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Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkista annettu asetus N:o 207/2009 — Tosiasiallinen
kaytto — Kayton alue

1. Tavaramerkkisuoja ~on pohjimmiltaan alueellista. N&in on, koska tavaramerkki on
immateriaalioikeus, jolla suojataan merkkid madritellylld alueella. Euroopan unionissa kansallinen ja
yhteison tavaramerkkisuoja ovat rinnakkaisia. Kansallisen tavaramerkin haltija voi kéyttda tdhdn
tavaramerkkiin liittyvid oikeuksia sen jdsenvaltion alueella, jonka kansallisen lain mukaan tavaramerkki
saa suojaa. Yhteison tavaramerkin haltija voi tehdd samoin 27 jasenvaltion alueella, koska merkki on
voimassa koko tilld alueella.?

2. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009° (jaljempéni asetus) 15 artiklan 1 kohdassa saddetdan, ettd
yhteison tavaramerkkiin sovelletaan seuraamuksia, jos sitd ei ole viiden vuoden kuluessa
rekisterdinnistd “otettu yhteisossd tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisterdity” (ellei kayttdmatté jattimiseen ole patevad syytd).*

3. Yhteison tavaramerkin suojan laajuus on lainsddddnndssd médritelty viittaamalla 27 jasenvaltion
alueeseen, mutta kysymykseen siitd, missd tdmd merkki on otettava tosiasialliseen kayttoon, ei voida
valttamattd vastata samalla tavalla. Kasiteltdvdssd asiassa unionin tuomioistuinta pyydetddn
madrittelemddn se alueellinen laajuus, jolla merkkida on kaytettivd, jotta asetuksen
15 artiklan 1 kohdan mukainen "tosiasiallisen kdyton” edellytys téyttyy, ja erityisesti se, onko riittavéa
kayttaa tavaramerkkia yhden ainoan jasenvaltion alueella.

1 — Alkuperdinen kieli: englanti.

2 — Tassia ratkaisuehdotuksessa kiytdn ensisijaisesti terminologiaa, jota kiytetdan merkityksellisissé asetuksissa ja direktiiveissé, joissa yhd viitataan
yhteison tavaramerkin kayttoon yhteisossd ja joita ei ole vield muutettu Lissabonin sopimuksen mukaisiksi.

3 — Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annettu asetus (EUVL L 78, s. 1). Asetukseen kodifioitiin lukuisia yhteison tavaramerkistd 20.12.1993
annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), jolla luotiin yhteison tavaramerkki, tehtyjia muutoksia. Ks. ensiksi
mainitun asetuksen johdanto-osan ensimmainen perustelukappale.

4 — Kansallinen tavaramerkki on sitd vastoin otettava tosiasialliseen kayttoon kyseisessé jasenvaltiossa: jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsadddnnon
ldhentamisestd 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25; jaljempédnd direktiivi)
10 artiklan 1 kohta. Ks. jaljempéné 15 ja 16 kohta.
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Asiaa koskevat oikeussdinnot

Euroopan unionin tavaramerkkilainsddddnto

Asetus

4. Yhteison tavaramerkki on asetuksessa “sdddettyjen edellytysten ja yksityiskohtaisten sddntojen
mukaisesti rekisterdityjen tavaroiden ja palvelujen tavaramerkk[i]”.” Se voi olla “miké tahansa merkki,
joka voidaan esittdd graafisesti, erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet,
numerot taikka tavaroiden tai niiden pédllyksen muoto, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa

yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.®

5. Asetuksen johdanto-osan toisen perustelukappaleen mukaan ”[sisd]markkinoiden toteuttaminen ja
niiden yhtendisyyden lisdidminen ei merkitse ainoastaan tavaroiden vapaan liikkumisen ja palvelujen
vapaan tarjoamisen esteiden poistamista sekd kilpailun véadristymisen estimisen varmistavan
jarjestelmdn luomista, vaan myos sellaisten oikeudellisten edellytysten luomista, joilla helpotetaan
yritysten valmistus- ja tavaroiden jakelu- ja palvelujen tarjoamistoiminnan nopeaa mukautumista
yhteison mittasuhteisiin”. Toisessa perustelukappaleessa todetaan lisdksi seuraavaa:

"Naistd oikeudellisista valineistd, jotka yrityksilla tatd tarkoitusta varten olisi oltava, erityisen sopivia
olisivat tavaramerkit, joiden avulla on mahdollista tunnistaa tavarat ja palvelut samalla tavalla koko
yhteisOssd, rajoista huolimatta.”

6. Johdanto-osan  kolmannessa  perustelukappaleessa  todetaan, ettd yhteison tavoitteiden
toteuttamiseksi "néyttdd tarpeelliselta luoda yhteison tavaramerkkijarjestelmd, jolla annetaan yrityksille
oikeus hankkia yhtd ainoaa menettelyd noudattaen yhteison tavaramerkkeji, joilla on yhdenmukainen
suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteison alueelle”. Néin ilmaistua yhteison tavaramerkin
yhtendisyyden periaatetta” olisi sovellettava, jollei - - asetuksessa toisin sdddetd”.

7. Johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa tunnustetaan yritysten vapaus rekister6ida merkki
kansallisena tavaramerkkind tai yhteison tavaramerkkind ja todetaan, ettd “ei vaikuta perustellulta
velvoittaa  yrityksid  rekister6iméddn  tavaramerkkejadn  yhteison  tavaramerkeiksi”. Tdmén
perustelukappaleen mukaan “kansalliset tavaramerkit ovat tarpeen vyrityksille, jotka eivdt halua
tavaramerkilleen yhteisonlaajuista suojaa”.

8. Johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan “on perusteltua suojata yhteison
tavaramerkkeja ja toisaalta niitd aikaisempia, rekisterdityja tavaramerkkeja ainoastaan siltd osin kuin
nditd merkkejé todella kaytetdaan”.

9. Asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:
"Yhteison tavaramerkki on yhtendinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisossa:
sen voi rekisteroidd ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisossd, sen voi luovuttaa, siitd voi luopua,

sen hallintaoikeus voidaan menettéd tai julistaa mitéttoméksi ja sen kéytto voidaan kieltdd ainoastaan
koko yhteisossd. Tatd periaatetta sovelletaan, jollei tdssé asetuksessa muuta sdaddetd.”

