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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

27 péivand kesdkuuta 2013 *

Jasenvaltioiden lainsdddannon ldhentdminen — Direktiivi 2008/95/EY — 4 artiklan 4 kohdan g
alakohta — Tavaramerkit — Tavaramerkin saamis- ja sdilyttimisedellytykset — Rekisterdinnin esteet ja
mitdttomyysperusteet — Hakijan vilpillisen mielen kasite — Hakija tietdd ulkomaisen
tavaramerkin olemassaolosta

Asiassa C-320/12,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Hojesteret (Tanska)
on esittanyt 29.6.2012 tekemaélldadn péaatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 2.7.2012,
saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

vastaan

Ankenzevnet for Patenter og Varemeerker,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja T. von Danwitz sekd tuomarit A. Rosas, E. Juhdsz, D.
Svaby ja C. Vajda (esitteleva tuomari),

julkisasiamies: M. Wathelet,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, edustajanaan advokat J. Gleesel,

— Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, edustajanaan advokat C. L. Bardenfleth,

— Tanskan hallitus, asiamiehenédédn V. Pasternak Jorgensen, avustajanaan advokat R. Holdgaard,
— Italian hallitus, asiamiehenédén G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato G. Palatiello,
— Euroopan komissio, asiamiehindén H. Stevlbeek ja F. Bulst,

péadtettyadn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

* Oikeudenkayntikieli: tanska.
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyyntd koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddaddnnon lahentdmisestd 22.10.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25)
4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitetun késitteen "vilpillinen mieli” tulkintaa.

Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (jdljempéana
Malaysia Dairy) ja Ankensevnet for Patenter og Varemeerker (tavaramerkki- ja patenttiasioiden
valituslautakunta, jdljempand valituslautakunta) ja joka koskee sellaisen padtoksen laillisuutta, jonka
valituslautakunta teki ja jolla se julisti mitdttomaksi muovipullon tavaramerkkirekisteréinnin silld
perusteella, ettd Kabushiki Kaisha Yakult Honshan (jaljempanéd Yakult) ulkomainen tavaramerkki oli
Malaysia Dairyn tiedossa sen jdttdessa rekisterdintihakemuksensa.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Unionin oikeus

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaddannon lihentamisesti 21.12.1988 annettu ensimmainen neuvoston
direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) kumottiin ja kodifioitiin direktiivilla 2008/95, joka tuli voimaan
28.11.2008.

Direktiivin  2008/95 johdanto-osan toisessa, neljannessd, kuudennessa ja kahdeksannessa
perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(2) Ennen direktiivin [89/104] voimaantuloa sovelletussa jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaddéannossa
oli eroja, jotka saattoivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen
vapautta sekd vaaristad kilpailua yhteismarkkinoilla. Sisimarkkinoiden moitteettoman toiminnan
varmistamiseksi oli sen vuoksi tarpeen ldhentdd jasenvaltioiden lainsddadéntoa.

(4) Ei vaikuta tarpeelliselta ldhentdd jésenvaltioiden tavaramerkkilainsdddantod tdydellisesti On
riittdvad lahentdd niitd kansallisia sddnnoksid, jotka vilittomimmin vaikuttavat sisamarkkinoiden
toimintaan.

