g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmainen jaosto)

21 péivand helmikuuta 2013 *
Yhteison tavaramerkit — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 9 artiklan 1 kohta — Kasite "muut” eli
kolmannet — Myohemmin yhteison tavaramerkin haltija
Asiassa C-561/11,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Juzgado de lo
Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Espanja) on esittinyt 27.10.2011 tekeméllaan
péatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 8.11.2011, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Fédération Cynologique Internationale
vastaan
Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmainen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekd tuomarit A. Borg Barthet, M. Ilesi¢
(esittelevd tuomari), M. Safjan ja M. Berger,

julkisasiamies: P. Mengozzi,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 3.10.2012 pidetyssé istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Fédération Cynologique Internationale, edustajanaan abogado E. Jordi Cubells,

— Federacién Canina Internacional de Perros de Pura Raza, edustajanaan abogado S. Doménech
Lépez,

— Kreikan hallitus, asiamiehindén D. Kalogiros ja G. Papadaki,
— Italian hallitus, asiamiehenéddn G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,
— Euroopan komissio, asiamiehindén F. W. Bulst ja R. Vidal Puig,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.11.2012 pidetyssd istunnossa esittimén ratkaisuehdotuksen,

* Oikeudenkayntikieli: espanja.
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyyntdé koskee yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1; jaljempand asetus) 9 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Pyyntd on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Fédération Cynologique Internationale (jdljempéna
FCI) ja Federaciéon Canina Internacional de Perros de Pura Raza (jaljempdnd FCIPPR) ja jossa on kyse
FCLn esittamaéstd loukkauskanteesta ja mitatointivaatimuksesta.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Asetuksen 8 artiklassa, jonka otsikko on "Suhteelliset hylkdysperusteet”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekisteroida:

a)

b)

jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkia
haetaan tai tavaramerkki on rekisterdity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joille aikaisempi
tavaramerkki on suojattu;

jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka siséltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

2. Edellda 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkilla’ tarkoitetaan:

a)

tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin
rekisterointihakemuksen tekopdivdd, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden
etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i)  yhteison tavaramerkit,

ii) jdsenvaltiossa rekisteroidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta
Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisterdidyt tavaramerkit,

ili) tavaramerkit, joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa jdsenvaltiossa,

iv) tavaramerkit, jotka on rekisterdity yhteisossd voimassa olevien kansainvilisten jarjestelyjen
mukaisesti;

edella a alakohdassa tarkoitettuja tavaramerkkejd koskevia hakemuksia, jos tavaramerkit
rekister6idaan;

tavaramerkkejd, jotka yhteison tavaramerkin hakemispdivdnd tai tarvittaessa yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen etuoikeuspdivdnd ovat jossakin jdsenvaltiossa yleisesti
tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessa.

3. Tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekister6idd, jos rekisterdintia hakee
tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsd ja ilman haltijjan suostumusta, jollei
asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan.
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4. Rekister6iméttomén tavaramerkin tai muun liike-elaméssé kadytetyn merkin, jonka vaikutusalue on
lagjempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekister6intid ei myonnetd, jos
ja siltd osin kuin tdhédn merkkiin sovellettavan yhteison lainsddddannon tai jésenvaltion oikeuden
mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen pdivéd, jona yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemus on tehty
tai jona yhteison tavaramerkin rekisterointihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltdd myohemmaén tavaramerkin kéyttdminen.

5. Jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on yhteisossd lagjalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen
tavaramerkki on kyseisessd jdsenvaltiossa lagjalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei myoskddn rekisterdidd, jos se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisterditdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka eivdt tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity, mutta joiden osalta rekisterditdvin tavaramerkin kayttdminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua
hyviksikéyttod taikka olisi niille haitaksi.”

Asetuksen 9 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteison tavaramerkin tuottamat oikeudet”, sdddetddn
seuraavaa:

”1. Rekisteréidyn 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 tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara siséltdd myos vaaran
merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasts;

c¢) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki, tavaroille tai palveluille,
jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteison tavaramerkki on rekisteroity, kun se on laajalti tunnettu
yhteisossd, ja jos merkin kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi yhteison tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksikéayttoa taikka olisi niille haitaksi.

