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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksis jaosto)

19 péivéni lokakuuta 2017 *'

Ennakkoratkaisupyynté — Teollis- ja tekijanoikeudet — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 —
96 artiklan a alakohta — Loukkauskanne — 99 artiklan 1 kohta — Pitevyysolettama — 100 artikla —
Mitéattomaksi julistamista koskeva vastakanne — Loukkauskanteen ja mitdttomaksi julistamista
koskevan vastakanteen vilinen suhde — Menettelyllinen itsemdaraamisoikeus

Asiassa C-425/16,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Oberster Gerichtshof
(ylin tuomioistuin, Itdvalta) on esittdnyt 12.7.2016 tekemalldan pédtokselld, joka on saapunut unionin
tuomioistuimeen 1.8.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Hansruedi Raimund
vastaan
Michaela Aigner,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (yhdeksis jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomari E. Juhdsz, joka hoitaa jaoston puheenjohtajan tehtdvid, sekd tuomarit
K. Jirimée ja C. Lycourgos (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: M. Campos Sanchez-Bordona,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Hansruedi Raimund, edustajanaan C. Hadeyer, Rechtsanwalt,

— Michaela Aigner, edustajinaan F. Giitlbauer, S. Sieghartsleitner ja M. Pichlmair, Rechtsanwilte,
kuultuaan julkisasiamiehen 20.6.2017 pidetyssd istunnossa antaman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 99 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Tama pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Hansruedi Raimund ja Michaela Aigner ja
jossa on kyse Euroopan unionin tavaramerkiksi rekisteréidyn sanamerkin loukkausta koskevasta
kanteesta sekéd vastakanteena esitetystd kyseisen tavaramerkin mitdttoméksi julistamista koskevasta
vaatimuksesta.

Asiaa koskevat oikeussddannot

Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 16 perustelukappaleen sanamuodon mukaan “on
valttdmatontd, ettd [EU-]tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien péaétosten oikeusvaikutus
ulottuu koko [Euroopan unioniin], silld tdméd on ainoa keino valttdd tuomioistuinten ja [Euroopan
unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO)] keskendén ristiriitaiset péadtokset ja niiden vaikutukset
[EU-]tavaramerkkien yhtendiseen luonteeseen”.

Kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa sdddetdan seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkki on yhtendinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla [unionissa]: sen
voi rekisteroidd ainoastaan olemaan voimassa koko [unionissa], sen voi luovuttaa, siitd voi luopua, sen
hallintaoikeus voidaan menettda tai julistaa mitattomaéksi ja sen kéytto voidaan kieltdd ainoastaan koko
[unionissa]. Tétéd periaatetta sovelletaan, jollei tdssa asetuksessa toisin sdddetd.”

Mainitun asetuksen 6 artiklan mukaan EU-tavaramerkki saadaan rekisteroinnilla.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan, jonka otsikkona on "Ehdottomat mitdttomyysperusteet”, 1 kohdan
b alakohdassa sdddetddan seuraavaa:

”1. [EU-]Jtavaramerkki julistetaan  mitdttoméksi [EUIPO:lle]  tehdy[n]  vaatimukse[n]  tai
loukkauskanteeseen kohdistuva[n] vastakantee[n perusteella], jos:

b) hakija on jattdnyt tavaramerkkid koskevan hakemuksen vilpillisessd mielessa.

»

Kyseisen asetuksen 96 artiklan a ja d alakohdassa sdddetddn seuraavaa:
”[EU]-tavaramerkkeja kisittelevilld tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

a) kaikissa loukkauskanteissa ja — jos kansallinen laki ne sallii — [EU-]tavaramerkin loukkauksen uhkaa
koskevissa kanteissa;

d) 100 artiklassa tarkoitetuissa [EU-]Jtavaramerkin menettimistd ja mitidttomyyttda koskevissa
vastakanteissa.”
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Mainitun asetuksen 99 artiklan, jonka otsikko on ”Pdtevyysolettamus - asiaperustetta koskevat
viitteet”, 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"[EU-]tavaramerkkeja kasittelevit tuomioistuimet pitdvit [EU-]tavaramerkkid patevdnd, jollei vastaaja
kiistd sen pétevyyttd menettimistd tai mitdttomyyttd koskevalla vastakanteella.”

Asetuksen N:o 207/2009 100 artiklassa siaadetadn seuraavaa:

”1. Menettdmistd tai mitdttomyyttd koskeva vastakanne voi perustua ainoastaan tédssd asetuksessa
sdddettyihin menettdmis- tai mitdattomyysperusteisiin.

2. [EU-]tavaramerkkeja kasittelevd tuomioistuin hylkdd menettimistd tai mitdttomyyttd koskevan
vastakanteen, jos [EUIPO:]n tekemdstd péadatoksestd samojen osapuolien vilisestd samaa asiaa
koskevasta ja samoin perustein nostetusta kanteesta on jo tullut lopullinen.

