g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

25 paivand lokakuuta 2012*

Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 10 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta — Tosiasiallinen
kaytto — Kayttéo muodossa, joka itsessddn on rekisterdity tavaramerkiksi ja joka poikkeaa vain sellaisilta
osin, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn — Tuomion ajalliset vaikutukset

Asiassa C-553/11,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Bundesgerichtshof
(Saksa) on esittinyt 17.8.2011 tekemalldén paatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen
2.11.2011, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Bernhard Rintisch
vastaan
Klaus Eder,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomarit R. Silva de Lapuerta, joka toimii kolmannen jaoston puheenjohtajana,
K. Lenaerts (esitteleva tuomari), E. Juhdsz, T. von Danwitz ja D. Svaby,

julkisasiamies: V. Trstenjak,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Klaus Eder, edustajanaan Rechtsanwalt M. Douglas,

— Saksan hallitus, asiamiehindan T. Henze ja J. Kemper,

— Euroopan komissio, asiamiehenéén F. Bulst,

pédtettyadn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon léhentamisestd 21.12.1988
annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 10 artiklan 1 kohdan
ja 2 kohdan a alakohdan tulkintaa.

Tamd pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Bernhard Rintisch ja Klaus Eder ja jossa on
kyse sellaisen tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostd, jota kdytetddan muodossa, joka poikkeaa sen
rekisterdidystd muodosta vain sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta sen erottamiskykyyn, samalla
kun myos kéytetty muoto on rekisteroity tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Kansainvilinen oikeus

Teollisoikeuden suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja
jota viimeksi on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien
sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jédljempdna Pariisin yleissopimus),
5 artiklan C kohdan 2 kappaleessa maaratdén seuraavaa:

"Mikali merkin haltija kayttdd tehtaan- tai kauppamerkkia sellaisessa muodossa, joka poikkeaa siits,
jollaisena se on jossain liittomaassa [liitto koostuu valtioista, joihin Pariisin yleissopimusta sovelletaan]
rekisterdity, ja mikdli poikkeus ei késitd merkin tunnusomaisia osia, ei téllainen kaytté aiheuta
rekisterdinnin mitéttomyytta eikd vihennd merkin suojaa.”

Unionin oikeus
Direktiivin 89/104 johdanto-osan 12 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Kaikkia yhteison jésenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus; tdimén
direktiivin sddnndsten on tarpeen olla tdysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen méardysten
kanssa; tdima direktiivi ei vaikuta yleissopimuksesta johtuviin jasenvaltioiden velvoitteisiin; tarvittaessa
sovelletaan [SEUT 267] artiklan [toista] kohtaa.”

Direktiivin 89/140 10 artiklan — sellaisena kuin se on otettu muuttamattomana jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsddadannon ldhentdmisestd 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 10 artiklaan siten, ettd ainoastaan kyseisen artiklan eri
kohtien numerointia on muutettu —, jonka otsikko on ”"Tavaramerkin kéayttaiminen”, 1 kohdassa
ja 2 kohdan a alakohdassa sdddetdén seuraavaa:

”1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteréintimenettelyn 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 tédssd direktiivissd sdddettyja seuraamuksia.

2. Edelld 1 kohdassa tarkoitettua kéyttod on myos:

a) tavaramerkin kdyttiminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidystdi muodosta vain sellaisilta
osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta merkin erott[amiskykyyn].”
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Saksan oikeus

Tavaramerkkien ja muiden merkkien suojaamisesta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz tiber den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen; BGBL. 1994 I, s. 3082; jdljempand MarkenG) 26 §:n 3
momentissa sdddetddn seuraavaa:

"Rekisteroidyn tavaramerkin kdyttonad pidetddn myos tavaramerkin kdyttod muodossa, joka poikkeaa
sen rekisteroidystd muodosta, mikdli poikkeamat eivit muuta tavaramerkin erottamiskykya.
Ensimmiaistd virkettd sovelletaan myos silloin, kun tavaramerkki on rekisterdity siind muodossa, jossa
sitd kaytetdan.”

Piddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Padasian valittaja Rintisch on 20.5.1996 numerolla 395 49 559.8 rekisteréidyn sanamerkin PROTIPLUS
ja 3.3.1997 numerolla 397 02 429 rekisteréidyn sanamerkin PROTI sekd 5.3.1997 numerolla
396 08 644.6 rekisterdidyn sana- ja kuviomerkin Proti Power haltija. Nama kansalliset tavaramerkit on
rekisterdity muun muassa valkuaisaineita sisaltdvid tuotteita varten.

Pddasian vastapuoli Eder on 11.2.2003 numerolla 302 47 818 ravintolisid, vitamiinivalmisteita ja
erityisruokavaliovalmisteita varten rekisterdidyn myohemmén sanamerkin Protifit haltija.

Rintisch nosti kanteen, jossa vaadittiin ensinndkin, ettd Eder antaa suostumuksensa tavaramerkin
Protifit mitatointiin, ja toiseksi, ettd kyseisen merkin kaytto kielletddn, ja hdn nojautui aikaisempiin
tavaramerkkeihinsd perustuviin oikeuksiin. Hén perusti vaatimuksensa ensisijaisesti tavaramerkkiin
PROTI ja toissijaisesti tavaramerkkeihin PROTIPLUS ja Proti Power. Hian vaati myo0s, ettd vastapuoli
velvoitetaan korvaamaan vahinko, jonka hén vaittda kérsineensa.

Eder teki oikeudenkdyntiviitteen, joka perustui siihen, ettei Rintisch ole kéyttdnyt tavaramerkkié
PROTI. Jalkimmdinen viitti puolestaan kéyttineensd kyseistd merkkid kayttamalld nimityksia
"PROTIPLUS” ja "Proti Power”. Asiaa ensimmaiisend oikeusasteena késitellyt tuomioistuin hylkési
Rintischin vaatimukset silld perusteella, ettd tavaramerkkiin PROTI perustuviin oikeuksiin ei voitu
vedota  tavaramerkkid  DProtifit vastaan. Oberlandesgericht Koln, joka  késitteli asiaa
muutoksenhakutuomioistuimena, pysytti Rintischin vaatimusten hylkdaamisen.

Bundesgerichtshof, johon Rintisch on tehnyt Revision-valituksen, huomauttaa aluksi, ettd Saksan
prosessioikeuden sddntdjen mukaan on niin, ettd oikeudenkdynnin tédssd vaiheessa on pidettava
selvyytena sitd, ettd nimityksilla "PROTIPLUS” ja "Proti Power” ei niistd muutoksista huolimatta, joita
niissd on tavaramerkkiin PROTI ndhden, muuteta kyseisen tavaramerkin erottamiskykyd, ja etté
valittaja on kéyttanyt tosiasiallisesti tavaramerkkeja PROTIPLUS ja Proti Power ennen tavaramerkin
Protifit rekisteroinnin julkaisemista. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin nojautuu  siis
lahtokohtaan, jonka mukaan tavaramerkkia PROTI on katsottava kiytetyn tosiasiallisesti MarkenG:n
26 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin pohtii kuitenkin sitd, onko, ja mahdollisesti missa olosuhteissa,
MarkenG:n 26 §:n 3 momentin toinen virke direktiivin 89/104 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a
alakohdan mukainen.

Tédssda tilanteessa Bundesgerichtshof on padttinyt lykdtd asian kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin [89/104] 10 artiklan 1 kohtaa ja 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, ettd ndma

sadnnokset ovat yleisesti esteend sellaiselle kansalliselle saannostolle, jonka mukaan tavaramerkkia
(tavaramerkki 1) on katsottava kaytettdvan myos silloin, kun tavaramerkkid (tavaramerkki 1)
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kéytetddan muodossa, joka poikkeaa sen rekisteroidystda muodosta siten, ettd poikkeamat eivit
vaikuta merkin (tavaramerkki 1) erottamiskykyyn, ja kun tavaramerkki on rekisterdity myos
muodossa, jossa sitd kiytetddn (tavaramerkki 2)?