3. Yhteison tavaramerkin tuottamat oikeudet ovat voimassa kolmansiin ndhden vasta, kun
tavaramerkin rekisteréinti on julkaistu. Kohtuullista korvausta voidaan kuitenkin vaatia yhteison
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jélkeisistd toimista, jotka yhteison tavaramerkin rekister6innin
julkaisemisen jdlkeen olisivat kiellettyja. Tuomioistuin, jossa asia on vireilld, ei saa ratkaista pddasiaa
ennen rekisterdinnin julkaisemista.”

Asetuksen 12 artiklassa, jonka otsikko on "Yhteison tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat rajoitukset”,
sdddetdadn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltiméan kolmatta kayttamaésta elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimedin tai osoitettaan,
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b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miadrdasd, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperad, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintojd,

¢) tavaramerkkid, milloin sen kdyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisdtarvikkeiden
tai varaosien, kayttotarkoituksen osoittamiseksi,

jos tama kayttdd niitd hyvaa liiketapaa noudattaen.”
Asetuksen IV osasto, jonka otsikko on "Rekisterointimenettely”, muodostuu 36—45 artiklasta.
Asetuksen 40 artiklan, jonka otsikko on "Kolmansien huomautukset”, 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Jokainen luonnollinen henkilo ja oikeushenkilo sekd valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien,
kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymdt voivat yhteison tavaramerkkida koskevan
hakemuksen julkaisemisen jilkeen osoittaa virastolle kirjalliset huomautuksensa yksiloiden seikat,
joiden perusteella tavaramerkin rekisterdinti pitdisi viran puolesta erityisesti 7 artiklan nojalla
hylata. — -

Asetuksen 41 artiklassa, jonka otsikko on "Viite”, sdddetdén seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekisterdintid vastaan voi tehdd viitteen kolmen kuukauden kuluessa yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen julkaisemisesta silld perusteella, ettd tavaramerkin rekisterointi
8 artiklan mukaisesti olisi hylattava — —

3. Viite on tehtdvd Kkirjallisesti, ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta viitemaksun
suorittamisen jalkeen. Viitteen tekija voi [SMHV:n] asettamassa madrdajassa esittdd vditteensd tueksi
seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”

Asetuksen 53 artiklan 1 kohdassa saddetian seuraavaa:

"Yhteison  tavaramerkki julistetaan mitdttomaksi [SMHV:lle] tehdylld vaatimuksella tai
loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:

a) jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun
artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset téytetdén;

b) jos on olemassa 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tavaramerkki ja jos mainitussa kohdassa esitetyt
edellytykset taytetddn;

c) jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa
esitetyt edellytykset tdytetddan.”

Asetuksen 54 artiklan, jonka otsikko on "Kéyton sallimisesta johtuvat rajoitukset”, 1 kohdassa saddetdaan
seuraavaa:

"Jos yhteison tavaramerkin haltija on yhteisossa yhtdjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myohemmaén
yhteison tavaramerkin kayton tdstd kéytostd tietoisena, hdnelld ei endd ole oikeutta aikaisemman
tavaramerkin perusteella vaatia myohemmén tavaramerkin julistamista mitdttomaksi eikd kieltdad
myohemmain tavaramerkin kayttamistd tavaroille tai palveluille, joissa myohempda tavaramerkkid on
kaytetty, jollei myohemmaén tavaramerkin rekisterdintihakemusta ole tehty vilpillisessd mielessa.”
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Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

FCLla on yhteison tavaramerkiksi rekisteroity sana- ja kuviomerkki nro 4438751, FCI FEDERATION
CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Tavaramerkkid haettiin 28.6.2005 ja se rekisteréitiin 5.7.2006.
Rekisteroity tavaramerkki on seuraava:

Tama tavaramerkki rekisterditiin muun muassa koiriin liittyvien néyttelyjen jarjestamistd ja
toteuttamista kaupallisissa ja mainontatarkoituksissa, koulutusta koirien kasvatuksen, jalostuksen,
hoidon ja pitdmisen alalla, koiriin liittyvien kasvatusnéyttelyjen jarjestdmisen ja toteuttamisen, koiriin
liittyvien sukutaulu- ja kontrollitodistusten laadintaa populaation ja genetiikan alalla sekd koirien
kasvatusta, jalostusta ja hoitoa varten.

