digus kadatoma tegevuse kaigus BMW
kaubamarki, kuid nad peavad nii oma pakutavate utgenja garantii osas kui ka
muugiedenduses taitma kdrgeid kvaliteedistandardeid BMW peab hadavajalikuks.

Hr Deenik peab autotddkodang on spetsialiseerunud kasutatud BMW autode iitgilig
ning BMW autode remondile ja hooldusele. Ta eiBMW vahendajate vorgu liige.

Pdhikohtuasjas vaitis BMW, et oma aritegevuse raame hr Deenik kuulutustes
kasutanud ilma loata BMW kaubamarki voi vdhemallega sarnaseid tahiseid. Seega
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ndudis ta 21.veebruari 1994. aasta avaldusegaRezthtbank te Zwolle keelaks

hr Deenikil BMW kaubamargi ja igasuguste sellegmaste kaubamarkide kasutamise
kuulutustes, reklaamis voi muudes tema edastatuchudl viisil tema ettevottega seotud

teadetes ning moistaks temalt vélja kahjutasu. BMuihes digustele, mis kuuluvad talle
Beneluxi Uhtse kaubamargiseaduse tollal kehtinusieeni artikli 13 A alusel.

Rechtbank leidis, et mdned avaldused, mille hr leem oma kuulutustes teinud,
kujutavad endast BMW kaubamargi loata kasutamisst sdivad jatta mulje, et nad
parinevad selle kaubamargi kasutamise loaga ejédtyds.t BMW vahendajate vorku
kuuluvalt ettevdtjalt. Seega keelas see kohus MWBkaubamarki sel viisil kasutada.
Rechtbank leidis siiski, et hr Deenikil on &igusskeada oma kuulutustes selliseid
valjendeid nagu ,BMWde remont ja hooldus”, sestl sgapiisavalt tdpselt naidatud, et
need puudutavad ainult BMW kaubamargi tooteid. kssatsustas Rechtbank, et sellised
valjendid nagu ,spetsialist BMWde alal” voi ,BMWadaelspetsialiseerunud” on lubatud,
kuna BMW ei vaidlustanud, et hr Deenikii on BMW aadé valdkonna spetsialisti
kogemus, ning kuna BMW padevuses pole maarataidgsikallel on digus esineda BMW
autode spetsialistina. BMW esitatud kahjutasungatlis Rechtbank rahuldamata.

BMW esitas selle otsuse peale apellatsiooni, nd@echtshof te Arnhemilt muu hulgas
otsust, et kui hr Deenik mainib kuulutustes ,BMWiasnonti ja hooldust” ning esineb
.Spetsialistina BMWde alal’, kahjustab ta BMWIle Hhuwaid kaubamargidigusi. Kui

Gerechtshof oli Rechtbanki otsust kinnitanud, es@MW 10. novembril 1995. aastal
selle otsuse peale Hoge Raadile kassatsioonkaebuse.

Neil asjaoludel otsustas Hoge Raad kohtuliku ariganpeatada ja esitada Euroopa
Kohtule jargmised eelotsuse kisimused:

»L1. Kas olukorras, kus direktiiv sisaldab kaubangag seotud ©iguste kohta
tleminekuséatteid ainult artikli 5 16ikes 4 kirjelda juhtude jaoks, vdivad liikkmesriigid
suverdanselt satestada ulejdanud juhtudel kohshldtaeskirju voi tuleneb Uhenduse
oigusest uldiselt voi konkreetselt direktiivi eesgiét ja ulatusest, et liikmesriikidel pole
selles suhtes taielikku vabadust ning nad peavagima teatud piiranguid, ja kui, siis
milliseid?

2. Kui keegi kasutab kaubamarki, mis on registtedriainult teatavate toodete jaoks,
teatamaks uldsusele kaubamargi omaniku ndusolekuta:

a) et ta tegeleb nende toodete remondi ja hooldysegda kaubamargi omanik selle
kaubamargi all turustab voi mida tema loaga tutakte, voi

b) et ta on nende toodete alal spetsialist voistelé toodetele spetsialiseerunud,
kas siis on direktiivi artikli 5 raames tegemist:

i) kaubamargi kasutamisega kaupade puhul, mis @mtséd nendega, mille jaoks
kaubamark on registreeritud, artikli 5 16ike 1 ptirgktahenduses,

i) selle kaubamaérgi kasutamisega teenuste puhutfanmuleb lugeda kaubamargi
kasutamiseks artikli 5 I6ike 1 punkti a tdhendus®s kaubamargi kasutamisega artikli 5
I6ike 1 punkti b tdhenduses, eeldusel, et voib tarvet nende teenuste ja toodete vahel,
mille jaoks kaubamaérk on registreeritud, on oles@®asus,
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iii) kaubamargi kasutamisega artikli 5 16ike 2 tAtases voi
iv) kaubamargi kasutamisega artikli 5 16ike 5 taheses?