Jos ensimmadiseen kysymykseen vastataan kieltavasti:

Onko edelld ensimmaisessd kysymyksessa kuvailtu kansallinen sdénnds yhteensoveltuva direktiivin
[89/104] kanssa, jos kansallista sdédnnostd tulkitaan suppeasti siten, ettei sitd sovelleta
tavaramerkkiin (tavaramerkki 1), joka on rekisterdity ainoastaan sellaisen toisen rekisterdidyn
tavaramerkin (tavaramerkki 2), joka on rekisterdity siind muodossa, jossa sitd kdytetddn, suojan
varmistamiseksi tai laajentamiseksi?

Jos ensimmadiseen kysymykseen vastataan myontévasti tai toiseen kysymykseen kieltavasti:

a) Eiko rekisteroityd tavaramerkkid (tavaramerkki 1) kéytetd direktiivin  [89/104]
10 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla,

— kun tavaramerkin haltija kiyttdd merkin sitd muotoa, joka poikkeaa tavaramerkin haltijan
tavaramerkin (tavaramerkki 1) ja tavaramerkin haltijan jonkin toisen tavaramerkin
(tavaramerkki 2) rekisterdidystdi muodosta vain sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei
vaikuta tavaramerkkien (tavaramerkki 1 ja tavaramerkki 2) erottamiskykyyn;

— kun tavaramerkin haltija kayttdd merkkeja kahdessa muodossa, joista kumpikaan ei vastaa
rekisteroityd tavaramerkkid (tavaramerkki 1) mutta joista kuitenkin yksi kaytetty
merkkimuoto (muoto 1) on sama kuin tavaramerkin haltijan toinen rekisterdity
tavaramerkki  (tavaramerkki 2) ja toinen tavaramerkin haltijan  kéyttamistd
merkkimuodoista (muoto 2) poikkeaa molemmista rekisteroidyistd tavaramerkeistd
(tavaramerkki 1 ja tavaramerkki 2) siltd osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkkien
erottamiskykyyn, ja kun tdmé merkkimuoto (muoto 2) on samankaltaisempi tavaramerkin
haltijan toisen tavaramerkin (tavaramerkki 2) kanssa?

b) Saako jédsenvaltion tuomioistuin soveltaa jonkin direktiivin sddnnoksen [tdssd direktiivin
89/104/ETY 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan] kanssa ristiriidassa olevaa
kansallista sddannosta (tassda [MarkenG:n] 26 §:n 3 momentin toista virkettd) tapauksissa,
joiden tosiseikat ovat jo tapahtuneet ennen sellaista Euroopan unionin tuomioistuimen
ratkaisua, joka ensimmadistd kertaa viittaa siihen, ettd jasenvaltion kyseinen sdénnds on
yhteensoveltumaton direktiivin sddnnoksen kanssa (ks. asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria
v. SMHV - -, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-1733), jos kansallinen tuomioistuin antaa
suuremman arvon oikeudenkdynnin yhden osapuolen luottamukselle siihen, ettd sille
perustuslaissa taattu asema on oikeudellisesti patevd, kuin intressille panna direktiivin sddnnos
taytantoon?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Tutkittavaksi ottaminen