5 — Asetuksen 1 artiklan 1 kohta.
6 — Asetuksen 4 artikla.
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10. Merkin rekisterointi yhteison tavaramerkiksi antaa sen haltijalle tiettyjd yksinoikeuksia. Nama
oikeudet luetellaan erityisesti 9 artiklassa, jossa sdddetddn seuraavaa:

”1. Rekisteroidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita ilman hédnen suostumustaan kéyttdmastd elinkeinotoiminnassa:

a)  merkkid, joka on sama kuin yhteison tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille
tavaramerkki on rekisteroity;

b)  merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki, ja sen
vuoksi, ettd merkki ja yhteison tavaramerkki tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisiltdd myos vaaran
merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymast;

) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki, tavaroille tai palveluille,
jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteison tavaramerkki on rekisterdity, kun se on laajalti
tunnettu yhteisossd, ja jos merkin kdyttiminen ilman perusteltua syytd merkitsisi yhteison
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista hyviksikayttod taikka olisi niille
haitaksi.

11. Asetuksen 15 artiklassa sdddetddn siitd, kuinka haltijan on kaytettdva yhteison tavaramerkkis,
seuraavaa:

”1. Jos yhteison tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnistd ole ottanut yhteisossa
tavaramerkkid tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos
tillainen kéytto on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kayttamattd jdttamiseen ole
pétevid syytd, yhteison tavaramerkkiin sovelletaan tdssa asetuksessa sdddettyja seuraamuksia.

Ensimmaisessd alakohdassa tarkoitettua kayttod on myds:

a)  tavaramerkin kdytté muodossa, joka poikkeaa sen rekisteréidystd muodosta ainoastaan sellaisilta
osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;

b)  yhteison tavaramerkin paneminen yhteisossd tavaroihin tai niiden pééllyksiin ainoastaan
maastavientia varten.

2. Yhteison tavaramerkin kaytto tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan
tavaramerkin kayttoon.”

12. Asetuksen 42 artiklan, jonka otsikko on ”Viitteen tutkiminen”, 2 ja 3 kohdassa sdddetddn
seuraavaa:

”2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnostd toimitettava
todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista edeltéineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa
yhteison tavaramerkkid on tosiasiallisesti kaytetty yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta,
joita varten se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt kayttamatta
jattdmiseen, jos tdhdn pédivadn mennessa aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisterdityna vahintéén viisi
vuotta. Jos nditd todisteita ei esitetd, vdite hylatddn. Jos aikaisempaa tavaramerkkid on kaytetty
ainoastaan joissakin niistd tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisterdity, 1, 2 ja 3 kohtaa
sovellettaessa se katsotaan rekisteroidyksi ainoastaan niitd tavaroita tai palveluja varten.
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3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin
kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kaytto jasenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on suojattu, vastaa kayttod yhteisossa.”

13. Asetuksen 51 artiklassa, jonka otsikko on "Menettdmisperusteet”, saiddetddn seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkin haltijan julistetaan menettdneen oikeutensa virastolle tehdy[n] vaatimukse[n]
tai loukkauskanteeseen kohdistuva[n] vastakantee[n perusteella], jos

a)  viiden vuoden yhtdjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkid ei ole yhteisossé otettu tosiasialliseen
kayttoon tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteroity, eikd kayttamatta jattdmiseen ole
patevaa syyta - -;

14. Asetuksen 112 artiklan mukaan hakija voi pyytdd yhteison tavaramerkkinsdé muuntamista
kansalliseksi tavaramerkiksi:

”1. Yhteison tavaramerkin hakija tai haltija voi pyytdd hakemuksensa tai yhteison tavaramerkkinsa
muuntamista kansallista tavaramerkkia koskevaksi hakemukseksi:

a) siltd osin kuin yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus on hyldtty, peruutettu tai katsottu
peruutetuksi;

b)  siltd osin kuin yhteison tavaramerkin vaikutus lakkaa.
2. Muuntamista ei tapahdu:

a) jos yhteison tavaramerkin haltija on menettinyt oikeutensa kyseisen merkin kéayttamétta
jattdmisen vuoksi, jollei yhteison tavaramerkkid ole kaytetty siind jasenvaltiossa, jonka osalta
muuttamista on pyydetty, kyseisen jasenvaltion lainsdddédnnon tarkoittamien tosiasiallisen kdyton
edellytysten mukaisesti;

Direktiivi

15. Direktiivin johdanto-osan yhdeksannen perustelukappaleen mukaan “on tirkeda edellyttdd, ettd
rekisteroityja tavaramerkkeja todella kdytetddn tai muuten ne menetetddn”; titd edellytystda sovelletaan
"yhteisossd rekisterdityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismidédrédn ja samalla niitd koskevien
riitojen vahentédmiseksi”.

16. Direktiivin 10 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkin kdyttdminen”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdintimenettelyn paattymisesta ole ottanut
jasenvaltiossa tavaramerkkid tosiasialliseen kédyttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisteroity, tai jos téllainen kaytté on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eika kayttamatta
jattdmiseen ole patevad syytd, tavaramerkkiin sovelletaan tédssad direktiivissd sdddettyja seuraamuksia.

”»
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17. Direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa sdadetidian seuraavaa:

"Jasenvaltio voi sddtad, ettd tavaramerkiltd ei saa evitd rekisterdintia silld perusteella, ettd on olemassa
aikaisempi, sen kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei viimeksi mainittu tdytd 10 artiklan 1
ja 2 kohdassa tai 10 artiklan 3 kohdassa saddettyjd, kayttamistd koskevia edellytyksia.”

18. Direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa selvennetidan, etta "aikaisemmalla tavaramerkilla” tarkoitetaan
muun muassa yhteison tavaramerkkeja.

Teollis- ja tekijanoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskeva Benelux-maiden yleissopimus

19. Teollis- ja tekijanoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevassa Benelux-maiden yleissopimuksessa
vahvistetaan muun muassa edellytykset Benelux-tavaramerkin ja siihen liittyvien oikeuksien saamiseksi
ja sdilyttdmiseksi.