(6) Jasenvaltioiden olisi saatava vapaasti sddtdd menettelystd, jota noudatetaan rekisterdityjen
tavaramerkkien rekisterdinnissd, menettdmisessd tai mitdttoméksi julistamisessa. Ne voivat
esimerkiksi ~paattad tavaramerkin rekisterdintimenettelyn ja mitattomaksi julistamisessa
noudatettavan menettelyn muodosta sekd siitd, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota
rekisterdintimenettelyssd vai mitdttoméksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssda vai
molemmissa menettelyissd, ja jos aikaisempien oikeuksien menettdmisestd voidaan péaattaa
rekisterdintimenettelyssd, ne voivat noudattaa menettelyd, jossa rekisterdintihakemusta vastaan
voidaan tehda viite, tai menettelyd, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia.
Jasenvaltioiden olisi saatava vapaasti paattdd tavaramerkin menettdmisen tai mitattomaksi
julistamisen vaikutuksista.
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(8) Niiden padmadirien saavuttaminen, joihin tilla lainsddddnnon ldhentamiselld pyritdan, edellyttas,
ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja sdilyttdmisen edellytykset ovat kaikissa jasenvaltioissa
padsadntoisesti samat. Tamdn vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejd merkeistd, jotka voivat olla
tavaramerkkeind, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista ja palveluista. Perusteet tavaramerkin rekisterdinnin epddmiselle ja mitattomyydelle,
esimerkiksi erottuvuuden puuttuminen tai tavaramerkin ja aikaisempien oikeuksien vélinen
etuoikeus, olisi lueteltava tyhjentdvésti, vaikka jotkin ndistd perusteista ovat valinnaisia
jasenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitdd ndmé perusteet voimassa tai antaa niistd sadnnoksia.
Jasenvaltioiden olisi voitava pitdd voimassa tai sddtda lainsdaddannossdédn rekisterdinnin epaamiselle
tai mitattomyydelle perusteita, jotka liittyvat tavaramerkin saamisen ja sdilyttamisen edellytyksiin ja
joita ldhentdamista koskevat sddnnokset eivit koske, esimerkiksi perusteita, jotka koskevat sitéd, kuka
voi saada tavaramerkin, tavaramerkin uudistamista tai maksuja taikka jotka liittyvdt menettelya
koskevien sddnnosten noudattamatta jattdmiseen.”

Otsikon ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisterdinnin esteet ja mitattomyysperusteet”
alla direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Jasenvaltio voi lisdksi sddtdd, ettd tavaramerkkia ei saa rekisteroida tai, jos se on rekisterdity, ettd se on
julistettava mitdttoméksi, mikali:

g) tavaramerkki on sekoitettavissa merkkiin, jota hakemuksen tekopdivana kaytettiin ulkomailla ja
jota kéytetddn sielld edelleen, ja hakija oli hakemuksen tehdessdan vilpillisessa mielessd.”

Direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan sanamuoto on sama kuin direktiivin 89/104
vastaavan sddnnoksen sanamuoto. Direktiivin 2008/95 johdanto-osan toinen, neljds, kuudes ja
kahdeksas perustelukappale vastaavat padosin direktiivin 89/104 johdanto-osan ensimmaisté, kolmatta,
viidettd ja seitsemittd perustelukappaletta.

Tanskan oikeus

Tavaramerkkilain 15 §:n 3 momentin 3 kohdan sanamuoto on 24.1.2012 annetun kodifioidun lain nro
109 mukaan ja tdamdnhetkisessd sanamuodossaan 27.12.1996 annetun lain nro 1201 1 §:n 3 momentilla
kéayttoon otettuna seuraava:

"Tavaramerkkid ei myoskddn saa rekisteroidd, mikaéli

3) se on sama tai vain hieman erilainen kuin tavaramerkki, jota hakemuksen tekopdivand tai
hakemuksen perusteena kaytettdvan mahdollisen etuoikeuden syntypdivand kéytettiin ulkomailla
ja jota kéytetddn sielld edelleen samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen
yhteydessd kuin uudempaa, rekisteroitdviksi haettavaa merkkia ja josta hakija on
hakemusajankohtana tiennyt tai hakijan olisi pitényt tietdd.”

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset
Yakult sai vuonna 1965 Japanissa rekisteréinnin maitojuomamuovipullon mallille, ja pullo rekisteréitiin

taman jdlkeen tavaramerkkind Japanissa ja monissa muissa maissa, joiden joukossa on Euroopan
unionin jasenvaltioita.
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Malaysia Dairy on vuodesta 1977 lahtien valmistanut ja myynyt maitojuomaa muovipullossa. Malaysia
Dairy sai  samankaltaiselle = muovipullolleen = vuonna 1980  tekemillddan  hakemuksella
tavaramerkkirekister6innin muun muassa Malesiassa.