Eder viittds, ettei ennakkoratkaisupyyntod voida ottaa tutkittavaksi silld perusteella, ettei silld ole
merkitystd péddasiassa annettavan ratkaisun kannalta, koska Oberlandesgericht Kéln on jo ratkaissut
tosiasia- ja oikeuskysymykset asiaa kyseisessd oikeusasteessa kasiteltdessa.
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Tastd on muistutettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytainnon mukaan SEUT 267 artiklassa tarkoitetussa
menettelyssd, joka perustuu kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen tehtévien selkedin
jakoon, yksinomaan kansallinen tuomioistuin on toimivaltainen toteamaan pédasian tosiseikat ja
arvioimaan niitd sekd tulkitsemaan ja soveltamaan kansallista lainsdddéntod. Samalla tavoin
yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireilld ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta,
tehtdviand on kunkin asian erityispiirteiden perusteella harkita, ovatko sen unionin tuomioistuimelle
esittaimat kysymykset tarpeellisia ja onko niilla merkitystd asian kannalta. Jos esitetyt kysymykset
koskevat unionin oikeuden tulkintaa, unionin tuomioistuimen on siten ldhtokohtaisesti ratkaistava ne
(asia C-145/03, Keller, tuomio 12.4.2005, Kok., s. I-2529, 33 kohta; asia C-119/05, Lucchini, tuomio
18.7.2007, Kok., s. I-6199, 43 kohta ja asia C-11/07, Eckelkamp ym., tuomio 11.9.2008, Kok., s. I-6845,
27 ja 32 kohta).

Unionin  tuomioistuin voi siis jattdd tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittdméin
ennakkoratkaisupyynnon ainoastaan, jos on ilmeistd, ettd pyydetylld unionin oikeuden tulkitsemisella
ei ole mitddn yhteyttd kansallisessa tuomioistuimessa kasiteltavian asian tosiseikkoihin tai kohteeseen,
jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niita
tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyodyllisen vastauksen sille
esitettyihin kysymyksiin (asia C-618/10, Banco Espaiiol de Crédito, tuomio 14.6.2012, 77 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

On  kuitenkin todettava, ettei tilanne ole tillainen kasiteltdvassd asiassa. Direktiivin
89/104 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan pyydetylld tulkinnalla voi néet olla vaikutusta
padasiaan sovellettavaan sddnnostoon ja ndin ollen siihen ratkaisuun, joka pédasiassa on tehtdva.
Ennakkoratkaisupyynt6 on siis otettava tutkittavaksi.

Ensimmdinen kysymys ja kolmannen kysymyksen a kohta

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaiselld kysymykselldén ja kolmannen
kysymyksenséd a kohdalla, jotka on tutkittava yhdessd, onko direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a
alakohtaa tulkittava siten, ettd se on esteend sille, ettd rekisteroidyn tavaramerkin haltija voi,
osoittaakseen kayttdneensd kyseistd tavaramerkkid tdssa sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla, vedota
siihen, ettd tavaramerkkid on kaytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekister6idystd muodosta, ilman,
ettd ndiden kahden muodon vilisilldi poikkeavaisuuksilla vaikutetaan kyseisen tavaramerkin
erottamiskykyyn, ja ndin siitd huolimatta, ettd myos kyseinen poikkeava muoto on rekisterdity
tavaramerkiksi.

Tastd on yhtddlta huomautettava, ettd direktiivin 89/104 sdadnnoksissd tarkoitettu tavaramerkin
erottamiskyky merkitsee sitd, ettd tavaramerkin perusteella tavara, jota varten rekisterdintia haetaan,
voidaan yksiloidd tietystd yrityksestd perdisin olevaksi tavaraksi ja erottaa ndin muiden yritysten
tavaroista (ks. analogisesti yhdistetyt asiat C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV,
tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5141, 32 kohta; asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Mobelwerk, tuomio
21.10.2004, Kok., s. I-10031, 42 kohta; asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHYV, tuomio 8.5.2008, Kok.,
s. 1-3297, 66 kohta ja asia C-311/11 P, Smart Technologies v. SMHV, tuomio 12.7.2012, 23 kohta).