20. Benelux-tavaramerkki saadaan rekisterdinnilli. Hakemusten’” etuoikeuden maérittelemiseksi
Benelux-maiden yleissopimuksen 2.3 artiklan b kohdassa maarétddn, ettd huomioon otetaan oikeudet
“samoihin tai samankaltaisiin tavaramerkkeihin, joita on haettu rekisterditdviksi samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisdltdd
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta”.® Tillaisen aikaisemman
tavaramerkin haltijalla on 2.14 artiklan 1 kappaleen nojalla oikeus tehdd viite merkin rekisterdintia

vastaan.

21. Yleissopimuksen 2.46 artiklan mukaan 2.3 artiklaa "sovelletaan [myds] yhteison tavaramerkkeihin,
joiden osalta yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen mukaan vedotaan pitevésti aiemmuuteen
Benelux-alueella - -”.

Tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

22. Leno Merken BV (jdljempdnd Leno) ja Hagelkruis Beheer BV (jdljempdnd Hagelkruis) ovat
yrityksid, joilla on riitaa Hagelkruisin 27.7.2009 tekemidstd hakemuksesta sanamerkin OMEL
rekisteroimiseksi Benelux-tavaramerkiksi tietyille Nizzan sopimuksen mubkaisiin luokkiin 35, 41 ja 45
kuuluville palveluille.” Leno teki 18.8.2009 viitteen tata rekisterdintid vastaan ja viitti, ettd se on
Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluville tietyille palveluille rekister6idyn
yhteisén tavaramerkin ONEL haltija.'® Viitteen perusteet esitettiin 26.10.2009 piivityssd Kkirjeessd,
johon Hagelkruis vastasi 2.12.20009.

23. Hagelkruis pyysi 6.11.2009 Lenoa osoittamaan yhteison tavaramerkin ONEL tosiasiallisen kayton.
Leno vastasi pyyntoon 19.11.2009.

24. Benelux-maiden teollis- ja tekijanoikeusvirasto (jidljempéna virasto) hylkdsi Lenon viitteen
15.1.2010 ja péaitti, ettd Hagelkruisin merkki OMEL rekister6iddan Benelux-tavaramerkiksi.

7 — Hakemuksella tarkoitetaan tdssd yhteydessa tavaramerkkihakemuksen jattamista.
8 — Tédmd on minun kaddnnokseni Benelux-maiden yleissopimuksen alkuperdisistd versioista.

9 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.
10 — Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin tai osapuolet, jotka ovat esittineet huomautuksia, eivdt ole kertoneet, onko ONEL
rekisteroity kansainviliseksi tavaramerkiksi. Tédssd ratkaisuehdotuksessa oletan, ettei tdtd yhteison tavaramerkkid ole rekisterdity
kansainviliseksi tavaramerkiksi.
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25. Leno valitti tastd padtoksestd Gerechtshof ’s-Gravenhageen. Tédssd tuomioistuimessa on riidatonta,
ettd i) ONEL ja OMEL ovat samankaltaisia merkkejd, ii) merkit on rekisterdity samoja tai ainakin
samankaltaisia palveluja varten, iii) OMELin ja ONELin vélilla on Benelux-maiden yleissopimuksen
2.3 artiklan b kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara yleison keskuudessa ja iv) Leno on ottanut ONELin
tosiasialliseen kayttoon Alankomaissa. Lenon ja Hagelkruisin erimielisyys koskee sitd, onko Lenon
ndytettiva toteen ONELin tosiasiallinen kéyttdo useammassa kuin yhdessd ainoassa jdsenvaltiossa
voidakseen vastustaa Hagelkruisin OMEL-merkin rekisterointia.

26. Kansallinen tuomioistuin on esittanyt unionin tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

”1)  Onko [asetuksen] 15 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd yhteison tavaramerkin tosiasialliseksi
kaytoksi riittdd sen kéyttdiminen yhden ainoan jésenvaltion alueella, jos téllaista kayttoa pidetdan
kansallisen tavaramerkin tapauksessa kyseisessd jdsenvaltiossa tosiasiallisena kayttona (ks.
20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 15 artiklaan liittyvd yhteinen lausuma
nro 10 ja SMHV:n viitteen tekemistd koskevat suuntaviivat)?

2)  Jos ensimmadiseen kysymykseen vastataan kieltdvisti, eiko edelld kuvattua yhteison tavaramerkin
kayttod yhdessa ainoassa jasenvaltiossa voida koskaan katsoa [asetuksen] 15 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuksi tosiasialliseksi kaytoksi yhteisossa?

3) Jos yhteison tavaramerkin kayttod yhdessd ainoassa jdsenvaltiossa ei voida koskaan katsoa
tosiasialliseksi ~ kéytoksi yhteisossd, millaisia edellytyksid yhteison tavaramerkin kéyton
alueelliselle laajuudelle — muiden tekijoiden ohella — on asetettava arvioitaessa tosiasiallista
kayttod yhteisossa?

4)  Vai onko - toisin kuin edelld on esitetty — [asetuksen] 15 artiklaa tulkittava siten, ettd
arvioitaessa tosiasiallista kayttod vyhteisossd ei oteta ollenkaan huomioon yksittédisten
jasenvaltioiden aluerajoja (vaan ldhtokohtana kéytetddn esimerkiksi ~markkinaosuuksia
(tuotemarkkinat / maantieteelliset markkinat))?”

27. Kirjallisia huomautuksia ovat esittdneet Leno, Hagelkruis sekéd Belgian, Tanskan, Saksan, Unkarin,
Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja Euroopan komissio.

28. Leno, Hagelkruis sekd Tanskan, Ranskan ja Unkarin hallitukset ja komissio esittivit 19.4.2012
pidetyssd istunnossa suullisia huomautuksia.

Arviointi

Alustavat huomautukset

29. Gerechtshof ’s-Gravenhage pyytdd mainituilla neljalla kysymykselld unionin tuomioistuinta
madrittelemddn sen alueen laajuuden, jolla yhteison tavaramerkin haltijan on kaytettdvéa tavaramerkkia
valttadkseen asetuksessa sdddetyt seuraamukset ja siis sdilyttadkseen merkkiin liittyvat yksinoikeudet.