3. Kas teise kiisimuse vastus on erinev, oleneeldss, kas tegemist on eespool punkti a
vOi eespool punkti b all kirjeldatud kuulutusega?

4. Kas direktiivi artiklis 7 satestatut silmas pieéa voib vastus kisimusele, kas
kaubamargi omanik voib olla vastu Uksnes teatavaisdete jaoks registreeritud

kaubamargi kasutamisele, olla erinev olenevalestlkas tegemist on teise kisimuse i, ii,
iii voi iv alapunktis kirjeldatud kaubamargiga?

5. Kas eeldusel, et mélemal vdi emmal-kummal t&is&muse alguses kirjeldatud juhul
on tegemist kaubamargi kasutamisega artikli 5 I@ikgunkti a voi punkti b tdhenduses,
tohib kaubamargi omanik selle kasutamise vastuatalt siis, kui isik, kes kaubamarki

niiviisi kasutab, jatab mulje, nagu kuuluks tematewite kaubamargi omaniku

turustusvorku, voi tohib omanik olla selle kasutsenvastu ka siis, kui selle tottu, kuidas
see isik kaubamarki eelmainitud kuulutustes kasutab olemas tegelik vbéimalus, et
Uldsusele jaab mulje, nagu kasutaks ta seda kaukarsédurel maaral selleks, et

reklaamida oma ettevotet kui niisugust, viidategaeale kvaliteedile?”

Esimene kisimus
Esiteks tuleb tapsustada 6iguslikku ja faktilistmastikku, millel see kiisimus pdhineb.

NSukogu 19. detsembri 1991. aasta otsusest 92/10/Ehillega likatakse edasi
direktiivi 89/104/EMU rakendamiseks vOetavate sikkke satete jdustamise kuupaev
(EUT 1992, L 6, |k 35; ELT erivaljaanne 17/01, Ik9), nahtub, et likmesriigid oleksid
pidanud direktiivi Gle votma hiljemalt 31. detsenkisr1992. Eeskirjad, millega Beneluxi
uhtne kaubamargiseadus direktiiviga kohandati, tigid aga Beneluxi 2. detsembri
1992. aasta protokolli kohaselt alles 1.jaanud196. aastal (edaspidi ,muudetud
Beneluxi seadus” ja selle vastuvOtmisele eelnenesiooni kohta ,endine Beneluxi
seadus”).

Pdhikohtuasi, mis on seotud uksikisikute vaidlusegéyatati parast otsuses 92/10
direktiivi riigisiseste rakendussatete jOoustumisedse nahtud tdhtaega, kuid enne
muudetud Beneluxi seaduse joustumiskuupdeva. Kaatsasonkaebus esitati Hoge
Raadile enne viimatimainitud kuupaeva.

Seega uuris Hoge Raadi kohtujurist oma ettepanédassHoge Raad peaks talle esitatud
kohtuasjas kohaldama endise Beneluxi seaduse jeeskis kehtisid nii kuup&eval, mil
kohtuasi Rechtbankis algatati, kui ka kassatsioebkae esitamise kuupéeval, vdi peaks
ta hoopis kohaldama muudetud Beneluxi seadustkeatib otsuse tegemise kuupaeval.
Ta leidis, et analoogselt Madalmaade uue tsividsstkku puudutavaid tleminekusatteid
kehtestava seaduse artikli 74 |6ikega 4 peab HogadRkohaldama endist Beneluxi
seadust, pidades sealjuures kinni reeglist, et daektiivi tlevotmiseks ette néhtud
kuupdev on moodunud, tuleb liikmesriigi seaduggatidada voimaluse piires direktiivile
vastavalt.

Eelotsusetaotluses tostis Hoge Raad esile jargmist:
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— Beneluxi 2. detsembri 1992. aasta protokoll, egdl kohandati Beneluxi Uhtset
kaubamargiseadust, ei sisalda Uleminekusattei@ seladuse artikli 13 A jaoks, mille
I6ikega 1 voeti Beneluxi digusesse Ule direktiistikdi 5 16iked 1, 2 ja 5, ning

— ta esitas Beneluxi kohtule kisimuse, kas Bendtambamargidigust tuleks tblgendada
nii, et kui menetluses, mille kaubamargiomanik amdise Beneluxi seaduse alusel
algatanud, esitatakse kassatsioonkaebus ennenliajad996 tehtud otsuse vastu, tuleb
kohaldada 6igust, mis kehtis enne seda kuupéaeva.

Neil asjaoludel kiisib Hoge Raad, kas Beneluxi kiehésitatud probleemi lahendamiseks
tuleb arvesse votta tihenduse digust.