Toisaalta on korostettava, ettei direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan sanamuodosta
ilmene, etteikd myos sitd poikkeavaa muotoa, jossa tavaramerkkid kaytetddn, voitaisi rekisteroida
tavaramerkiksi. Ainoa kyseisessd sddnnoksessd asetettu edellytys koskee sitd, ettd kiaytetty muoto voi
poiketa kyseisen tavaramerkin rekisterdidystd muodosta ainoastaan sellaisilta osin, ettd poikkeaminen
ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

Direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan tavoitteesta on todettava, ettd koska kyseisessé

sadnnoksessd ei vaadita, ettd elinkeinotoiminnassa kdytetyn muodon ja tavaramerkin rekisteréidyn
muodon olisi vastattava tiukasti toisiaan, sen tarkoituksena on antaa rekisteréidyn tavaramerkin
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haltijalle mahdollisuus tehdd merkkiin sitd kaupallisesti hyodynnettiessi muunnoksia, joilla merkki
voidaan sen erottamiskykyd muuttamatta sopeuttaa paremmin asianomaisten tavaroiden tai palvelujen
myyntid ja myynnin edistdmistd koskeviin vaatimuksiin.

Tama tavoite kuitenkin vaarannettaisiin, jos rekisteréidyn tavaramerkin kéyton osoittamiseksi
vaadittaisiin sellaisen lisdedellytyksen tayttymistd, jonka mukaan sitd poikkeavaa muotoa, jossa kyseista
tavaramerkkid kaytetddn, ei sindllddn ole saanut rekisterdidd tavaramerkiksi. Tavaramerkin uusien
muotojen rekisterdinnilld voidaan ndet tarvittaessa ennakoida tavaramerkin imagoon mahdollisesti
kohdistuvia muutoksia ja mukauttaa siis tavaramerkki kehittyvien markkinoiden realiteetteihin.

Direktiivin 89/104 johdanto-osan 12 perustelukappaleesta ilmenee lisdksi, ettd direktiivin sddnndsten on
oltava “tdysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen maérdysten kanssa”. Mainitun direktiivin
10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on siis tulkittava kyseisen  yleissopimuksen
5 artiklan C kohdan 2 kappaleen mukaisesti. Mikéddn viimeksi mainitussa méarayksessd ei kuitenkaan
anna ymmartdd, ettd merkin rekisterdiminen tavaramerkiksi johtaa siihen, ettd merkin kéayttoon ei
voida endd vedota sellaisen toisen rekisterdidyn tavaramerkin kayton osoittamiseksi, josta se poikkeaa
yksinomaan sellaisella tavalla, ettei se vaikuta jalkimmaéisen erottamiskykyyn.

Tastd seuraa, ettd sellaisen muodon rekisterdiminen tavaramerkiksi, jossa toista rekisteroitya
tavaramerkkid kaytetddn ja joka poikkeaa timén jalkimmadisen tavaramerkin rekisterdidystd muodosta
mutta jolla ei vaikuteta sen  erottamiskykyyn, ei estd  soveltamasta  direktiivin
89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa.

Tamd tulkinta ei ole ristiriidassa edelld mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV
annettuun tuomioon ja etenkin sen 86 kohtaan, johon ennakkoratkaisupyynnossé viitataan, perustuvan
tulkinnan kanssa.

Mainitun tuomion taustalla olevassa asiassa oli kyse oikeusriidasta, joissa asianosainen vetosi
samankaltaisten  tavaramerkkien  “tavaramerkkiperheen” tai = “tavaramerkkisarjan”  suojaan
sekaannusvaaran arvioimiseksi kyseisten tavaramerkkien ja rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin
valilla. Oikeusriita kuului yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, ja kyseinen
sddnnds  vastasi mainitun oikeusriidan tosiseikkojen tapahtuma-aikaan direktiivin
89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa, silld sdédnndsten sanamuodot olivat pddosin samat.