30. Peruste suojata yhteison tavaramerkkid poistuu, jos tavaramerkkii ei tosiasiallisesti kiytetd.' Jos
pelkéstdan merkin rekisterdinti yhteison tavaramerkiksi riittdisi suojan saamiseen 27 jdsenvaltion

alueella, yritykset saattaisivat hakea suojaa tavaramerkeille, joita he eivit kaytd (tai aio kéyttad). Ne
voisivat tilla tavalla evétd kilpailijoilta mahdollisuuden kayttdaa tatd tavaramerkkid tai samankaltaista

11 — Asetuksen johdanto-osan kymmenes perustelukappale.
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tavaramerkkid, kun ne laskevat sisimarkkinoille tavaroita ja/tai palveluja, jotka ovat samoja tai
samankaltaisia kuin ne, jotka tavaramerkki kattaa. Taméan vuoksi yhteison tavaramerkin haltija ei voi
endd vedota merkkiin liittyviin yksinomaisiin monopoli-tyyppisiin oikeuksiin, jos merkkia ei ole otettu
tosiasialliseen kayttoon yhteisosséd viiden vuoden kuluessa rekisterdinnista.

31. Ennakkoratkaisupyynnon esittdmistd koskevassa pddtoksessa ei juurikaan tarkenneta ONELin
rekister6imistd yhteison tavaramerkiksi tai olosuhteita, joiden perusteella todettiin, ettd merkki on
otettu tosiasialliseen kiyttoon Alankomaissa.'” Pdatoksen mukaan Lenon viitettd siitd, ettd jos ONEL
olisi ollut Alankomaissa rekisterdity tavaramerkki, se olisi katsottu otetuksi tosiasiallisesti kayttoon
Alankomaissa, ei ole riitautettu. Unionin tuomioistuimelle ei ole annettu tarkempia tietoja ONELin
kattamien palvelujen markkinoista eikd timén merkin erityisestd kaytostd Alankomaissa. Kasittelen
taman vuoksi yleisesti kysymystd sen alueen laajuudesta, jolla yhteison tavaramerkin kayttdo on
osoitettava.

Asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu “tosiasiallinen kdaytto yhteisossa”

32. Unionin tuomioistuin on aiemmin tarkastellut "tosiasiallisen kayton” merkitystd ensisijaisesti
kansallisten tavaramerkkien tai Benelux-tavaramerkkien osalta.' Kansalliset tavaramerkit on otettava
“tosiasialliseen kdyttoon jasenvaltiossa”.' Yhteison tavaramerkit on sitd vastoin otettava "tosiasialliseen
kiyttoon yhteisossd”.” Vaikka tdmintyyppiset merkit kuuluvat eri oikeusjirjestyksiin, katson, etti
"tosiasiallisen kéyton” edellytyksen tehtdva on sama. Silld pyritddn varmistamaan, ettei rekisteri sisélla
merkkejd, jotka pikemminkin estdvat kuin edistdvit kilpailua markkinoilla rajoittamalla niiden
merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekister6ida tavaramerkeiksi, ja jotka eivét palvele kaupallista
tarkoitusta eivatkd tosiasiassa auta erottamaan tavaroita tai palveluja merkityksellisilla markkinoilla ja
yhdistimédn ne merkin haltijaan.

33. Jos yhteison tavaramerkkid ei kéytetd sen tehtdvan mukaisella tavalla, merkin suojan on lakattava
kaikkien 27 jasenvaltion alueella. Samaa periaatetta sovelletaan kansalliseen tavaramerkkiin, vaikka
suojan menettdminen tietysti rajoittuu sen jdsenvaltion alueeseen, jossa merkki rekisteroitiin.
En tdmén vuoksi nde mitddn syytd, miksi unionin tuomioistuin ei voisi tulkita asetuksen
15 artiklan 1 kohdan ”tosiasiallisen kéyton” kasitettd sellaisella tavalla, joka padsdédntoisesti vastaa sen
samalle kisitteelle direktiivissd antamaa merkitysti. '°

34. Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan ja asetuksen 15 artiklan 1 kohdan sanamuodot eroavat toisistaan
kuitenkin siten, ettd ensimmaiisessd kédytetddn ilmaisua ”jasenvaltiossa”, kun taas toisessa kaytetddn
ilmaisua “yhteisossd”. Tama ndyttdd viittaavan siihen, ettd yhteison tavaramerkin tosiasialliseen
kéayttoon ottaminen riippuu merkityksellisten perusteiden arvioinnista suuremmassa maantieteellisessa
mittakaavassa kuin se, missd kansallisen tavaramerkin tosiasiallinen kaytto todetaan.

12 — On kuitenkin oletettava, ettei hakemukseen ONELin rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi vaikuttanut mikaan asetuksen 7 ja 8 artiklan
ehdottomista tai suhteellisista hylkdysperusteista. Esim. timén asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, luettuna yhdessi
7 artiklan 2 kohdan kanssa, merkkia ei voida rekister6ida yhteison tavaramerkiksi, jos siltd puuttuu erottamiskyky osassa yhteisoa: ks. asia
C-25/05 P, Storck, tuomio 22.6.2006 (Kok., s. I-5719, 81 kohta).

13 — Ks. esim. asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok., s. 1-2439); asia C-259/02, La Mer, madrdys 27.1.2004 (Kok., s. I-1159) ja asia
C-416/04 P, Sunrider, tuomio 11.5.2006 (Kok., s. 1-4237).

14 — Direktiivin 10 artiklan 1 kohta. Tatd sddnnostd ja direktiivid sovelletaan padsddntoisesti kansallisiin  tavaramerkkeihin ja
Benelux-tavaramerkkeihin: direktiivin 1 artikla.

15 — Asetuksen 15 artiklan 1 kohta.

16 — Ks. esim. edelld 43 kohta.
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Kaytto yhteison ulkopuolella on merkityksetonta

35. Asetuksen 15 artiklan 1 kohdan ilmaisu "yhteisossa” tarkoittaa selvisti, ettd yhteison tavaramerkin
kaytto 27 jasenvaltion ulkopuolella ei voi auttaa ndyttdmddn toteen, ettd tavaramerkki on otettu
tosiasialliseen kéyttoon asetuksen seuraamusten vilttimiseksi.'” Tillainen 15 artiklan 1 kohdan
tulkinta noudattaa sitd periaatetta, ettd yhteison tavaramerkin suoja rajoittuu télle alueelle.

36. Lisdksi on niin, ettd jos pdinvastainen tulkinta olisi oikea, lainséétéjalla ei olisi ollut syytd todeta
nimenomaisesti 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, ettd “ensimmadisessd alakohdassa tarkoitettua
kayttod on myos” yhteison tavaramerkin paneminen tavaroihin tai niiden péaallyksiin ainoastaan
maastavientia varten.