Malaysia Dairy ja Yakult tekivdt vuonna 1993 sovintosopimuksen, jossa maédriteltiin kummankin
osapuolen muovipullojen kayttod ja rekisterdintia koskevat oikeudet ja velvollisuudet useissa maissa.

Vuonna 1995 tehdyn rekisterdintihakemuksen jidlkeen Malaysia Dairy sai muovipullolleen
rekisterdinnin Tanskassa kolmiulotteisena tavaramerkkina.

Yakult vastusti 16.10.2000 kyseisté rekisterdintid silla perusteella, ettd Malaysia Dairy tiesi tai sen olisi
pitdnyt tietdd tavaramerkkilain 15 §n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla
rekisterointihakemuksensa tekopdivana sellaisista samanlaisista aikaisemmista tavaramerkeisté
ulkomailla, joiden haltija Yakult on. Patent- og Varemerkestyrelsen (Tanskan patentti-
ja tavaramerkkihallitus) hylkasi 14.6.2005 tekemallddn paatoksella Yakultin vaatimuksen ja totesi muun
muassa, ettd koska Malaysia Dairylla oli Malesiassa rekisteroity tavaramerkki, jonka rekisterdintia se
sittemmin haki Tanskassa, sen vilpillistd mieltd ei tdssd asiassa voitu osoittaa pelkdstdan silld, ettd se
oli tiennyt rekisterdintihakemuksensa tekohetkelld ulkomaisesta tavaramerkistd, jonka haltija Yakult
on.

Yakult valitti kyseisestd padtoksestd valituslautakuntaan, joka padtti 16.10.2006 julistaa tavaramerkin,
jonka haltija Malaysia Dairy on, rekister6innin mitattomaksi. Valituslautakunta katsoi muun muassa,
ettd tavaramerkkilain 15 §:n 3 momentin 3 kohtaa on tulkittava siten, ettd kyseisessd sddannoksessé
tarkoitettu tosiasiallinen tai oletettu tietimys ulkomailla kéytetystd tavaramerkistd riittdd siihen, ettd
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekijan (jaljempéna hakija) voidaan katsoa olleen vilpillisessé
mielessd, vaikka voidaan olettaa, ettd tdmd oli saanut aiemmin haetun tavaramerkin rekisterdinnin
jossain muussa maassa.

Malaysia Dairy saattoi valituslautakunnan ratkaisun Se- og Handelsrettenin (meri- ja kauppaoikeus)
kasiteltavaksi, ja tdimd pysytti 22.10.2009 antamallaan tuomiolla valituslautakunnan ratkaisun ja totesi
muun muassa, ettd oli kiistatonta, ettd Malaysia Diary tiesi Yakultin aikaisemmasta tavaramerkisté
tehdessddn rekisterdintihakemuksensa Tanskassa.

Malaysia Dairy valitti 4.11.2009 téstd tuomiosta Hojesteretiin.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mukaan péddasian asianosaiset ovat erimielisid yhtaalta
siitd, onko direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen
kasitetta tulkittava yhtendisesti unionin oikeudessa, ja toisaalta siitd, riittddko se, ettd hakija tiesi tai
sen olisi pitdnyt tietdd ulkomaisesta tavaramerkistd, sen toteamiseen, ettd hakija oli kyseisessa
sadnnoksessd tarkoitetussa vilpillisessd mielessa.

Hojesteret on padttanyt tdssd tilanteessa lykdtd asian kasittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko - - direktiivin 2008/95 - - 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaan sisaltyva vilpillisen mielen késite
tarkoitettu oikeudelliseksi standardiksi, joka voidaan tayttda kansallisen lainsddadannon mukaisesti,
vai onko kyseessd unionin oikeuden kisite, jota on tulkittava yhtendisesti kaikkialla unionissa?