Seoses sellega meenutab Hoge Raad, et direktiitiklidb—7 ei sisalda
tleminekuprobleemide kohta muid eeskirju kui naady on satestatud artikli 5 16ikes 4.
Seega kusib ta, kas liikmesriigid voivad koigil jutlel, mida selles séattes ei ole
kasitletud, tleminekuprobleeme oma digusnormidegaleerida. Eriti kiisib Hoge Raad,
kas Uhenduse digusega on keelatud sellised liikikider Uleminekusatted, mille jargi
tuleb direktiivi liikmesriigi Oigusesse Ule votmistasitievate eeskirjade hilinenud
jdbustumise eel tehtud otsuse vastu suunatud kasmaitaebus lahendada enne seda
kuupéeva kehtinud eeskirjade kohaselt, isegi lkaustehakse parast seda kuupéeva.

Selles osas tuleb kdigepealt nentida, et direkéinakli 5 16ike 4 eesmark on piirata uute,
direktiivi Ulevotmiseks kehtestatud eeskirjade isjalkehtivust. Tegelikult on seal
satestatud, et kui liikmesriigi Oigusaktide kohasei voi téhise kasutamist |6ike 1
punktis b voi 16ikes 2 osutatud tingimustel keelaane kuupaeva, mil asjaomases
likmesriigis joustuvad k&éesoleva direktiivi rakemdiseks vajalikud satted, ei voi tahise
edasise kasutamise takistamiseks toetuda kaubantiriginevatele Gigustele.

Samuti tuleb nentida, et konkreetselt Hoge Raaekkihud lleminekuprobleem on
teistsugune kui artikli 5 16ikes 4 reguleeritav lplelem ning et direktiivis ei madarata
kindlaks, milliseid liikmesriigi Gigusnorme sellseolukorras kohaldada. Et dkski
Uldisemalt henduse biguse voi konkreetselt dirgkbhhususega seotud kaalutlus ei paku
pealegi kindlat lahendust, tuleb eelotsusetaotlesitganud kohtul liikkmesriigi eeskirju
silmas pidades otsustada, kas talle esitatud lsassakaebus tuleb lahendada endise
Beneluxi seaduse v&i muudetud Beneluxi seadusetesdtehaselt (vt selle kohta
11. novembri 1997. aasta otsust kohtuasjas C-348&ndersloot, EKL 1997, Ik 1-6227,
punkt 18).

Tuleb siiski meenutada, et olenemata sellest, shillikmesriigi seadust kohaldatakse,
tuleb selle tblgendamisel lahtuda véimalikult ssurdatuses direktiivi sdnastusest ja
eesmargist, et saavutada direktiivis ette néhtudemus ja jargida seega
EU asutamislepingu artikli 189 kolmandat 16iku @riti 13. novembri 1990. aasta otsust
kohtuasjas C-106/89: Marleasing, EKL 1990, Ik I-81®unkt 8, ja 14. juuli 1994. aasta
otsust kohtuasjas C-91/92: Faccini Dori, EKL 1984;3325, punkt 26).

See kohustus kehtib aga ka liikmesriikide 6igusemithekuséatete puhul. Nii peab
liikmesriigi kohus tdlgendama selliseid satteid méluse piires nii, et oleks tagatud
direktiivi artiklite 5—7 taielik toime kaubamargakutamisele parast seda kuupéeva, mil
direktiiv oleks tulnud ule votta.
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Eelnevat arvesse vottes tuleb esimesele kiisimuastata, et arvestades eelotsusetaotluse
esitanud kohtu kohustust tdlgendada liikmesriigjudt niipalju kui véimalik Ghenduse
O0iguse kohaselt, ei ole Uhenduse Oigusega keelasetlised liikmesriikide
tleminekuséatted, mille jargi tuleb direktiivi liikesriigi digusesse Ulevdtmist kasitlevate
eeskirjade hilinenud jdustumise eel tehtud otsuastw suunatud kassatsioonkaebus
lahendada enne seda kuupéeva kehtinud eeskirjdadesddd, isegi kui otsus tehakse parast
seda kuupaeva.

Esialgsed méarkused teise kuni viienda kiisimuse koat

Oma teise kuni viienda kisimusega palub Hoge Raarbdpa Kohtul tdlgendada
direktiivi artikleid 5-7, et ta saaks lahendada ikiise, kas BMW kaubamaérgi
kasutamine sellistes kuulutustes nagu ,BMWde renpmitooldus”, ,spetsialist BMWde
alal” ja ,.BMWdele spetsialiseerunud” kahjustab s&dabamarki.

Kdigepealt esitab Hoge Raad kisimused, et tehdalkadirektiivi artikli 5 sate, mille
valguses tuleb kdnealuse kaubamaéargi kasutamistitandargmised kisimused esitab ta
selleks, et otsustada, kas direktiivi kui tervikogi on selline kasutamine lubatud.