"Tosiasiallinen kaytto yhteisossd” on jakamaton kasite

37. Asetuksen 15 artiklan 1 kohdan sanamuodossa ei erotella eri tyyppistd tosiasiallista kdyttod sen
mukaan, missd muualla kuin "yhteisossd” kéytto tapahtuu. Keskeistd on se, onko merkki “otettu
tosiasialliseen kayttoon yhteisossd”, mikd on mielestdni jakamaton kisite. Tama tarkoittaa, etteivit

».

"tosiasiallinen kaytto” ja "yhteisossd” ole kumulatiivisia edellytyksig, joita olisi tarkasteltava erikseen.

38. Oikeuskéytdnnossd on katsottu, ettd "kdyton alueellinen merkitys on ndet vain yksi niisté seikoista,
jotka on otettava huomioon ratkaistaessa sitd, onko kiytto tosiasiallista vai ei”.'® Kiyton paikka on siis
tekija, joka on otettava huomioon, kun arvioidaan, onko tavaramerkki otettu tosiasialliseen kayttoon
yhteisossd. Se ei ole itsendinen edellytys, jota sovelletaan yhdessd tosiasiallisen kidyton edellytyksen
kanssa,” eikd se ole ainoa tai hallitseva tekiji, kun maééritellddn, mikd on tosiasiallista kdyttod

yhteisossa.

39. Jo pelkéstadn tastd syystd katson, ettei yhteison tavaramerkin tosiasialliseksi kaytoksi vélttamatta
riitd sellaisenaan sen kéyttdminen yhden ainoan jasenvaltion alueella, koska kéayton alueellinen laajuus
on vain yksi arvioinnissa huomioon otettavista seikoista.

Asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kéayton alueellinen laajuus

— Unionin tuomioistuimen asiassa Pago kayttdméan perusteen soveltaminen

40. Useat huomautuksia toimittaneet osapuolet esittdvit, ettd jo asiassa HIWATT katsottiin, ettd
"tosiasiallinen kaytto edellyttad, ettd tavaramerkki on lasnd merkittavélld osalla sitd aluetta, jolla se on
suojattu”, eli yhteisossd.”® Tdmi on sama peruste, jota kiytettiin asiassa Pago annetussa tuomiossa® sen
madrittelemiseksi, onko merkki laajalti tunnettu yhteisossi.*

17 — Katson, ettd samaa periaatetta sovelletaan kansallisiin tavaramerkkeihin: tosiasiallista kdyttod jasenvaltiossa ei voida ndyttdd silld toteen, ettd
merkkid on kéytetty tdimén jasenvaltion alueen ulkopuolella.

18 — Edella alaviitteessd 13 mainittu asia Sunrider, tuomion 76 kohta.

19 — Ks. myds komission 6.7.1976 hyviksymé muistio ETY-tavaramerkin luomisesta, SEC(76) 2462 (heindkuu 1976), Euroopan yhteisojen tiedote,
tdydennysosa 8/76, 126 kohta: "kdytto jasenvaltioiden tietyn maéran alueella ei pitdisi olla ratkaiseva tekija” ja “tarkoituksenmukaisempi olisi

m

saannos, jossa vaaditaan 'kdytt6d yhteismarkkinoiden olennaisessa osassa’ tai 'tosiasiallista kdyttod yhteismarkkinoilla”.
20 — Asia T-39/01, Fernandes v. SMHV (HIWATT), tuomio 12.12.2002 (Kok., s. [1-5233, 37 kohta).
21 — Asia C-301/07, Pago, tuomio 6.10.2009 (Kok., s. 1-9429).
22 — Ks. asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohta.
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41. Mielestdni asia Pago koski erilaista tilannetta. Siind katsottiin, ettd jotta yhteison tavaramerkki olisi
laajalti tunnettu yhteisossa ja saisi lisdsuojaa asetuksen 9 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan, sen
on tdytynyt tulla laajalti tunnetuksi olennaisessa osassa yhteison aluetta, ennen kuin sen haltija voi
kayttda tassd sadnnoksessd kuvailtua oikeuttaan.” Tdmi alue voi koostua yhden jasenvaltion alueesta.
Kasiteltavéssa asiassa sitd vastoin unionin tuomioistuinta pyydetdan mairittelemaan sen alueen laajuus,
jossa yhteison tavaramerkkia on kéytettavd, jotta valtetddn menettdmisen kaltaiset seuraamukset.

42. Lahtokohtani on tdmidn vuoksi se, ettei tulkintaa asiassa Pago voida soveltaa suoraan yhteisén
tavaramerkin menettimiseen ja edellytykseen tosiasiallisesta kaytosta.

— Yhteison tavaramerkin kdyton on oltava riittdvdd sdilyttiméddn tai luomaan markkinaosuus
sisamarkkinoilla

43. Asiassa Sunrider todettiin, ettd kansallinen tavaramerkki on otettu tosiasialliseen kayttoon silloin,
"kun tavaramerkkia kdytetddn sen keskeisen tehtdvén, jona on sen takaaminen, ettd niilld tavaroilla tai
palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, on tietty alkuperd, mukaisesti luomaan tai
sdilyttimadidn markkinat niille tavaroille ja palveluille”.” Kéyton tiytyy olla "maérallisesti riittivia
markkinaosuuksien siilyttdmiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa”.”
Sen arvioinnin, onko tavaramerkki otettu tosiasiallisesti kayttoon, on perustuttava kaikkiin asian
tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, mukaan lukien kyseessd olevan talouden alan ja kyseessd olevien
markkinoiden ominaispiirteet, tavaramerkilld suojattujen tavaroiden ja palvelujen luonne sekd kayton

laajuus ja taajuus.”

44. Tamd on olennainen syy tavaramerkkien kayttdmiselle markkinoilla. Yhteisén tavaramerkin
merkitykselliset markkinat ovat sisdmarkkinat, jotka ovat SEUT 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti "alue,
jolla ei ole sisdisid rajoja ja jolla tavaroiden, henkiloiden, palvelujen ja padomien vapaa liikkuvuus
taataan”.