2) Jos direktiivin 2008/95 - - 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen kasite on
unionin oikeuden késite, onko se ymmarrettdva siten, ettd vaatimuksen tdyttamiseen riittda se, ettéd
hakija on hakemusajankohtana tiennyt tai hakijan olisi pitdnyt tietdd ulkomaisesta tavaramerkistd,
vai asetetaanko rekisteroinnin epddmiselle hakijan subjektiivisiin olosuhteisiin liittyvid
lisavaatimuksia?
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3) Voiko jédsenvaltio halutessaan ottaa lainsdddéannossddan kéyttoon ulkomaisia tavaramerkkeja
koskevan erityissuojan, jonka vilpilliselle mielelle asetettavat vaatimukset poikkeavat direktiivin

2008/95 - - 4 artiklan 4 kohdan g alakohdasta, asettamalla esimerkiksi sitd koskevan
erityisvaatimuksen, ettd hakija on tiennyt tai hakijan olisi pitdnyt tietdd ulkomaisesta
tavaramerkista?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ennakkoratkaisupyynnossa viitataan direktiiviin 2008/95. On kuitenkin ilmeistd, ettd osa pédasiassa
kyseessi olevista tosiseikoista tapahtui ennen direktiivin 2008/95 voimaantuloa 28.11.2008.

Ennakkoratkaisukysymyksiin annettava vastaus olisi kuitenkin sama, vaikka pédasia kuuluisi direktiivin
89/104 soveltamisalaan, koska sen 4 artiklan 4 kohdan g alakohta on identtinen direktiivin 2008/95
vastaavan sddannoksen kanssa ja koska kyseisten direktiivien johdanto-osien tdmén asian kannalta
merkityksellisten perustelukappaleiden sisdlté on péadosin sama.

Ensimmdinen kysymys

Ensimmadisella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee lahinnd, onko
direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen késite unionin
oikeuden kisite, jota on tulkittava yhtendisesti.

Huomautuksissaan Malaysia Dairy, Italian hallitus ja Euroopan komissio katsovat, ettd kyseessd on
unionin oikeuden itsendinen késite, jota on tavaramerkkejd koskevissa unionin oikeuden eri
saddoksissa tulkittava yhtendisesti.

Yakult ja Tanskan hallitus katsovat, ettd koska on kyse kasitteestd, jota ei madritelld tasmallisesti
direktiivilla 2008/95, jasenvaltioilla on ldhtokohtaisesti oikeus maarittdd sen sisaltoé kyseisen direktiivin
tavoitteita noudattaen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Aluksi on muistutettava, ettd direktiivin 2008/95 3 ja 4 artiklassa luetellaan ehdottomat tai suhteelliset
perusteet, joiden perusteella tavaramerkin rekisterdinti voidaan evitd tai — jos se rekisterdiddadn — se
voidaan julistaa mitattomaksi. Tietyt ndistd perusteista luetellaan jésenvaltiolle valinnaisina, ja ndmé —
kuten direktiivin 2008/95 johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan - "voivat sen
vuoksi pitdd ndmd perusteet voimassa tai antaa niistd sadannoksia”.

Direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa on tdllainen valinnainen hylkdysperuste tai
mitattomaksi julistamista koskeva peruste.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan sekd unionin oikeuden yhtendinen soveltaminen ettd
yhdenvertaisuusperiaate edellyttivit, ettd unionin oikeuden sellaisen sddnndksen sanamuotoa, joka ei
sisdllda nimenomaista viittausta jasenvaltioiden oikeuteen siséltonsa ja soveltamisalansa mééarittdmiseksi,
on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsendisesti ja yhtendisesti ja ettd téssd tulkinnassa on otettava
huomioon sddnnoksen asiayhteys sekd kyseiselld lainsdddannolla tavoiteltu paamédra (ks. mm. asia
C-482/09, Budéjovicky Budvar, tuomio 22.9.2011, Kok., s. I-8701, 29 kohta).