Kdigepealt tuleb meenutada,

— et direktiivi artikli 5 16ike 1 punkt a kasitlekaubamargiga identsete tahiste kasutamist
kaupade vOi teenuste puhul, mis on identsed nendeujée jaoks kaubamérk on
registreeritud;

— et artikli 5 I16ike 1 punkt b kasitleb tahiste Wtmmist, mille identsuse vdi sarnasuse tottu
kaubamargiga ning identsuse vdi sarnasuse tOttuakadirgiga ja tahisega kaitstud
kaupade voi teenustega on tdenaoline, et Uldsisng#d omavahel segi ajada;

— et artikli 5 16ige 2 puudutab nende tahiste kasist, mis on identsed voi sarnased
kaubamargiga, mis on valja antud kaupade v0i téerjaeks, mis ei ole sarnased nende
kaupade v0i teenustega, mille jaoks kdnealune kaéhaon registreeritud, juhul kui see

kaubamark on omandanud selles liikmesriigis maiirgg

—et artikli 5 16ige 5 k&sitleb tdhise kasutamistunotstarbel kui kaupade ja teenuste
eristamiseks.

Jargmiseks tuleb meenutada, et direktiivi artiklblgetes 2 ja 5 on nende kohaldamisele
seatud lisatingimus, nimelt see, et kénealuse éapihjendamatu kasutamine kasutaks
ebadiglaselt ara voi kahjustaks kaubamargi ernatigtas6i mainet.

Lisaks tuleb meenutada, et direktiivi artiklid 6 7jasisaldavad eeskirju, mis piiravad
kaubamargi omaniku Gigust keelata artikli 5 aldks#mandatel isikutel margi kasutamine.
Selle kohta on artiklis 6 muu hulgas satestatudkaetbamargi omanik ei tohi keelata
kolmandatel isikutel kasutada kaubamarki toote kdatud otstarbe naitamiseks, kui
kbnealune isik kasutab seda kooskdlas ausa to6ogbuskaubandustavaga. Artiklis 7 on
omakorda satestatud, et kaubamargi omanik ei teblaka kaubamarki kasutada seoses
kaupadega, mille on kdnealuse kaubamargi all Grentlrule viinud kaubamargi omanik
vOi mis on seal turule viidud tema loaga, kui taugub Giguslik pdhjendus olla vastu
kaupade taiendavale turustamisele.
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Viimaks, vottes arvesse Euroopa Kohtus toimunudtelry tuleb rdhutada, et kui
kaubamargi kasutamise kohta peaks jareldatamageekwsulub Ghe artikli 5 konkreetse
satte, mitte mone teise sama artikli satte kohaistasse, ei kujuta see endast tingimata
hinnangut kénealuse kasutamise lubatavusele.

Teine ja kolmas kisimus

Oma teise ja kolmanda kisimusega, mida tuleb uukimas, tahab eelotsusetaotluse
esitanud kohus sisuliselt teada, kas kaubamargut&asne ilma omaniku loata,
kuulutamaks avalikkusele, et kolmas ettevétja retitoga hooldab selle kaubamaérgiga
tooteid vdi et ta on sellistele toodetele spetstrunud voi nende alal spetsialist, kujutab
endast selle kaubamaérgi kasutamist mone selletoviedtikli 5 satte tdhenduses.

Selles osas tuleb rdhutada, nagu Hoge Raad ka tegi,

— et pdhikohtuasjas kasitletav kaubamark on remgstud ainult teatud toodete (eriti
autode) jaoks,

— et kdnealused reklaamlaused — ,BMWde remont @dus”, ,spetsialist BMWde alal”
ja ,BMW(dele spetsialiseerunud” — puudutavad toqteia selle kaubamargi all turustab
kaubamargi omanik vdi mida turustatakse tema loaiga,

— et valjendid ,spetsialist BMWde alal” ja ,BMWdelgpetsialiseerunud” on seotud nii
kasutatud BMW autode muugi kui ka seda marki auted®ndi ja hooldusega.

Seega puudutavad esitatud kisimused olukorda, kMBV Bkaubamarki kasutati,
teavitamaks Uldsust, et reklaamija remondib ja daolBMW autosid vai et ta on selliste
autode mugile vdi remondile ja hooldusele spesaalunud vdi selle ala spetsialist.

Selliselt piiritletuna on tegemist olukorraga, kuéhemalt esmapilgul — ning nagu
Uhendkuningriigi valitsus on réhutanud — kuulub &élune kasutamine direktiivi artikli 5
I6ike 1 punkti a kohaldamisalasse, sest BMW kaultkim@asutatakse ehtsate BMW
toodete jaoks.