4. [EU-]tavaramerkkeja kasittelevd tuomioistuin, jolle [EU-]Jtavaramerkkid koskeva menettimistd tai
mitittomyyttd koskeva vastakanne esitetddn, ilmoittaa [EUIPO:]lle pdivima&ardn, jona tdmé vastakanne
on esitetty. [EUIPO] merkitsee tdmin toimen [EU-]tavaramerkkirekisteriin.

6. Jos [EU-]tavaramerkkejd kasittelevd tuomioistuin on tehnyt lainvoimaiseksi tulleen paédtoksen
[EU-]tavaramerkkid koskevasta menettamistd tai mitattomyytta koskevasta vastakanteesta, jédljennos
paitoksestd on toimitettava [EUIPO:]lle. Osapuolet voivat pyytdd tietoja timén toimittamisen osalta.
[EUIPO] merkitsee [EU-]Jtavaramerkkirekisteriin maininnan paitoksestd taytdntoonpanoasetuksessa
sdaddettyjen edellytysten mukaisesti.

”

Kyseisen asetuksen 104 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetdén seuraavaa:

”1. Jollei menettelyn jatkamiseen ole erityisid syitd, 96 artiklassa tarkoitettua kannetta, lukuun
ottamatta vahvistuskanteita, jotka koskevat sitd, ettd loukkausta ei ole tapahtunut, kasitteleva
[EU-]tavaramerkkejd késittelevd tuomioistuin keskeyttdd asian Kkasittelyn omasta aloitteestaan
kuultuaan osapuolia tai jonkin osapuolen hakemuksesta ja kuultuaan muita osapuolia, jos
[EU-]tavaramerkin pétevyys on jo valituksen kohteena toisessa [EU-]|tavaramerkkejd kasittelevissa
tuomioistuimessa vastakanteen perusteella tai jos menettdmistd tai mitattomyyttd koskeva vaatimus on
jo esitetty [EUIPO:]lle.

2. Jollei menettelyn jatkamiseen ole erityisid syitd, menettdmistd tai mitdttomyyttd koskevaa vaatimusta
kasittelevda [EUIPO] keskeyttdd asian kisittelyn omasta aloitteestaan kuultuaan osapuolia tai jonkin
osapuolen hakemuksesta ja kuultuaan muita osapuolia, jos [EU-]tavaramerkin pdtevyys on jo
valituksen kohteena toisessa [EU-]tavaramerkkejd Kkasittelevdssd tuomioistuimessa vastakanteen
perusteella. Jos jokin [EU-]tavaramerkkejd késittelevdssd tuomioistuimessa vireilld olevan menettelyn
osapuolista kuitenkin sitd pyytdd, tuomioistuin voi kuultuaan menettelyn muita osapuolia keskeyttdd
menettelyn. Tassa tapauksessa [EUIPO] jatkaa menettelyd.”
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Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Raimund, joka on EU-tavaramerkiksi rekisteréidyn sanamerkin "Baucherlwdrmer” haltija, on myynyt
noin vuodesta 2000 lukien kyseisella tavaramerkilld yrtteja alkoholipohjaista valmistetta varten. Myos
Aigner markkinoi yrttisekoitusta, jonka voi kaataa vahvaan alkoholiin, jota hdn kutsuu myo6s
Baucherlwarmeriksi.

Raimund on nostanut Handelsgericht Wienissda (Wienin kauppatuomioistuin, Itdvalta) sen
EU-tavaramerkin loukkaamista, jonka haltija hédn on, koskevan kanteen, jotta Aigneria kiellettdisiin
kayttamastd merkkid Baucherlwdrmer mainitun tavaramerkin kattamiin luokkiin kuuluvia tavaroita ja
palveluja varten. Péddasian vastaaja Aigner puolestaan katsoi muun muassa, ettd Raimund oli saanut
kyseisen tavaramerkin moraalittomasti ja vilpillisesti ja nosti kyseisessa tuomioistuimessa vastakanteen
mainitun tavaramerkin julistamiseksi mitattomaksi.

Handelsgericht Wien padtti lykata kyseisen vastakanteen kasittelyd siihen saakka, kunnes tavaramerkin
loukkaamista koskeva kanne, josta pédasiassa oli kyse, on lopullisesti ratkaistu. Koska maédrdys
vastakanteen kisittelyn lykkddmisestd on kuitenkin kumottu, mainittu kanne on edelleen vireilld
ensimmadisessd oikeusasteessa. Handelsgericht Wien hylkési tavaramerkin loukkaamista koskevan
kanteen silld perusteella, ettd Raimund oli jattanyt EU-tavaramerkkid koskevan hakemuksen vilpillisessé
mielessa.