On kiistatonta, ettd direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa ei maaritella milldén tavalla
vilpillisen mielen kasitettd, jota ei ole myoskdadn madritelty kyseisen direktiivin muissa artikloissa.
Kyseisessd sddnnoksessd ei myoskddn ole nimenomaista viittausta jasenvaltioiden oikeuteen kyseisen
kasitteen osalta. Sen sisdltd ja soveltamisala on ndin ollen maédritettiva siind asiayhteydessd, johon
direktiivin 2008/95 asianomainen sddnnds kuuluu, ja kyseisen direktiivin tavoitteen mukaisesti.

ECLIL:EU:C:2013:435 5
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Direktiivin 2008/95 kohteesta ja tavoitteesta on todettava, ettd vaikkei sen johdanto-osan neljannen
perustelukappaleen mukaan vaikuta tarpeelliselta ldhentdd jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddéntoa
taydellisesti, kyseiselld direktiivilld kuitenkin yhdenmukaistetaan asiaa koskevia keskeisid aineellisia
sdantoja eli sdadntoja, jotka kyseisen perustelukappaleen mukaan koskevat niitda kansallisia sddnnoksid,
jotka valittomimmin vaikuttavat sisdmarkkinoiden toimintaan, eikd kyseisessd perustelukappaleessa
suljeta pois sitd, ettd ndmad saannot yhdenmukaistetaan kyseiselld direktiivilla tdysin (ks. vastaavasti asia
C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok., s. 1-4799, 23 kohta ja em. asia
Budéjovicky Budvar, tuomion 30 kohta).

On lisdttava, ettd direktiivin 2008/95 sadnnoksen valinnaisella luonteella ei ole merkitystd siihen, onko
kyseisen sddnnoksen sanamuotoa tulkittava yhtendisesti (ks. vastaavasti asia C-408/01, Adidas-Salomon
ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 18-21 kohta).

Edella esitetyn perusteella ensimméiseen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin
2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, ettd kyseisessd sddnnoksessd tarkoitettu
vilpillisen mielen késite on unionin oikeuden itsendinen kaisite, jota on tulkittava yhtendisesti
unionissa.

Toinen kysymys

Jos ensimmaiiseen kysymykseen vastataan myontdvasti, toisella kysymyksellddn ennakkoratkaisua
pyytinyt tuomioistuin tiedustelee ldhinng, riittadko se, ettd hakemuksensa tehdessddn hakija tietdd tai
sen oletetaan tietdvdn ulkomailla kdytetystd tavaramerkistd, joka on sekoitettavissa rekisterditavaksi
haettuun tavaramerkkiin, siihen, ettd sen katsotaan olevan vilpillisessé mielessd, vai onko otettava
huomioon kyseistd hakijaa koskevia subjektiivisia seikkoja.

Huomautuksissaan Malaysia Dairy, Italian hallitus ja komissio katsoivat tdmén késitteen tulkintaa
yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1) yhteydessd koskevan oikeuskdytinnon valossa, ettd kaikkia asiaan liittyvid olosuhteita on
arvioitava kokonaisuutena ja on tukeuduttava paitsi siithen, ettd hakija tuntee objektiivisesti ulkomaisen
tavaramerkin, myds sen subjektiiviseen aikomukseen sen tehdessa hakemuksensa.

Tanskan hallitus ja Yakult vaittavat, ettd vilpillisen mielen kasitettd, sellaisena kuin sitd on tulkittu
oikeuskdytdnnossa asetuksen N:o 40/94 yhteydessd, ei voida siirtdd direktiiviin 2008/95. Ne katsovat,
ettd direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen kasite on
ymmadrrettdva siten, ettd se, ettd hakija tiesi tai sen olisi pitdnyt tietdd ulkomaisesta tavaramerkista
hakemuksensa jittdessdadn, voi riittda siihen, ettd hakijan katsotaan olleen vilpillisesséd mielessd. Niiden
mukaan lainsdddédnnon ennakoitavuus ja hyvin hallinnon periaate puoltavat téllaista tulkintaa.