FCIPPR:1la on seuraavat kansalliset tavaramerkit:

— kansallinen sanamerkki nro 2614806 "FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS
DE PURA RAZA - F.C1”, jota haettiin 23.9.2004 ja joka rekisteroitiin 20.6.2005

— kansallinen sana- ja kuviomerkki nro 2786697 "FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE
PERROS DE PURA RAZA”, jota haettiin 9.8.2007 ja joka rekister6itiin 12.3.2008

— kansallinen sana- ja kuviomerkki nro 2818217 "FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL
+ F.C.I”, jota haettiin 11.2.2008 ja joka rekisteréitiin 26.8.2008.

ECLIL:EU:C:2013:91 5
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FCIPPR:Ila on my0s yhteison tavaramerkiksi rekisterdity kuviomerkki nro 7597529. Tamén
tavaramerkin rekisterdintid haettiin 12.2.2009 ja se rekisteréitiin 3.9.2010. Rekisterdity merkki on
seuraava:

FCIPPR:1l4 olevat tavaramerkit on rekisterdity muun muassa rotukoirien kilpailuja ja néyttelyjd, lupien,
kunniakirjojen ja todistusten antamista, koirien sukupuihin liittyvid julkaisuja, painotuotteita ja
materiaalia sekd rotukoiriin liittyviéd julkaisuja ja hakemistoja varten.

ECI vastusti FCIPPR:n merkin rekisterdintia yhteison tavaramerkiksi nro 7597529, mutta viite jatettiin
tutkimatta viitemaksun laiminlyénnin vuoksi. FCI pyysi 18.11.2010 SMHV:td julistamaan tdmén
tavaramerkin mitattoméksi. FCIPPR pyysi 11.7.2011 mitdttoméksi julistamista koskevan menettelyn
keskeyttamistd padasian oikeudenkdynnin aloittamisen vuoksi. SMHV hyviksyi lykkdaamistd koskevan
pyynnon 20.9.2011.

FCI toimitti 18.6.2010 FCIPPR:dé vastaan Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de la Marca
Comunitarialle kannekirjelmén, johon sisaltyi kaksi kannetta:

— FCILlla olevan yhteison tavaramerkin nro 4438751 loukkauskanne ja

— FCIPPR:la olevia kansallisia tavaramerkkejd nro 2614806, nro 2786697 ja nro 2818217 koskeva
mitidttomyyskanne, joka perustuu erityisesti siihen, ettd kyseiset tavaramerkit aiheuttavat
sekaannusvaaran FCIL:1l4 olevan yhteison tavaramerkin nro 4438751 kanssa.

FCIPPR Kkiisti, ettd sen kayttdimien tavaramerkkien ja FCL:1l4 olevan yhteison tavaramerkin nro 4438751
valilla olisi sekaannusvaara, ja nosti vastakanteen, jossa se vaati kyseisen yhteison tavaramerkin
julistamista mitattomaksi silld perusteella, ettd se oli rekisterdity vilpillisessd mielessd ja ettd se
aiheuttaa sekaannusvaaran sen ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin nro 2614806 vililla.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin katsoo, ettd péddasiassa on selvitettdvd, voidaanko asetuksen
9 artiklan 1 kohdassa yhteison tavaramerkin haltijalle eli tdssd tapauksessa FCLlle annettuun
yksinoikeuteen vedota sellaista kolmatta vastaan, joka on mydhemmin rekisteréidyn yhteison
tavaramerkin haltija, eli tdssd tapauksessa FCIPPR:d4 vastaan, jollei myohempéad tavaramerkkid ole
julistettu mitattomaksi.

6 ECLILLEEU:C:2013:91
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Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo, ettd asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa voidaan tulkita
kahdella eri tavalla. Yhtaalta tdtd sddannostd voitaisiin tulkita siten, ettd yhteison tavaramerkin tuottama
yksinoikeus ei oikeuta sen haltijaa kieltimdédn myohemmain yhteison tavaramerkin haltijaa kdyttamésta
tavaramerkkidén. Ainoastaan, jos tdmd toinen yhteison tavaramerkki julistetaan mitattomaksi,
ensimmadisen yhteison tavaramerkin haltija voi nostaa loukkauskanteen. Tribunal Supremo (Espanja)
on omaksunut tdimén tulkinnan 23.5.1994 antamassaan ratkaisussa, ja samoin on tehnyt Tribunal de
Marca Comunitaria (Espanja), kuten kéy ilmi sen 18.3.2010 antamasta ratkaisusta.