Kui sellist liigitust on Euroopa Kohtule esitatudirkustes vaidlustatud, on see p&hinenud
konkreetsemalt kahel argumendil.

Esimene on see, et kdnealustes véljendites, nirakéndites ,spetsialist BMWde alal voi
BMWdele spetsialiseerunud”, kasutatakse BMW kaulskimauul otstarbel kui kaupade
ja teenuste eristamiseks, ning seega kuuluvad néeektiivi artikli5 10ike 5
kohaldamisalasse.

Teine argument on, et ,BMWde remondi ja hoolduseulktuses ei kasutata BMW
kaubamarki mitte toodete, vaid teenuse maaratidsismille jaoks kaubamarki ei ole
registreeritud. Sel pohjusel ei saa direktiivi ldrth 16ike 1 punkti a kohaldada, nii et
tuleks kontrollida, kas kohaldada saaks artikibike 1 punkti b vdi Idiget 2.

Selles osas tuleb nentida, et on 0Oige, et direksirtikli 5 16igete 1 ja 2 ning artikli 5
I6ike 5 kohaldamisala oleneb sellest, kas kaubank@dutatakse, eristamaks asjaomaseid
tooteid vOi teenuseid kui kindlalt ettevotjalt p#vaid tooteid vOi teenuseid, s.t
kaubamargina, vOi kasutatakse seda muul otstarlssllises olukorras, nagu
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pohikohtuasjas kasitletakse, on tegemist sama kad@utgp kasutamisega, mille eesmark
on eristada asjaomaseid tooteid kui reklaamijaatauaite teenuste objekti.

Reklaamija kasutab BMW kaubamarki nende toodetighd@méaitamiseks, millega seoses
teenust osutatakse, seega nende eristamisekstdmbeletest, millega seoses vdidakse
samu teenuseid osutada. Kui kaubamargi kasutamindutkistes, mis puudutavad
kasutatud BMW autode muligis seisnevat teenust, abrildmata mdeldud osutatavate
teenuste objekti eristamiseks, ei tule selles sulggsiti kdsitleda ka kuulutusi, mis
puudutavad BMW autode remondis ja hoolduses seanésenust. Ka sel juhul
kasutatakse kaubamarki selleks, et ndidata nemdket® paritolu, millega seoses teenust
osutatakse.

Selles kontekstis tuleb réhutada, et kisimus, kas&margi kasutamisega kasutatakse
ebadiglaselt ara varasema kaubamargi eristatadustainet, naiteks jattes uldsusele vale
mulje reklaamija ja kaubaméargi omaniku vahelissestetest, tekib ainult artikli 5 16ikes 2
voi 5 kasitletud juhtudel. Selliseid tegureid eletseega arvesse votta mitte staadiumis,
kus kaalutakse, kas kasutamine kuulub artikli Sakdé@misalasse, vaid siis, kui hinnatakse
asjaomase kasutamise Oigusparasust artikli 5 Esgewoi 5 satestatud juhtudel.

Viimaks tuleb tddeda, et pdhikohtuasjas kasitldtagutamine on téepoolest kasutamine
.Kaubandustegevuse kaigus” direktiivi artikli 5 déte 1 ja 2 tdhenduses. Tegelikult on
kaubamargi kasutamist reklaamis mainitud artikbises 3 sdnaselge naitena kaubamargi
kasutamisest, mis on selle satte 16igete 1 ja 2&elh keelatud.

Seega tuleb teisele ja kolmandale kisimusele \wastakaubamaéargi kasutamine ilma selle

omaniku loata, kuulutamaks avalikkusele, et kolmi@svotja tegeleb selle kaubamargiga

toodete remondi ja hooldusega voi et ta on sdiisteodetele spetsialiseerunud voi nende
alal spetsialist, kujutab sellistel asjaoludel, nma&glotsusetaotluses on kirjeldatud, endast
kaubamargi kasutamist direktiivi artikli 5 16ikeplinkti a tahenduses.

Neljas ja viies kiisimus

Oma neljanda ja viienda kusimusega, mida tulebdaukioos, tahab eelotsusetaotluse
esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivikadt 5—7 lubavad kaubamargi omanikul
keelata kolmandal isikul kasutada kaubamarki, kiaunmhaks avalikkusele, et see isik
remondib ja hooldab kaubamargiga tooteid, millesetie kaubamargi all turule viinud
kaubamargi omanik v8i mis on seal turule viidud aelmaga, voi et ta on selliste toodete
muugile voi remondile ja hooldusele spetsialiseeduwii selle ala spetsialist.