Edelld mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV annetun tuomion 63 kohdassa todettiin
ensin, ettd kun on kyse "tavaramerkkiperheestd” tai "tavaramerkkisarjasta”, sekaannusvaara aiheutuu
pikemminkin siitd mahdollisuudesta, ettd kuluttaja erehtyy haetulla tavaramerkilld varustettujen
tavaroiden tai palvelujen alkuperédstd ja katsoo virheellisesti, ettd tavaramerkki kuuluu téhin
tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan, ja siind huomautettiin, ettd jotta voidaan katsoa, ettd kyse on
"tavaramerkkiperheestd” tai “tavaramerkkisarjasta”, on osoitettava, ettd riittdvdd mddrdd tdmén
"tavaramerkkiperheen” tai “tavaramerkkisarjan” mahdollisesti muodostavia tavaramerkkeja on kaytetty.

Edelld mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV annetun tuomion 64 kohdassa todettiin
taman jalkeen, ettd kuluttajan ei voida, kun tavaramerkkiperheen tai -sarjan mahdollisesti
muodostavista tavaramerkeistd ei ole kaytetty riittdvdd médrad, odottaa huomaavan mainitun
tavaramerkkiperheen tai -sarjan yhteistd osatekijda ja/tai yhdistavan tdhdn perheeseen tai sarjaan toista
tavaramerkkid, joka sisédltdd saman yhteisen osatekijan. Jotta olisi olemassa vaara, ettd yleiso erehtyy
luulemaan rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin kuuluvan “perheeseen” tai “sarjaan”, tdhédn
perheeseen tai sarjaan kuuluvien muiden tavaramerkkien on oltava markkinoilla.

Edelld mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV annetun tuomion 86 kohdassa esitetty

toteamus, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja nédin ollen direktiivin
89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella ei voida rekisterdidyn tavaramerkin kaytosta
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esitetyn ndyton nojalla laajentaa rekisteroidyn tavaramerkin saamaa suojaa toiseen rekisterdityyn
tavaramerkkiin, jonka kayttod ei ole ndytetty toteen, silld perusteella, ettd tdmé viimeksi mainittu on
pelkdstddan  hieman muunneltu muoto ensimmdisestd, on ymmairrettdvd juuri téssd
"tavaramerkkiperheen” tai “tavaramerkkisarjan” viitettyd olemassaoloa koskevassa erityisessd
asiayhteydessa. Jonkin tavaramerkin kéyttoon ei ndet voida vedota toisen tavaramerkin kayton
osoittamiseksi, kun tarkoituksena on osoittaa, ettd riittdvdd méardd samaan “tavaramerkkiperheeseen”
kuuluvia tavaramerkkejd on kaytetty.

Kun otetaan huomioon kaikki edelld esitetyt seikat, ensimmadiseen kysymykseen ja kolmannen
kysymyksen a kohtaan on vastattava, ettd direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on
tulkittava siten, ettei se ole esteend sille, ettd rekisteréidyn tavaramerkin haltija voi osoittaakseen
kayttineensd kyseistd tavaramerkkid tdssa sdadnnoksessd tarkoitetulla tavalla, vedota siihen, ettd
tavaramerkkid on kdytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteroidystd muodosta, ilman, ettd nédiden
kahden muodon vilisilla poikkeavaisuuksilla vaikutetaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn, ja
ndin siitd huolimatta, ettd myos kyseinen poikkeava muoto on rekisterdity tavaramerkiksi.

Toinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymykselldén, onko direktiivin
89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, ettd se estdd tulkitsemasta kansallista
sddnnostd, jolla 10 artiklan 2 kohdan a alakohta saatetaan osaksi kansallista oikeusjérjestystd, siten, etté
kyseistéd kansallista sddnnosté ei sovelleta “puolustavaan” tavaramerkkiin, joka on rekisteroity ainoastaan
sellaisen toisen rekisterdidyn tavaramerkin, joka on rekisterdity siind muodossa, jossa sitd kéytetéddn,
suojan varmistamiseksi tai laajentamiseksi.