Koska Oberlandesgericht Wien (Wienin alueellinen muutoksenhakutuomioistuin, Itévalta) pysytti
ensimmadisessd  oikeusasteessa annetun tuomion muutoksenhakuvaiheessa, Raimund teki
Revision-valituksen Oberster Gerichtshofiin (ylin tuomioistuin, Itdvalta).

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo, ettd pddasian kantaja on todella hankkinut pédasiassa
kyseessd olevan EU-tavaramerkin vilpillisessd mielessd ja ettd ndin ollen kyseinen tavaramerkki olisi
asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla julistettava mitattomaksi. Se
kuitenkin pohtii Raimundin valituksessaan esiin tuomaa kysymysta siitd, saattoivatko ensimmdisen ja
toisen oikeusasteen tuomioistuimet lausua vilpillisestd mielestd tavaramerkin loukkaamista koskevan
kanteen yhteydessd, vaikka vastakanteesta, jolla vaadittiin kyseisen tavaramerkin julistamista
mitdttomaksi, ei ollut lopullista ratkaisua.

Kun otetaan huomioon se, ettd padasian vastaaja vetoaa asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun ehdottomaan mitdttémyysperusteeseen, johon voidaan — kuten kyseisen
asetuksen 99 artiklan 1 kohdassa sdddetddn — pétevasti vedota loukkauskanteen yhteydessa vain, jos
vastaaja nostaa télld perusteella vastakanteen, Oberster Gerichtshof pohtii, riittdako se, ettd siihen, ettd
tavaramerkkioikeus on hankittu vilpillisessd mielessd, perustuva vastakanne on nostettu,
loukkauskanteen hylkddmiseen jo ennen kuin vastakannetta on ratkaistu (ensimmdinen vaihtoehto);
vai voidaanko loukkauskanne hyldtd mainitusta syystd vain, jos kyseinen tavaramerkki vahintaankin
samanaikaisesti julistetaan mitdttomaksi vastakanteen perusteella (toinen vaihtoehto) tai vield jos
tavaramerkkioikeuksien hankkimiseen vilpillisessé mielessd perustuva oikeudenkdyntiviite ei voi
menestyd loukkauskanteen vyhteydessd, vain, jos tavaramerkki on ensin lopullisesti julistettu
mitattomaksi vastakanteen johdosta (kolmas vaihtoehto).

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin ilmoittaa, ettd nyt késiteltdvassd asiassa loukkauskanteen
menestyminen tai hylkddminen riippuu yksinomaan mitattomyyttd koskevasta viitteestd. Se ehdottaa
unionin  tuomioistuimelle  toisen = vaihtoehdon  hyvdksymistda  siten, ettd  asetuksen
N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdasta pitdisi sen mukaan seurata, ettd loukkauskanne voidaan hyldté
mitattomyyttd koskevan perusteen nojalla ainoastaan silloin, kun ainakin samanaikaisesti hyviksytdan
vastakanne samasta syystd. Se katsoo, ettei pelkdstddn sen, ettd mainitunlainen vastakanne on nostettu,
pitdisi riittdd, mutta ettd pdinvastoin sen odottamisen, ettd vastakannetta koskeva ratkaisu tulee
lopulliseksi, ei pitdisi olla valttdmatontd. Se tdsmentdd, ettd mahdollista velvollisuutta odottaa, etté
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vastakanteen ratkaisu tulee lainvoimaiseksi, loukkauskanteen ja vastakanteen kasittelyn mahdollista
yhdistdmistd sekd muutoksenhakua koskevia yksityiskohtaisia sddntoja olisi arvioitava vain kansallisen
prosessioikeuden suhteen.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa vield, ettd vaihtoehto, jonka hyviaksymistd se unionin
tuomioistuimelle ehdottaa, on omiaan varmistamaan sen, ettd mitdttomyyttd tai menettdmistd koskeva
inter partes viite, joka on esitetty loukkauskanteen yhteydessd, hyviksytddn ainoastaan, kun
tavaramerkki julistetaan samasta syystd erga omnes mitdttomaksi tai menetetyksi vastakannetta
koskevassa oikeudenkdynnissé. Erityisesti ensimmadisessd oikeusasteessa hdvinneen pédasian kantajan,
joka on nostanut loukkauskanteen, olisi riitautettava muutoksenhakumenettelyssd menestyakseen seka
loukkauskannetta ettd vastakannetta koskeva padtos. Jos hdn riitauttaisi ainoastaan loukkauskannetta
koskevan pédatoksen, hidnen valituksensa hyléttdisiin, koska vastakannetta koskeva ratkaisu tulisi
lainvoimaiseksi ja estiisi jo etukdteen loukkauskanteen menestymisen.