Seoses sellega palutakse Euroopa Kohtul otsustdtili&iesimuse Ule, kas kaubamargi
omanik voib olla selle kasutamise vastu ainult, skgi reklaamija jatab mulje, nagu
kuuluks tema ettevote kaubamargi omaniku turustksyovoi tohib omanik olla selle
vastu ka siis, kui selle tdttu, kuidas kaubamaetmainitud kuulutustes kasutatakse, on
olemas tegelik vbimalus, et Uldsusele jaab muljagun kasutaks reklaamija seda
kaubamarki suurel maaral selleks, et reklaamida ettewvdtet kui niisugust, viidates
teatavale kvaliteedile.

Sellele kiisimusele vastamiseks tuleb meenutadéjtets arvesse teisele ja kolmandale
kisimusele antud vastust, mille jargi kuulub kauieghkasutamine kuulutustes direktiivi
artikli 5 I6ike 1 punktia kohaldamisalasse, vodibaukamargi omanik kdnealuse
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kasutamise keelata, valja arvatud siis, kui on yéthkohaldada artiklit 6, mis kasitleb
kaubamargi méju piiranguid, voi artiklit 7, mis k#eb kaubamargist tulenevate Giguste
ammendumist.

Seda kusimust tuleb kdigepealt uurida kasutatuddeutntigi kuulutuste osas, seejarel
nende autode remondi ja hoolduse kuulutuste osas.

Kasutatud BMW autode mutgikuulutused

Muugikuulutuste osas, mis puudutavad kasutatud BEWosid, mille on turule toonud

kaubamargi omanik vdi mis on turule toodud tema@égduleb meenutada Euroopa Kohtu
praktikat, mis puudutab kaubamargi kasutamist (desuteavitamiseks teatud

kaubamargiga toodete edasimuiumisest.

Euroopa Kohus leidis 4. novembri 1997. aasta ossushtuasjas C-337/95: Parfums
Christian Dior, EKL 1997, |k I-6013, punktis 38 k@&pealt, et direktiivi artikleid 5-7
tuleb tdlgendada nii, et kui kauba on teatud kaudrgimall GUhenduse turule viinud selle
kaubamargi omanik voi see on seal turule viidudatdmaga, on edasimudjal lisaks nende
toodete edasimuimise digusele ka digus seda kaukiakag&utada, et Uldsusele edasisest
turustamisest teada anda.

Jargmiseks nentis Euroopa Kohus sama otsuse pditiet pdhimdtteliselt voib
kaubamargi maine kahjustamine olla direktiivi drtik I6ike 2 tahenduses 0Giguslik
pdhjendus, mis lubab omanikul olla vastu sellistapade tdiendavale turustamisele, mille
ta on Uhenduse turule viinud v8i mis on sinna idema loaga. Prestiizikate toodete
kohta réhutas Euroopa Kohus punktis 45, et edaganétitohi tegutseda kaubamargi
omaniku digustatud huvide suhtes ebaausalt, vaab geitdma hoiduda vahendamast
oma reklaamiga kaubamargi vaartust, kahjustadesomsiste toodete prestiizikat
kuvandit. Punktis 48 jareldas Euroopa Kohus, etbkawdrgi omanik ei voi artikli 7
I6ike 2 alusel keelata kasutada oma kaubaméarkavalitedasimiiija tegevusvaldkonnas
tavaparastele reklaamiviisidele, et anda avalikleuseada nende toodete taiendavast
turustamisest, kui ei ole tdendatud, et see kasoetarkahjustab tdsiselt kaubamargi
mainet.

Kaesoleva kohtuasja kontekstis tdhendab see kathkiika, et direktiivi artikkel 7 ei luba
BMW kaubamaéargi omanikul keelata oma kaubamarki leoidal isikul kasutada,
teatamaks uldsusele, et ta on spetsialiseerunudadtad BMW autode muugile voi et ta
on selle ala spetsialist, kui reklaam puudutab saadiomille on selle kaubamargi all
Uhenduse turule toonud kaubamargi omanik vdi misiibanduse turule toodud tema
loaga, ning kui see, kuidas kaubamarki selles askia kasutatakse, ei kujuta endast
direktiivi artikli 7 16ike 2 tahenduses 0Oiguslikkpbhjendust, mis digustaks kaubamargi
omaniku vastuseisu sellele.

Direktiivi artikli 7 16ike 2 tdhenduses Giguslik p@ndus voib olla asjaolu, et kaubamarki
kasutatakse edasimuija reklaamis nii, et see \#th mulje, nagu oleks edasimiiija ja
kaubamargi omaniku vahel &risuhe, ning eriti, ndgwluks edasimiija ettevote
kaubaméargi omaniku turustusvorku voi nagu oleksdeekahe ettevotja vahel eriline
suhe.
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Nende toodete edasiseks turustamiseks, mille ohatadérgi all thenduse turule toonud
kaubamargi omanik vdi mis on uhenduse turule toothrda loaga, voi jarelikult ka
direktiivi artiklis 7 satestatud ammendumiseeskag@smargi saavutamiseks ei ole selline
reklaam vajalik. Lisaks rikub see kohustust tegidas&aubamargi omaniku &igustatud
huvide suhtes ausalt ning kahjustab kaubaméargtustakasutades ebadiglaselt ara selle
eristatavust vOi mainet. Niisiis on see vastuoluaubdamargidiguse spetsiifilise
eesmargiga, milleks on Euroopa Kohtu praktika kelidsaubaméargi omaniku kaitsmine
konkurentide eest, kes tahaksid kaubamérgi stagushainet dra kasutada (vt eriti
17. oktoobri 1990. aasta otsust kohtuasjas C-10M2G II, EKL 1990, Ik I-3711,
punkt 14).