Oikeuskdytainnon mukaan yhteison tavaramerkkeja koskeva lainsddddntdé muodostaa itsendisen
jarjestelmdn, joka koostuu sille ominaisten tavoitteiden ja sddntdjen kokonaisuudesta ja jonka
soveltaminen on riippumaton kansallisista jarjestelmistd (ks. em. asia Budéjovicky Budvar, tuomion
36 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

On todettava, ettd vilpillisen mielen kasite esiintyy asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa, jonka mukaan yhteison tavaramerkki julistetaan mitdttoméksi, ”jos hakija on jéttinyt
tavaramerkkid koskevan hakemuksen vilpillisessd mielessd”. Tdma sddnnos on toistettu samanlaisena
yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1),
jolla kumottiin ja korvattiin asetus N:o 40/94, 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

Asetuksella N:o 207/2009, jolla tdydennetddn unionin tavaramerkkilainsdddantod ottamalla kayttoon

yhteison tavaramerkkijarjestelméd, on sama tavoite kuin direktiivilla 2008/95 eli sisimarkkinoiden
toteuttaminen ja toiminta. Kun otetaan huomioon kahden tavaramerkkijirjestelmdn — yhteison ja
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kansallisten — harmonoidun vuorovaikutuksen tarve, direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g
alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen kasitettd on tulkittava samoin kuin asetuksen N:o 207/2009
yhteydessd. Tiéllaisella lahestymistavalla taataan niiden eri oikeussddntdjen johdonmukainen
soveltaminen, jotka unionin oikeusjarjestyksessd koskevat tavaramerkkeja.

Oikeuskaytdnnostd, jossa tatd kasitettd on kyseisen asetuksen yhteydessd tulkittu, ilmenee, ettd siti,
onko hakija ollut vilpillisessd mielessd, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki
kyseiseen tapaukseen liittyvit merkitykselliset ja rekisterdintihakemuksen tekohetkelld olemassa olevat
tekijdt, joita ovat muun muassa se, ettd hakija tiesi tai sen olisi pitdnyt tietdd, ettd kolmas kaytti samaa
tai samankaltaista merkkid samaa tai samankaltaista tavaraa varten. Pelkdstddn se, ettd hakija tietdd tai
se on tiedettdvd, ettd kolmas kayttaa tallaista merkkid, ei kuitenkaan riitd osoittamaan kyseisen hakijan
vilpillistd mieltd. On lisdksi otettava huomioon hakijan aikomus tavaramerkin rekisteréintihakemuksen
tekohetkelld — tdméd on subjektiivinen seikka, joka on maiaritettiva kyseiseen tapaukseen liittyvien
objektiivisten olosuhteiden perusteella (ks. vastaavasti asia C-529/07, Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli, tuomio 11.6.2009, Kok., s. I-4893, 37 ja 40-42 kohta).

Edelld  esitetyn  perusteella  toiseen  kysymykseen  on  vastattava, ettd  direktiivin
2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, ettd kyseisessd sddnnoksessa tarkoitetun
hakijan vilpillisen mielen olemassaolon osoittamiseksi on otettava huomioon kaikki kyseiseen
tapaukseen liittyvat merkitykselliset rekisteréintihakemuksen tekohetkellda olemassa olevat tekijit.
Pelkéstddn se, ettd hakija tietdd tai sen on tiedettdvd, ettd kolmas kéyttdd hakemuksen tekohetkelld
ulkomailla tavaramerkkid, joka on sekoitettavissa rekisteroitdviaksi haettuun tavaramerkkiin, ei riité
osoittamaan kyseisessd sadnnoksessd tarkoitettua hakijan vilpillista mielta.

Kolmas kysymys

Kolmannella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee ldhinnd, onko
direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, ettd jasenvaltioiden sallitaan siind
ottaa kayttoon ulkomaisia tavaramerkkeja koskeva erityissuoja, joka perustuu siihen, ettd hakija tietda
tai sen olisi pitdnyt tietdd ulkomaisesta tavaramerkista.