Toisaalta asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa voitaisiin tulkita siten, ettd yhteison tavaramerkin haltija voi
vedota oikeuteensa ketd tahansa kolmatta ja siis myds yhteison tavaramerkin myohemmin
rekisterdinyttd tahoa vastaan, myos, vaikka viimeksi mainittua tavaramerkkia ei ole julistettu aiemmin
tai samalla mitéttomaksi.

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria paatti siksi lykata ratkaisun
antamista ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko yhteison tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa
katsottava, ettd [asetuksen] 9 artiklan 1 kohdassa sdddetty oikeus kieltdd muita kayttdmasta
tavaramerkkié elinkeinotoiminnassa ulottuu kehen tahansa kolmanteen, joka kayttaa merkkid, josta voi
aiheutua sekaannusvaara (koska se on samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki ja tarkoittaa
samankaltaisia palveluja tai tavaroita), vai onko pédinvastoin katsottava, ettd kolmas, joka kayttda
tallaista sekoitettavissa olevaa merkkis, joka on rekisterdity sille yhteisén tavaramerkking, jaa tamén
kasitteen ulkopuolelle, jollei myohemman tavaramerkin rekisterdintia ensin julisteta mitattoméksi?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

Tutkittavaksi ottaminen

FCI vaittdas, ettd esitetty kysymys on jétettdvd tutkimatta. Se toteaa ensinndkin, ettd kysymys on
luonteeltaan hypoteettinen, koska pyydetty tulkinta ei ole vilttdmdton padasian ratkaisemiseksi. Sen
mukaan FCL:n kannekirjelmddn siséltyvat kanteet koskevat ainoastaan kansallisia tavaramerkkeja
nro 2614806, nro 2786697 ja nro 2818217, eikd kyseinen kannekirjelmé koske mitenkddn yhteison
tavaramerkkid nro 7597529, joka on rekisterdity myohempiané ajankohtana. FCIPPR ei ole myoskaan
maininnut titd yhteison tavaramerkkid vastineessaan eikd vastakanteessaan, paitsi kerran
informaatiotarkoituksessa.

FCI toteaa lisdksi, ettd asetuksen 9 artiklan 1 kohdan tulkinnasta ei voi olla perusteltua epiilystd. Sen
mukaan esitettyyn kysymykseen on vaikuttanut laajasti Tribunal Supremon oikeuskaytdntd, jonka
mukaan aikaisemmin rekisteréidyn tavaramerkin haltijan myohemmin rekisteréidyn tavaramerkin
haltijaa vastaan nostama loukkauskanne ei voi menestyd, jos viimeksi mainittua tavaramerkkia ei ole
ensin julistettu mitéattomaksi.

FCL:n mukaan padasian asianosaisten puolustautumisoikeuksia on loukattu siltd osin kuin kansallinen
tuomioistuin on esittdnyt ennakkoratkaisukysymyksen viran puolesta, ilman ettd kyseisilld asianosaisilla
on ollut mahdollisuutta esittdd huomautuksia ennakkoratkaisupyynnon tarpeellisuudesta ennen
suullisen kasittelyn padttymista.

On muistutettava heti alkuun, ettd SEUT 267 artiklan mukaisessa menettelyssd, joka perustuu
kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen tehtdvien selkeddn jakoon, yksinomaan
kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireilld ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtdvdna on
asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko
sen unionin tuomioistuimelle esittdmilla kysymyksilldi merkitystd asian kannalta. Kun kysymykset
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koskevat unionin oikeuden tulkintaa, unionin tuomioistuimen on timin vuoksi lahtokohtaisesti
ratkaistava ne (ks. mm. asia C-119/05, Lucchini, tuomio 18.7.2007, Kok., s. I-6199, 43 kohta; asia
C-52/09, TeliaSonera Sverige, tuomio 17.2.2011, Kok., s. I-527, 15 kohta ja yhdistetyt asiat C-509/09
ja C-161/10, eDate Advertising ym., tuomio 25.10.2011, Kok., s. I-10269, 32 kohta).