Kui aga puudub oht, et tldsus vdiks hakata uskunsaltiée olemasolu edasimiija ning
kaubamargi omaniku vahel, ei saa Uksnes asjaolugdasimiija saab kaubamaérgi
kasutamisest kasu, kuna selle kaubamaérgiga tooaéliggi reklaam, mis on muidu

korrektne ja aus, jatab tema tegevusest kvalite@thmulje, kujutada endast diguslikku
pdhjendust direktiivi artikli 7 16ike 2 tahenduses.

Seoses sellega tuleb réhutada, et edasimiija, kéb kasutatud BMW autosid ja on
tbepoolest selliste autode midlgile spetsialiseetuwidi selle ala spetsialist, ei saaks
tegelikult seda teavet oma Klientidele edastada,t&klBMW kaubamarki ei kasutaks.
Seega on BMW kaubamargi niisugune informatiivne ukasine vajalik, et tagada
direktiivi artiklist 7 tulenev edasimutgidigus, eg@suta selle kaubamargi eristatavust ega
mainet ebadiglaselt &ra.

See, kas reklaam vdib jatta mulje, nagu oleks ed#§a voi kaubamargi omaniku vahel
arisuhe, on faktiline kiusimus, mida tuleb hinnatlmesriigi kohtul, vottes igal juhul
arvesse konkreetseid asjaolusid.

Kuulutused BMW autode remondi ja hoolduse kohta

Esmalt tuleb nentida, et direktiivi artiklis 7 ssitud kaubamargist tulenevate diguste
ammendumise eeskirja ei saa kohaldada BMW autadent ja hooldust puudutavate
kuulutuste suhtes.

Artikli 7 eesméark on sobitada omavahel sellisedithunagu kaubamargidiguste kaitse ja
kaupade vaba liikumine U0histurul, muutes kaubangargioote edasise turustamise
voimalikuks, ilma et kaubamargi omanik saaks sellestu seista (vt selle kohta eespool
viidatud kohtuotsuse Parfums Christian Dior pur8deja 38). Autode remondi ja
hoolduse kuulutused ei puuduta aga asjaomastettedasist turustamist.

Nende kuulutuste puhul tuleb siiski veel uuridaa dgubamargi kasutamine saa olla
oigustatud direktiivi artikli 6 I16ike 1 punktis Gtestatud eeskirja alusel, mille kohaselt ei
tohi kaubamargi omanik keelata kolmandatel isikikasutada kaubamarki kauba voi
teenuse kavandatud otstarbe naitamiseks eelkoigg, jkui tegemist on lisaseadme voi
varuosaga, kui selline kasutamine on otstarbe métks vajalik ning kui kbnealune isik

kasutab neid kooskdlas ausa to0stus- voi kaubaacags.

Nagu Madalmaade valitsus r6hutas, tuleb selles nsatida, et kui reklaamija kasutab
kaubamarki, teatamaks Uldsusele, et ta remonditogddab selle kaubamargiga tooteid,
kasutab ta seda teenuse kavandatud otstarbe regt@miartikli 6 I6ike 1 punktic



60

61

62

63

64

65

tdhenduses. Kodnealusel juhul kasutatakse kaubammémie toodete maaratlemiseks,
millega seoses teenust osutatakse, samamoodi, sedm kasutatakse nende autode
maaratlemiseks, millele sobib muu kui originaalvesal

Lisaks tuleb nentida, et kdnealune kasutamine enuse otstarbe naitamiseks vajalik.
Selles osas piisab, kui réhutada, nagu tegi kohstjoma ettepaneku punktis 54, et kui
sOltumatu ettevdtja hooldab ja remondib BMW autosii on tdepoolest sellele

spetsialiseerunud, ei saaks ta seda teavet teljadika klientidele edastada, kui ta BMW
kaubamarki ei kasutaks.

Viimaks tuleb nentida, et tingimus, mille kohadaiubamarki tuleb kasutada kooskdlas
ausa toostus- vOi kaubandustavaga, véljendab ssfiulkohustust tegutseda ausalt
kaubamargi omaniku seaduslike huvide suhtes, sawdinmagu selleks on kohustatud

edasimuija, kes kasutab teise isiku kaubamarla kallbamargiga toodete edasimitimise
reklaamimiseks.