Malaysia Dairy, Italian hallitus ja komissio katsovat, ettd harkintavalta, joka jasenvaltioilla on direktiivin
2008/95 4 artiklan 4 kohdassa valinnaisina lueteltujen hylkdédmisperusteiden tai mitdttomaksi
julistamista koskevien perusteiden tdytintoonpanon yhteydessd, rajoittuu asianomaisten perusteiden
pysyttdmiseen tai niiden kdyttoon ottamiseen niiden kansallisissa lainsdddédnndissa, eikd se mahdollista
muiden perusteiden lisdamista.

Yakult ja Tanskan hallitus viittiviat pdinvastoin, ettd koska direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g
alakohdan kattamilla alan kansallisilla sddnnoksilld ei ole kaikkein vélittominta vaikutusta
sisamarkkinoihin, ei voida katsoa, ettd tdlla sddnnokselld suoritetaan tdydellinen yhdenmukaistaminen.

On todettava, ettd vaikka unionin lainsdatdja luettelee direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdassa
esiintyvdt perusteet valinnaisina, on kuitenkin niin, ettd jdsenvaltiolle jétetty harkintavalta rajoittuu
sithen, otetaanko tdméd peruste, sellaisena kuin lainsdédtdja on sen nimenomaisesti rajannut,
kansalliseen lainsdddantoon vai ei (ks. analogisesti direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdasta em. asia
Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 18-20 kohta).

Direktiivissa 2008/95 kielletddan jdsenvaltioita ottamasta kidyttoon muita hylkdysperusteita tai
mitattomaksi julistamista koskevia perusteita kuin kyseisessd direktiivissdé mainitut perusteet, mika
vahvistetaan sen johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa, jonka mukaan perusteet
tavaramerkin rekisterdinnin epdamiselle ja mitattomyydelle, esimerkiksi tavaramerkin ja aikaisempien
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oikeuksien vilinen etuoikeus, olisi lueteltava tyhjentdvésti, vaikka jotkin ndistd perusteista ovat
valinnaisia jasenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitdd ndméd perusteet voimassa tai antaa niistd
saannoksia.

Kolmanteen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g
alakohtaa on tulkittava siten, ettd siind ei sallita jdsenvaltioiden ottaa kéayttoon ulkomaisten
tavaramerkkien erityissuojajérjestelmdd, joka poikkeaa kyseisessi sddnnoksessd vahvistetusta
jarjestelmdstd ja perustuu siihen, ettd hakija tiesi tai sen olisi pitinyt tietdd ulkomaisesta
tavaramerkista.

Oikeudenkayntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssa, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattad oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin niille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata
korvattaviksi.

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

1) Jiasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentimisesti 22.10.2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on
tulkittava siten, ettd kyseisessd sadnnoksessid tarkoitettu vilpillisen mielen kisite on unionin
oikeuden itsendinen kisite, jota on tulkittava yhteniisesti Euroopan unionissa.

2) Direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, etti kyseisessd
sddnnoksessd tarkoitetun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekijin vilpillisen mielen
olemassaolon osoittamiseksi on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvit
merkitykselliset rekisterointihakemuksen tekohetkelld olemassa olevat tekijit. Pelkistidéan se,
ettid kyseisen hakemuksen tekiji tietdi tai sen on tiedettivi, ettd kolmas kiyttida hakemuksen
tekohetkelld ulkomailla tavaramerkkid, joka on sekoitettavissa rekisteroitiviksi haettuun
tavaramerkkiin, ei riitd osoittamaan Kkyseisessd sddnnoksessd tarkoitettua kyseisen
hakemuksen tekijan vilpillistda mielta.

3) Direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, ettd siind ei sallita
jasenvaltioiden ottaa kiyttoon ulkomaisten tavaramerkkien erityissuojajirjestelmid, joka
poikkeaa kyseisessd sddnnoksessd vahvistetusta jirjestelmistd ja perustuu siihen, ettd
tavaramerkin rekisterdointihakemuksen tekijd tiesi tai sen olisi pitinyt tietid ulkomaisesta
tavaramerkista.

Allekirjoitukset
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