Unionin tuomioistuin voi ndet jattdd tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittimén
ennakkoratkaisukysymyksen ainoastaan, jos on ilmeistd, ettd pyydetylla unionin oikeuden
tulkitsemisella ei ole mitdén yhteyttd kansallisessa tuomioistuimessa késiteltdvén asian tosiseikkoihin tai
kohteeseen, jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen tai jos unionin tuomioistuimella ei ole
tiedossaan niitd tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyodyllisen
vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin (ks. mm. em. asia Lucchini, tuomion 44 kohta; em. asia
TeliaSonera Sverige, tuomion 16 kohta ja em. yhdistetyt asiat eDate Advertising ym., tuomion
33 kohta).

Nyt késiteltavdssd asiassa on todettava, ettd unionin tuomioistuimelle toimitetun asiakirja-aineiston
nojalla ei ole ilmeistd, ettd pyydetylld unionin oikeuden tulkitsemisella ei ole mitdén yhteyttd asian
tosiseikkoihin tai kohteeseen tai ettd kansallisen tuomioistuimen esittdiméd ongelma on luonteeltaan
hypoteettinen.

Pédinvastoin asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd FCl:n nostamissa kanteissa asetetaan kysymyksenalaiseksi
se, ettd FCIPPR kayttad merkkejd, jotka saattavat loukata FCLlld olevaa aikaisempaa yhteison
tavaramerkkid. Ndiden merkkien joukossa on myds merkki, jolle on myoénnetty myohempi yhteison
tavaramerkki nro 7597 529. Lisdksi FCI on nimenomaisesti maininnut kanteessaan, ettd FCIPPR
kayttda kyseistd yhteison tavaramerkkia ja on tehnyt sitd koskevan rekisterdintihakemuksen.

Lisdksi on todettava, ettd se, etteivit pddasian asianosaiset ole ennakkoratkaisua pyytdneessd
tuomioistuimessa vedonneet unionin oikeuden ongelmaan, ei estd sitd, ettd kansallinen tuomioistuin
voi saattaa asian unionin tuomioistuimen kasiteltdvaksi. Kun SEUT 267 artiklan toisen ja kolmannen
kohdan mukaan unionin tuomioistuimelle voidaan esittdd ennakkoratkaisukysymys, ”jos téllainen
kysymys tulee esille jdsenvaltion tuomioistuimessa”, ndilld méadrayksillda ei ole tarkoitettu rajoittaa
kysymysten esittdmistd ainoastaan niihin tapauksiin, joissa jonkin asianosaisen aloitteesta on tullut
esille kysymys unionin oikeuden tulkinnasta tai pétevyydestd, vaan nima maardykset kattavat myos ne
tapaukset, joissa kansallinen tuomioistuin on itse tuonut esiin tillaisen kysymyksen ja katsonut, ettd
unionin tuomioistuimen on ratkaistava kysymys, ”jotta se voi antaa paitoksen” (asia 126/80, Salonia,
tuomio 16.6.1981, Kok., s. 1563, Kok. Ep. VI, s. 133, 7 kohta ja asia C-251/11, Huet, tuomio 8.3.2012,
23 kohta).

Naissd olosuhteissa on katsottava, ettd ennakkoratkaisupyynto voidaan ottaa tutkittavaksi.

Asiakysymys

Ennakkoratkaisua pyytdnyt kansallinen tuomioistuin tiedustelee kysymykselladn padasiallisesti, onko
asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd yhteison tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltaa
kaikkia kolmansia kayttdmadstd elinkeinotoiminnassa merkkejd, jotka ovat samoja tai samankaltaisia
kuin tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on mydhemmain yhteison tavaramerkin
haltija, ilman ettd on tarpeen, ettd myohempi tavaramerkki julistetaan ensin mitattomaksi.