— Sen alueen laajuus, jolla yhteison tavaramerkkia taytyy kayttad, jotta asetuksen 15 artiklan 1 kohdan

edellytys tayttyisi

45. Yhteison tavaramerkki mahdollistaa sen, ettd yritykset sopeuttavat toimintansa sisémarkkinoiden
laajuuteen. Se nimittdin otettiin kayttoon sellaisia yrityksid varten, jotka tahtovat kehittda tai jatkaa
toimintaansa yhteison tasolla vilittomasti tai piakkoin. Se mahdollistaa, ettd kauppiaat, kuluttajat,
tuottajat ja jakelijat tunnistavat tavarat ja palvelut markkinoilla ja erottavat ne muiden tavaroista ja
palveluista koko yhteisossd. Témd on yhteison tavaramerkkisuojan niiden vyleisten tavoitteiden
mukaista, joita ovat kannustaminen taloudelliseen toimintaan ja kyseisen toiminnan edistdminen koko
sisimarkkinoilla antamalla tietoa tavaramerkin kattamista tavaroista ja palveluista.”

46. Tamén vuoksi yhteison tavaramerkit saavat suojaa koko yhteison alueella ilman jasenvaltioiden
alueellisiin rajoihin perustuvaa erottelua.

47. Asetuksen 15 artiklassa sdddetddn, ettd siilyttddkseen tdmidn suojan yhteison tavaramerkki on
”[otettava] yhteisossé tosiasialliseen kadyttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteroity”.
Jos tavaramerkkid ei oteta kdyttoon, sen haltija saattaa asetuksen 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti
menettdd oikeuden tehdd viite samoille tai samankaltaisille tavaroille tarkoitettua samankaltaista

23 — Tosiseikkojen perusteella “kyseisen jasenvaltion [Itdvalta] alueen voidaan katsoa muodostavan olennaisen osan yhteison aluetta”: edelld
alaviitteessd 21 mainittu asia Pago, tuomion 30 kohta.

24 — Edelld alaviitteessd 13 mainittu asia Sunrider, tuomion 70 kohta. Ks. myos asetuksen johdanto-osan kahdeksas perustelukappale.

25 — Edelld alaviitteessd 13 mainittu asia Sunrider, tuomion 71 kohta oikeuskaytantoviittauksineen.

26 — Ibid.., tuomion 70 kohta oikeuskéytintoviittauksineen.

27 — Edella alaviitteessd 13 mainittu asia Ansul, julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotuksen 44 kohta.
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merkkid koskevaa rekisterdintihakemusta vastaan.” Periaatetta sovelletaan myos silloin, kun
aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltija tekee viitteen yhteison tavaramerkiksi rekisterointia
vastaan: télloin asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa sdddetdén, ettd kaytto jasenvaltiossa, jossa aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, vastaa kdyttod yhteisossd. Mielestdni samaa periaatetta on sovellettava
soveltuvin osin, jos viite kansallista tavaramerkkid vastaan perustuu aikaisempaan yhteison
tavaramerkkiin: viimeksi mainitun haltijaa voidaan pyytdd osoittamaan tosiasiallinen kaytto
yhteisossd.” Yhteison tavaramerkin yhteniisyys tarkoittaa, ettd sen on saatava suojaa samoilla ehdoilla
vditemenettelyissd, joissa on kyse kansallisten tavaramerkkien rekisterdinneistd, ja viditemenettelyissa,
joissa on kyse yhteison tavaramerkkien rekisterdinneista.

48. Katson, ettd kansallisen tuomioistuimen on sen madarittelemiseksi, tayttyyko edellytys tosiasiallisesta
kaytostd yhteisossd, tarkasteltava kaikenlaisia merkin kéyttomuotoja sisdémarkkinoilla. Tassa yhteydessa
merkityksellisten markkinoiden maantieteellinen maéritelmd on 27 jdsenvaltion koko alue.
Jasenvaltioiden viliset rajat ja niiden alueiden koot eivdt ole merkityksellisia tdssd tarkastelussa.
Merkitystda on merkin kaupallisella lasndololla ja siis merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen
lasnéololla sisaimarkkinoilla.

49. Kasiteltdvassa asiassa katson, ettd merkin kdyttdo Alankomaiden markkinoilla on osa titd arviointia
ja voi auttaa vahvistamaan, onko merkki padssyt sen kattamien palvelujen sisaimarkkinoille. Kaytto (tai
kayttdmattomyys) Alankomaiden ulkopuolella on kuitenkin my6s yhta merkityksellista.

50. Télta osin kansallisten tavaramerkkien ja yhteison tavaramerkkien vililla on ero. Kansallisen
tavaramerkin tosiasiallisen kayton maédrittelemisessda merkityksellisia ovat vain kéyttotapaukset sen
jasenvaltion alueella, jossa merkki on rekisterdity, vaikka haltija kayttdisi sitd muualla. Asetuksen
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteison tavaramerkin kaytt6d on toisaalta arvioitava ottamalla
huomioon kiayttotapaukset koko sisémarkkinoilla. On merkityksetontd, onko yhteison tavaramerkkid
kaytetty yhdessd vai useassa jdsenvaltiossa. Merkityksellistd on kéyton vaikutus sisémarkkinoilla:
tarkemmin se, onko se riittdvdd merkin kattamien tavaroiden ja palvelujen markkinaosuuden
sdilyttdmiseksi tai luomiseksi ndilld markkinoilla ja vaikuttaako se osaltaan tavaroiden ja palvelujen
kaupallisesti merkitykselliseen ldsndoloon niilld markkinoilla.® Silld, johtaako kiyttd tosiasialliseen
kaupalliseen menestykseen, ei ole merkitysti.*'

51. Asiassa La Mer on katsottu, ettd kdyton riittdvyys “on riippuvainen useista tekijoistd ja
tapauskohtaisesta harkinnasta, jonka suorittaminen kussakin tilanteessa on kansallisen tuomioistuimen
tehtdvd”; huomioon voidaan ottaa “tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, kdyton tiheys ja
sadannollisyys, se seikka, kéytetddanko tavaramerkkid sen haltijan kaikkien samanlaisten tavaroiden tai
palvelujen myynnissd vai ainoastaan erdiden tavaroiden tai palvelujen myynnissd, sekd vield
tavaramerkin kiyttéd koskeva ndytto, jonka sen haltija voi esittdd”.”” Kyseisessi asiassa katsottiin, ettd
"ei ole mahdollista maarittdd a priori abstraktisti, mitd maaréllista rajaa olisi sovellettava ratkaistaessa,

28 — Tissid yhteydessd minun on siteerattava julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin huomautusta, jonka mukaan tavaramerkkirekistereitd ei voida
pitdd pelkkind merkkien sdilytyspaikkoina merkeille, jotka odottavat sité, ettd joku varomaton sattuisi niitd kdyttimaén, ja joihin ainoastaan
téll6in vedottaisiin hyvinkin laskelmoivasti: edelld alaviitteessda 13 mainittu asia Ansul, ratkaisuehdotuksen 42 kohta.

