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Asia C-445/12 P

Rivella International AG
vastaan
sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Sanaosan "BASKAYA” sisaltava kuviomerkki — Viite —
Kahdenvilinen sopimus — Kolmannen valtion alue — Tosiasiallisen kayton kasite

Tiivistelmd — Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmaéinen jaosto) 12.12.2013

1.  Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja vdite — Viitteen tutkiminen —
Todisteet aikaisemman tavaramerkin kdyttimisestd — Tavaramerkit, joiden kansainvilinen
rekisterdinti on voimassa jdsenvaltiossa — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdan
soveltaminen

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 42 artiklan 2 ja 3 kohta)

2. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja vdite — Vditteen tutkiminen —
Todisteet aikaisemman tavaramerkin kdayttidmisestd — Tosiasiallinen kdytto — Kdsite, josta
sdddetddn yksin unionin oikeudessa

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95 10 artiklan 1 kohta)

1. Yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan sanamuodosta ilmenee, ettd
kyseisen sddnnoksen 2 kohtaa sovelletaan aikaisempiin yhteison tavaramerkkeihin ja sen 3 kohtaa
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin.

Naissd kahdessa sddnnoksessd ei tehdd eroa kansallisten tavaramerkkien ja kansainvalisesti
rekisterdityjen tavaramerkkien vililld. Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdassa mainitut
“aikaisemmat kansalliset tavaramerkit” on kuitenkin ymmarrettdvd tavaramerkeiksi, jotka ovat
voimassa jasenvaltiossa siitd riippumatta, onko ne rekisterdity kansallisella vai kansainvélisella tasolla.

Kyseisen artiklan 3 kohdassa nimittdin sdddetddn, ettd siind asetettuja sddntdja sovelletaan asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin “aikaisempiin kansallisiin
tavaramerkkeihin” tekemdttd kuitenkaan eroa viimeksi mainitussa sddnnoksessd mainittujen
“aikaisempia tavaramerkkeja” koskevien neljin ryhmén vililla, ja ndihin kuuluvat muun muassa
tavaramerkit, joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa jasenvaltiossa.

Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdan tarkoituksena on siten ainoastaan soveltaa edellytysta
aikaisemman yhteison tavaramerkin kayttimisestd yhteison alueella, sellaisena kuin se ilmenee
kyseisen asetuksen 42 artiklan 2 kohdasta, sellaisten aikaisempien kansallisten tavaramerkkien
tilanteisiin, joiden osalta tdismennetddn, ettd kdayton on tapahduttava jasenvaltion alueella.
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Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohtaa voidaan téten soveltaa aikaisempaan kansainviliseen
tavaramerkkiin, johon viite perustuu.

(ks. 35—39 kohta)

2. Yhteison tavaramerkin unionin alueella tapahtuvaa kayttod koskevasta kasitteestd sdddetddn
tyhjentdvasti yksin unionin oikeudessa.

Yhteison tavaramerkkejd koskeva lainsddddnté muodostaa nimittdin itsendisen jérjestelmdn, joka
koostuu sille ominaisten tavoitteiden ja sddntojen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on
riippumaton kansallisista jarjestelmistd. Unionin tuomioistuin on siten todennut, ettd sen puolustavan
tavaramerkin kansallinen késite, jonka nojalla aikaisempaa tavaramerkkid suojataan kansallisen
oikeuden perusteella, vaikka sen kéyttod ei voida osoittaa, ei voi olla esteend yhteison tavaramerkiksi
rekisterdimiselle.

Asia olisi toisin vain silloin, jos yhteison tavaramerkkid koskevilla sddnnoksilld ei yhdenmukaistettaisi
tavaramerkin kadyttimisen kasitettd. Tavaramerkeistd annetun direktiivin

2008/95 10 artiklan 1 kohdassa sdddetddan kuitenkin, ettd tavaramerkkiin, jota sen haltija ei ole ottanut
jasenvaltiossa tosiasialliseen kéyttoon, sovelletaan tietyn médrdajan jdlkeen kyseisessd direktiivissa
sdddettyja seuraamuksia, joihin kuuluu muun muassa mitéttomyys.

(ks. 48—52 kohta)
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