Aluksi on todettava, ettd asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa ei tehdd eroa sen perusteella, onko kolmas
rekisteroidyn yhteison tavaramerkin haltija vai ei. Siten mainitussa sdédnnoksessd annetaan yhteison
tavaramerkin haltijalle yksinoikeus kieltdd “muita” eli kolmansia kayttdmaistd elinkeinotoiminnassa
ilman haltijan lupaa merkkejd, jotka ovat omiaan loukkaamaan sen tavaramerkkid (ks. analogisesti
asia C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, tuomio 16.2.2012, 33 ja 34 kohta).
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Tamaén jédlkeen on otettava huomioon asetuksen 54 artikla, joka koskee kéyton sallimisesta johtuvia
rajoituksia ja jossa sdddetddn, ettd ”jos yhteison tavaramerkin haltija on —— yhtdjaksoisesti viiden
vuoden ajan sallinut myohemmaén yhteison tavaramerkin kayton — —, hénelld ei endéd ole oikeutta — —
vaatia my6hemmaén tavaramerkin julistamista mitdttomaksi eikd kieltdd myohemmain tavaramerkin
kayttamistd — .

Taméan sddnnoksen sanamuodosta kdy ilmi, ettd ennen kuin kédyton sallimisesta johtuva rajoitus tulee
voimaan, yhteison tavaramerkin haltijalla on oikeus sekd vaatia SMHV:ltd myohemmén yhteison
tavaramerkin mitdttomaksi julistamista ettd kieltdd sen kdyttdiminen loukkauskanteella yhteison
tavaramerkkeja kasittelevassd tuomioistuimessa.

Lopuksi on todettava, ettei asetuksen 12 artiklassa, joka koskee yhteison tavaramerkin vaikutuksiin
kohdistuvia rajoituksia, tai missddn muussakaan kyseisen asetuksen sddnnoksessd sdddetd yhteison
tavaramerkin haltijan yksinoikeuden nimenomaisesta rajoituksesta sellaisen kolmannen hyviksi, joka
on myohemmin yhteisoén tavaramerkin haltija.

Siten asetuksen 9 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ja asetuksen systematiikasta johtuu, ettd yhteison
tavaramerkin haltijan on voitava kieltdd myohemmaén yhteison tavaramerkin haltijaa kayttdmasta tata
myO6hempda tavaramerkkia.

Se seikka, ettd myos myohemmain yhteison tavaramerkin haltijalla on asetuksen 9 artiklan 1 kohdan
nojalla yksinoikeus, ei aseta tdtd padatelmaa kiistanalaiseksi.

Téssda yhteydessd on huomautettava, kuten Euroopan komissio on huomautuksissaan viittdnyt, ettd
asetuksen sddnnoksid on tulkittava ottamalla huomioon aikaprioriteettiperiaate, jonka mukaan
aikaisemmin rekister6idylld yhteison tavaramerkilld on etusija myohemmin rekisterdityihin yhteison
tavaramerkkeihin ndahden (ks. analogisesti em. asia Celaya Emparanza y Galdos Internacional, tuomion
39 kohta).

Asetuksen 8 artiklan 1 kohdasta ja 53 artiklan 1 kohdasta ndet seuraa, ettéd jos kaksi tavaramerkkid on
keskendan ristiriidassa, ensin rekisterdidyn tavaramerkin oletetaan tdyttdvdan yhteison suojan saamisen
edellytykset ennen myohemmin rekisteroityd tavaramerkkia.

Lisaksi on hyldttavda FCIPPR:n vdite, jonka mukaan yhteison tavaramerkkien rekisterdintimenettelyn
ominaispiirteet edellyttavit, ettd jos tavaramerkki rekister6idddn tdman menettelyn paatteeksi, kyseisen
tavaramerkin haltija saa kayttdoikeuden, joka voidaan asettaa kyseenalaiseksi ainoastaan SMHV:lle
tehdyllda mitattomaksi julistamista koskevalla vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla
vastakanteella.

On kyllakin totta, ettd yhteison tavaramerkkien rekisterdintimenettelyssa, sellaisena kuin siitd saddetdan
asetuksen 36-45 artiklassa, tutkitaan ennen rekisterdintid, tdyttdako yhteison tavaramerkki suojan
saamisen edellytykset.

Tahdn menettelyyn liittyy lisdksi julkaisemisvaihe, jonka kuluessa kolmannet voivat osoittaa SMHV:lle
kirjallisia huomautuksia, joissa on tdsmennettavéa perusteet, joiden vuoksi tavaramerkin rekisterdinti on
niiden mukaan evittiva viran puolesta, ja aikaisempien tavaramerkkien haltijoilla on mahdollisuus
vastustaa tavaramerkin rekister6intid kolmen kuukauden kuluessa yhteison tavaramerkkid koskevan
hakemuksen julkaisemisesta vetoamalla muun muassa asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuihin
suhteellisiin hylkdysperusteisiin.

Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 32 ja 42 kohdassa, ndméd seikat eivit
kuitenkaan ole merkityksellisia.
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Yhtaaltd on todettava, ettd yhteison tavaramerkkien rekisterdintimenettelyssa tarjotuista takeista
huolimatta ei voida tdysin sulkea pois mahdollisuutta, ettd merkki, joka saattaa loukata aikaisempaa
yhteison tavaramerkkid, rekisteréidadn yhteison tavaramerkiksi.

Nidin on erityisesti silloin, jos aikaisemman yhteison tavaramerkin haltija ei ole tehnyt asetuksen
41 artiklan mukaista viitettd tai jos SMHV ei ole tutkinut téllaista viitettd siksi, ettd mainitun
41 artiklan 3 kohdassa sdddettyja menettelyllisida vaatimuksia ei ole noudatettu, mistd oli kyse
pddasiassa.

Toisaalta unionin tuomioistuin on jo todennut yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) yhteydessé, ettd loukkaamista koskevat kanteet ja mitattomaksi
julistamista koskevat hakemukset eroavat toisistaan kohteensa ja vaikutustensa perusteella siten, ettd
aikaisemmin rekisteréidyn yhteisomallin haltijalla oleva mahdollisuus nostaa loukkauskanne
myohemmin rekisterdidyn yhteisomallin haltijaa vastaan ei tee merkityksettomaksi mitattomaksi
julistamista koskevan hakemuksen jattdmista SMHV:lle my6hemmin rekisterdidyn yhteisomallin
haltijaa vastaan (em. asia Celaya Emparanza y Galdos Internacional, tuomion 50 kohta).

Tatd toteamusta voidaan soveltaa tarpeellisin muutoksin yhteison tavaramerkkien asiayhteydessa, joten
on katsottava, ettd aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan mahdollisuus nostaa loukkauskanne
my6hemmain yhteison tavaramerkin haltijaa vastaan ei saa tehdd merkityksettoméksi mitattomaksi
julistamista ~ koskevan  hakemuksen jittamista SMHV:lle eikd yhteison tavaramerkkien
rekisterointimenettelyn yhteydessa kéytettavissd olevia ennakkovalvontamekanismeja.

Nyt kasiteltdvdssd asiassa on my0ds korostettava tarvetta sdilyttdd tavaramerkin keskeinen tehtiva eli
tavaran alkuperdn takaaminen kuluttajille (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002,
Kok., s. I-10273, 51 kohta).

Unionin tuomioistuin on todennut tistd jo useaan otteeseen, ettd asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa
sdddetty yksinoikeus on annettu siksi, ettd tavaramerkin haltija voisi suojella silld tavaramerkin
haltijana olevia erityisintresseja, eli sen varmistamiseksi, ettd tavaramerkki pystyy tayttdimaan tehtdvansa
(ks. yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010, Kok., s. 1-2417,
75 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 43 ja 44 kohdassa, on niin, ettd jos
aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan pitéisi voidakseen kieltdd kolmatta kéayttamastd merkkis,
joka loukkaisi aikaisemman tavaramerkin tehtdvid, odottaa, ettd kolmannella oleva mydhempi
tavaramerkki on julistettu mitdttoméksi, asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa aikaisemman tavaramerkin
haltijalle myonnetty suoja heikentyisi huomattavasti.

Edella esitetyn perusteella  ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, ettd asetuksen
9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd yhteison tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltdd kaikkia
kolmansia kayttdmadstd elinkeinotoiminnassa merkkejd, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin
kyseisen tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on myohemmaén tavaramerkin haltija,
ilman ettd on tarpeen, ettd myohempi tavaramerkki julistetaan ensin mitattomaksi.

Oikeudenkiyntikulut

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

Yhteison tavaramerkistda 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen

(EY) N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etti yhteison tavaramerkin haltijan
vksinoikeus kieltdd kaikkia kolmansia kiyttimastd elinkeinotoiminnassa merkkejd, jotka ovat
samoja tai samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka
on myohemmin tavaramerkin haltija, ilman etti on tarpeen, etti myohempi tavaramerkki
julistetaan ensin mitattomaksi.

Allekirjoitukset
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