29 — Direktiivi ei sisdlla samanlaista sddnnostd kuin asetuksen 42 artiklan 3 kohta. Ks. lisdksi direktiivin 10 artiklan 1 kohta ja 11 artiklan 2 kohta.

30 — Ks. edelld 41-44 kohta.

31 — Olen siis samaa mieltd unionin yleisen tuomioistuimen kanssa, joka on hyviaksynyt saman kannan useissa tuomioissa. Ks. esim. asia T-203/02
Sunrider (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004 (Kok., s. II-2811, 38 kohta oikeuskdytantoviittauksineen). Téassd hieman kevyt esimerkki:
uppopaistettujen suklaapatukoiden menestyksekds myyja Skotlannissa saattaisi tehdd markkinointisuunnitelman liiketoimintansa
laajentamisesta Ranskaan, Italiaan, Viroon ja Unkariin. Tatd varten hén rekister6i tarkoituksenmukaisen yhteison tavaramerkin. Huolimatta
kaupallisista ponnisteluista suunnitelma osoittautuu huonoksi: néiden jésenvaltioiden kuluttajat néyttévit yllattden olevan kiintyneitd omiin
kansallisiin herkkuihinsa, eikd uusi tarjonta kiinnosta heitd. Kaupallisen menestyksen puuttuminen ei vaikuta arviointiin siitd, onko merkkia
kaytetty tosiasiallisesti. Sitd vastoin se seikka, ettd kyseisen tuotteen kysyntd keskittyi tiettyyn aikaan tietylle maantieteelliselle alueelle, on
merkityksellistd arvioinnissa.

32 — Ks. edelld alaviitteessd 13 mainittu asia La Mer, maéardyksen 22 kohta.
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onko kéytto tosiasiallista vai ei”; méaréllinen raja ”ei salli[si] kansallisten tuomioistuinten arvioivan
niiden ratkaistavana olevan oikeusriidan kaikkia olosuhteita”.® Katson, ettd tidtd perustelua on
sovellettava tosiasiallisen kayton arviointiin kokonaisuudessaan — siséltden asianmukaisessa laajuudessa
merkin kédyton alueellisen laajuuden.

52. Mielesténi tapauskohtainen arviointi siitd, mikd on tosiasiallista kayttoa, sisaltdd sisamarkkinoiden
ominaispiirteiden madrittelyn kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Se edellyttdd myds sen
tosiseikan huomioon ottamista, ettd ndma piirteet voivat muuttua ajan kuluessa.

53. Kysynti tai tarjonta sisimarkkinoiden tietyissé osissa tai paésy sisamarkkinoiden tiettyihin osiin voi
olla rajoittunut esimerkiksi kieliesteiden, kuljetus- tai investointikustannusten tai kuluttajien maun ja
tottumusten vuoksi. Tavaramerkin kaytolla alueella, missd markkinat ovat erityisen keskittyneet,
saattaa siis olla suurempi rooli arvioinnissa kuin saman merkin kaytolla markkinoiden osassa, missé
tuskin on tai syntyy niille tavaroille tai palveluille tarjontaa ja kysyntaa.

54. On myo6s mahdollista, ettd yhteison tavaramerkin paikallinen kayttdo kuitenkin vaikuttaa
sisdmarkkinoilla esimerkiksi varmistamalla, ettd laajempien markkinoiden, kuin se alue, jolla merkkid
kiytetdidn, kuluttajat tuntevat tavarat kaupallisesti merkitykselliselld tavalla.*

55. Taman vuoksi en katso, ettd kiaytto vain yhden ainoan jdsenvaltion aluetta vastaavalla alueella
valttamattd estdd katsomasta kayttod tosiasialliseksi kaytoksi yhteisossd. En myoskddn katso, ettd
esimerkiksi merkin kayttd internetsivulla, johon paastdaan kaikissa 27 jdsenvaltiossa, on mééritelmén
mukaista tosiasiallista kdyttoa yhteisossa.

56. Vaatimuksen “tosiasiallisesta kaytostd yhteisossd” tulkitseminen télla tavoin takaa kaikenlaisten
yritysten vapauden valita merkin rekisterdiminen joko kansalliseksi tavaramerkiksi tai yhteison
tavaramerkiksi.” Yhteison tavaramerkin ja sen ja kansallisen tavaramerkin samanaikaisen
voimassaolon kayttoonoton tarkoituksena oli tyydyttad kaikkien markkinoilla toimivien tarpeet, eika
vain pienten yritysten, jotka toimivat yhdessd ainoassa jasenvaltiossa tai sisaimarkkinoiden pienessé
osassa, tai suurten yritysten, jotka ovat aktiivisia koko sisdmarkkinoilla tai niiden laajassa osassa.
Yhteison tavaramerkkisuojan on oltava saatavilla kaikentyyppisille yrityksille, jotka tahtovat suojata
merkkinsd 27 jasenvaltion alueella ja kéyttad merkkia silla tavalla, ettd siilytetddn tai luodaan
markkinaosuus merkityksellisilla sisamarkkinoilla.