Tegelikult on direktiivi artikli 6 eesméark — samaoah nagu artikli 7 oma — sobitada
omavahel sellised p6hihuvid nagu kaubamaéargidigiaitse ja kaupade vaba liikumine
dhisturul, tehes seda nii, et kaubamark voiks t@taa olulist rolli moonutamata
konkurentsi susteemis, mille loomine ja sailitamioe asutamislepingu eesmark (vt
eelkbige eespool viidatud kohtuotsuse HAG 1l pudk).

Seega on kéesoleva otsuse punktides 51-54 esahjaistel, mida kohaldatakseutatis
mutandis lubatud teise isiku kaubamarki kasutada, teatamaldsusele selle
kaubamargiga toodete remondist ja hooldusest, saintadjimustel nagu need, mida
kohaldatakse siis, kui kaubamaérki kasutatakse ksll@t teavitada dldsust teatud
kaubamargiga toodete edasimiimisest.

Eelnevat arvesse vottes tuleb neljandale ja vilen#@simusele vastata, et direktiivi
artiklid 5—7 ei luba kaubaméargi omanikul keelatdnkandal isikul kasutada kaubamarki,
kuulutamaks avalikkusele, et see isik remondiboaldtab kaubamargiga tooteid, mille on
selle kaubamargi all turule viinud kaubamargi orkardi mis on seal turule viidud tema
loaga, vOi et ta on selliste toodete miiigile vonoadile ja hooldusele spetsialiseerunud
vOi selle ala spetsialist, kui kaubamarki ei katutai, et see voiks jatta mulje, nagu oleks
kolmanda ettevftja ja kaubamargi omaniku vaheluBgs ning eriti, nagu kuuluks
edasimilja ettevdote kaubamargi omaniku turustusvorli nagu oleks nende kahe
ettevotja vahel eriline suhe.

Kohtukulud

Euroopa Kohtule markusi esitanud Itaalia valitsisseJhendkuningriigi valitsuse ning
komisjoni kohtukulusid ei hivitata. Et pdhikohtuagoolte jaoks on kdesolev menetlus
likmesriigi kohtus poolelioleva asja Uks staadiuotsustab kohtukulude jaotuse see
kohus.

Esitatud p&hjendustest lahtudes

EUROOPA KOHUS,



vastates Hoge Raad der Nederlandeni 7.veebrua®i7. Bsta otsusega esitatud
kisimustele, otsustab:

1. Arvestades eelotsusetaotluse esitanud kohtu kadtust tdlgendada liikmesriigi
oigust niipalju kui vbéimalik Uhenduse diguse kohade ei ole Uhenduse digusega
keelatud sellised liikmesriikide Uleminekusatted, nile jargi tuleb ndukogu
21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/18MU (kaubamarke kasitlevate
liikmesriikide oigusaktide Uhtlustamise kohta) liikmesriigi OGigusesse ulevdtmist
kasitlevate eeskirjade hilinenud joustumise eel tehd otsuse vastu suunatud
kassatsioonkaebus lahendada enne seda kuupdeva ketutl eeskirjade kohaselt,
isegi kui otsus tehakse parast seda kuupaeva.

2. Kaubamargi kasutamine ilma selle omaniku loatakuulutamaks avalikkusele, et
kolmas ettevdtja tegeleb selle kaubamargiga toodetemondi ja hooldusega vdi et ta
on sellistele toodetele spetsialiseerunud vOi nenddal spetsialist, kujutab sellistel
asjaoludel, nagu eelotsusetaotluses on kirjeldatucendast kaubamargi kasutamist
esimese direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punktia tAhenduses.

3. Esimese direktiivi 89/104 artiklid 5-7 ei luba kubamargi omanikul keelata
kolmandal isikul kasutada kaubamarki, kuulutamaks avalikkusele, et see isik
remondib ja hooldab kaubamargiga tooteid, mille onselle kaubamargi all turule
viinud kaubamadargi omanik vdi mis on seal turule vidud tema loaga, vOi et ta on
selliste toodete miiigile vdi remondile ja hoolduselspetsialiseerunud voi selle ala
spetsialist, kui kaubamarki ei kasutata nii, et seevOiks jatta mulje, nagu oleks
kolmanda ettevétja ja kaubamargi omaniku vahel arisihe, ning eriti, nagu kuuluks
edasimilja ettevote kaubamargi omaniku turustusvork vdi nagu oleks nende kahe
ettevdtja vahel eriline suhe.

Rodriguez Iglesias Kapteyn Puissochet
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Edward Ragnemalm Sevoén
Wathelet Schintgen
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