Tastd on huomautettava, ettei direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa voida milldén
perusteella tulkita siten, ettei kyseistd sddnnostd voitaisi soveltaa edelld olevassa kohdassa tarkoitetun
kaltaiseen tapaukseen. Tavaramerkin rekisterointia edeltévélla subjektiivisella tarkoituksella ei néet ole
mitddn merkitystd mainittua sddnnostd sovellettaessa, ja tdssd madrin téllaiselle “puolustavien”
tavaramerkkien, joihin sitd ei sovellettaisi, késitteelle ei ole olemassa mitddn perustaa direktiivisséa
89/104 eikd missddn muissakaan unionin oikeuden sddnnoksissd tai maarayksissa.

Edella  esitetyn  perusteella  toiseen  kysymykseen = on  vastattava, ettd  direktiivin
89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd se estdd tulkitsemasta kansallista
sddnnostd, jolla 10 artiklan 2 kohdan a alakohta saatetaan osaksi kansallista oikeusjarjestystd, siten, ettd
kyseistd kansallista sddnnosté ei sovelleta "puolustavaan” tavaramerkkiin, joka on rekisterdity ainoastaan
sellaisen toisen rekisterdidyn tavaramerkin, joka on rekisterdity siind muodossa, jossa sitd kéytetddn,
suojan varmistamiseksi tai laajentamiseksi.

Kolmannen kysymyksen b kohta

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee kolmannen kysymyksensd b kohdalla ldhinna sitd,
missd olosuhteissa edelld mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHYV annetun kaltaisella
unionin tuomioistuimen tuomiolla olisi oltava vaikutuksia tai tiettyja vaikutuksia ainoastaan sen
ajankohdan jalkeiselld ajanjaksolla, jolloin se on julistettu.

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin esittdd kolmannen kysymyksen kokonaisuudessaan, ”jos

ensimmadiseen kysymykseen vastataan myontdvasti tai toiseen kysymykseen kieltdvisti”. Kasiteltavassa
asiassa vastaus toiseen kysymykseen on kieltava.
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Kolmannen kysymyksen b kohta perustuu joka tapauksessa lahtokohtaan, jonka mukaan kansallisen
sadannoksen eli MarkenG:n 26 §:n 3 momentin toisen virkkeen ja direktiivin sdédnnoksen eli téssa
tapauksessa direktiivin 89/104 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan vililld on ristiriita.
Ensimmadiseen kysymykseen ja kolmannen kysymyksen a kohtaan annettu vastaus sekd toiseen
kysymykseen annettu vastaus eivit kuitenkaan ole tdmén ldhtokohdan mukaisia.

Edelléd olevasta seuraa, ettei kolmannen kysymyksen b kohtaan ole tarvetta vastata.

Oikeudenkayntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kasittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkéd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattad oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maéréta
korvattaviksi.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisestia 21.12.1988 annetun ensimmaiisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettei
se ole esteend sille, ettd rekisterdidyn tavaramerkin haltija voi, osoittaakseen kiyttineensa
kyseistd tavaramerkkid tdssi sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla, vedota siihen, ettd
tavaramerkkid on kiytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteroidysti muodosta, ilman,
etti ndiden kahden muodon vilisilld poikkeavaisuuksilla vaikutetaan kyseisen tavaramerkin
erottamiskykyyn, ja ndin siitd huolimatta, ettd myoOs kyseinen poikkeava muoto on
rekisteroity tavaramerkiksi.

2) Direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, etti se estdid
tulkitsemasta kansallista sddnnostd, jolla 10 artiklan 2 kohdan a alakohta saatetaan osaksi
kansallista oikeusjdrjestystd, siten, ettd kyseistd kansallista sddnnostdi ei sovelleta
”puolustavaan” tavaramerkkiin, joka on rekisterdity ainoastaan sellaisen toisen rekister6idyn
tavaramerkin, joka on rekisterdity siind muodossa, jossa siti kiytetddn, suojan
varmistamiseksi tai laajentamiseksi.

Allekirjoitukset
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