57. Kasiteltavassd asiassa katson, ettei kansallisen tuomioistuimen paatos siitd, tdyttyyko asetuksen
15 artiklan 1 kohdan mukainen edellytys tosiasiallisesta kdytostd, voi perustua pelkastdééan ONELin
kayttotapauksiin Alankomaissa. Kansallisen tuomioistuimen on sen sijaan otettava huomioon
kaikenlaiset kayttotapaukset sisdémarkkinoilla, miké tietysti sisaltdd kdyton Alankomaissa, ja painottaa
kukin kayttd6 markkinoiden erityisten ominaisuuksien ja haltijan kyseisten markkinoiden
markkinaosuuden perusteella. Jos kansallinen tuomioistuin katsoo esimerkiksi, ettd ONELin kattamien
palvelujen sisaimarkkinat ovat erityisen keskittyneet Alankomaihin ja mahdollisesti ympardiville alueille,
merkin kéytolle pelkdstddn Alankomaissa voidaan antaa erityistd painoarvoa. Kansallisen
tuomioistuimen tdytyy samanaikaisesti myos laajentaa tarkasteluaan sellaisiin kdyton muotoihin, jotka
eivit ehkd ole merkityksellisid, kun arvioidaan alankomaalaisen tavaramerkin tosiasiallista kéyttoa,
kuten esimerkiksi yhteison tavaramerkin kéayttoon, joka tekee palvelut tunnetuiksi kaupallisesti
tarkoituksenmukaisella tavalla mahdollisille asiakkaille Alankomaiden ulkopuolella.

33 — Ks. edelld alaviitteessd 13 mainittu asia La Mer, médrédyksen 25 kohta.

34 — Tillaiset alueen ulkopuoliset vaikutukset, jotka seuraavat kamsallisen tavaramerkin paikallisesta kaytostd, eivat ole merkityksellisid, kun
arvioidaan tosiasiallista kiyttod jasenvaltiossa, jossa merkki on rekisterdity. Ks. edelld 50 kohta.

35 — Ks. asetuksen johdanto-osan kuudes perustelukappale.
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58. Téssd arvioinnissa kansallisen tuomioistuimen on myos otettava huomioon, etteivdt ndma toteen
ndytettdvit ja arvioitavat tosiseikat ole muuttumattomia. Ne voivat pikemminkin kehittyd ajan myota,
my06s merkin rekisterdintid seuraavien viiden vuoden aikana.

59. Katson tdlld perusteella, ettd asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tosiasiallinen kaytto
yhteisossd on sellaista kayttod, joka riittdd sdilyttdmddn tai luomaan yhteison tavaramerkin kattamien
tavaroiden ja palvelujen markkinaosuuden merkityksellisilla markkinoilla, kun otetaan huomioon
ndiden markkinoiden erityispiirteet.

60. Kun paadyn tdhdn paddtelmédn, en katso, ettd yhteinen lausuma tai vditteen tekemistd koskevat
suuntaviivat - jotka ovat unionin tuomioistuinta sitomattomia asiakirjoja - ovat arvioinnissa
valttimattomid. Mielestdni asetuksen 15 artiklan 1 kohta, kun sitd tarkastellaan sen asiayhteyden,
paamadrdan ja tarkoituksen valossa, on riittdvan selked. Yhteinen lausuma tai viitteen tekemisté
koskevat suuntaviivat eivit kuitenkaan vaikuta horjuttavan paatelmaani.

— Yhteison tavaramerkin kayton alueellinen laajuus ja yhteison tavaramerkin muuntaminen
kansalliseksi tavaramerkiksi, kun sitéd ei ole kaytetty

61. Lopuksi katson, toisin kuin jotkin huomautuksia esittineet osapuolet, ettei tulkintani asetuksen
15 artiklan 1 kohdasta tee merkityksettoméksi saman asetuksen 112 artiklan 2 kohdan a alakohdan
tehokasta vaikutusta. Asetuksen 112 artikla ei myodskddn ole ratkaiseva, kun erotetaan yhteison
tavaramerkin tosiasiallisen kéyton edellytys vastaavasta kansallista tavaramerkkid koskevasta

edellytyksesta.

62. Asetuksen 112 artiklassa kuvaillaan olosuhteita, joissa yhteison tavaramerkki voidaan muuntaa
kansalliseksi tavaramerkiksi. Muuntaminen on suljettu pois, jos “yhteison tavaramerkin haltija on
menettinyt  oikeutensa  kyseisen = merkin  kdyttimattd  jattdmisen  vuoksi”.  Asetuksen
112 artiklan 2 kohdan a alakohdassa saddetddn poikkeuksesta tdhdn sdantoon, jos “yhteison
tavaramerkkid o[n] kéytetty siind jdsenvaltiossa, jonka osalta muuttamista on pyydetty, kyseisen
jasenvaltion lainsaddénnon tarkoittamien tosiasiallisen kdyton edellytysten mukaisesti”.

63. Kayttamattomyys on siis yhtdalta vastakohta tosiasialliselle kaytolle yhteisossd ja toisaalta
kansallisen tavaramerkin tosiasialliselle kdytolle jasenvaltion lain mukaan. Jos kayttoé yhdessd ainoassa
jasenvaltiossa voi, kun otetaan huomioon kaikki muut tekijét, olla tosiasiallista kayttod yhteisossd, ei
ole perustetta kumota merkkid, eikd ole kyse tilanteesta, jossa muuntaminen ei ole mahdollista.
Tietyissa tilanteissa sama merkin kaytto tdyttdd sekd yhteison tavaramerkin tosiasiallisen kéayton ettd
kansallisen tavaramerkin tosiasiallisen kayton vaatimuksen. Téssd tapauksessa 112 artiklaa ei sovelleta.
Jos kansallinen tuomioistuin sitd vastoin katsoo, kun se ottaa huomioon kaikki asian tosiseikat, etta
tosiasialliseksi kaytoksi yhteisossa ei riitd kdayttdminen jésenvaltiossa, voi yhéd olla mahdollista muuntaa
yhteison tavaramerkki kansalliseksi tavaramerkiksi 112 artiklan 2 kohdan a alakohdan poikkeusta
soveltamalla.

Ratkaisuehdotus

64. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa seuraavasti Gerechtshof ’s-
Gravenhagen esittamiin kysymyksiin:

Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen

(EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd i) yhteison tavaramerkin tosiasialliseksi
kaytoksi ei vélttdmattd riitd sellaisenaan sen kdyttdiminen yhden ainoan jasenvaltion alueella, mutta ii)
on mahdollista, kun otetaan huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat, ettd yhteison tavaramerkin
kéaytto yhden ainoan jésenvaltion aluetta vastaavalla alueella on tosiasiallista kédyttod yhteisossa.
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Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tosiasiallinen kaytto yhteisossa on sellaista
kayttod, joka riittaa sdilyttdmédn tai luomaan yhteison tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen
markkinaosuuden merkityksellisilld markkinoilla, kun otetaan huomioon relevanttien markkinoiden
erityispiirteet.
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