Oberster Gerichtshof myontdd kuitenkin, ettd asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan sanatarkka merkitys
tai tarkoitus voisivat johtaa myos sen esittiméstd tulkinnasta poikkeavaan tulkintaan.

Niissd olosuhteissa Oberster Gerichtshof on lykdnnyt asian kisittelyd ja esittdinyt unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Voidaanko EU-tavaramerkkia koskeva loukkauskanne (asetuksen (EY) N:o 207/2009 — — 96 artiklan
a alakohta) hyléta vilpillisessd mielessd tehtyd tavaramerkkihakemusta koskevan viitteen johdosta
(asetuksen (EY) N:o 207/2009 — — 52 artiklan 1 kohdan b alakohta), jos vastaaja on nostanut siihen
perustuvan vastakanteen, joka koskee unionin tavaramerkin mitattoméaksi julistamista (asetuksen
(EY) N:o 207/2009 —-99 artiklan 1 kohta), mutta tuomioistuin ei ole vield ratkaissut tatd
vastakannetta?

2) Jos ndin ei ole: voiko tuomioistuin hyldta loukkauskanteen vilpillisessda mielessd tehtyd
tavaramerkkihakemusta koskevan viitteen johdosta, jos se samanaikaisesti hyvaksyy mitattomaksi
julistamista koskevan vastakanteen, vai onko sen odotettava loukkauskannetta ratkaistessaan
vastakannetta koskevan ratkaisun lainvoimaiseksi tulemista?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Ensimmaiselld kysymykselldadn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pyrkii selvittdméédn ldhinnd,
onko asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohtaa tulkittava niin, ettd EU-tavaramerkkejd kasitteleva
tuomioistuin voi hyldtd siind kyseisen asetuksen 96 artiklan a alakohdan nojalla nostetun
loukkauskanteen kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kaltaisen
ehdottoman mitattomyysperusteen vuoksi ilman, ettd kyseinen tuomioistuin on hyviksynyt
mitdttomaksi julistamista koskevan vastakanteen, jonka kyseisen loukkauskanteen vastaaja on nostanut
mainitun asetuksen 100 artiklan 1 kohdan nojalla ja joka perustuu samaan mitdattomyysperusteeseen.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytdinnon mukaan on niin, ettd kun kyse on unionin
oikeuden sddnnosten tulkitsemisesta, on otettava huomioon paitsi niiden sanamuoto myds asiayhteys
ja silla lainsdddannolla tavoitellut paamadrdt, jonka osia sddnnokset ovat (tuomio 19.9.2000, Saksa v.
komissio, C-156/98, EU:C:2000:467, 50 kohta; tuomio 25.10.2011, eDate Advertising ym., C-509/09
ja C-161/10, EU:C:2011:685, 54 kohta ja tuomio 26.7.2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, 73 kohta).
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Kun on kyse asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan, jonka otsikko on ”"Patevyysolettamus — asiaperustetta
koskevat viitteet” ja joka on kyseisen asetuksen X osaston 2 jaksossa, joka koskee loukkausta ja
EU-tavaramerkkien voimassaoloa koskevia riitoja, sanamuodosta, sen 1 kohdassa sdddetddn, etté
EU-tavaramerkkeja kasittelevit tuomioistuimet pitdvat EU-tavaramerkkid patevini, jollei vastaaja kiistd
sen patevyyttd menettdmistd tai mitattomyytta koskevalla vastakanteella.

Vaikka kyseisestd sdadnnoksestd ilmenee, ettd EU-tavaramerkkiin sovelletaan pédtevyysolettamaa, joka
loukkauskanteen yhteydessd voidaan kumota mitdttomyyttd koskevalla vastakanteella, on kuitenkin
todettava, ettei yksinomaan mainitun sddnnoksen sanamuodon perusteella voida ratkaista sitd, onko
EU-tavaramerkkejd kasittelevan tuomioistuimen hyvéksyttdvd mainittu vastakanne ennen kuin se voi
hyldtd loukkauskanteen silloin, kun loukkauskanteen vastaaja vetoaa kyseistd kannetta vastaan
tavaramerkin mitattomyysperusteeseen ja nostaa lisiksi mitdttomyyttd koskevan vastakanteen, joka
perustuu samaan mitattomyysperusteeseen.

Asiayhteydestd, johon asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohta liittyy, on todettava, ettd mainitun
asetuksen 104 artiklan 1 kohdassa edellytetdén, ettd jollei menettelyn jatkamiseen ole erityisid syitd,
96 artiklassa tarkoitettua kannetta kisitteleva EU-tavaramerkkejd kisittelevd tuomioistuin keskeyttda
asian kasittelyn omasta aloitteestaan, jos EU-tavaramerkin pétevyys on jo valituksen kohteena toisessa
EU-tavaramerkkejd kisittelevdssd tuomioistuimessa tai jos menettimistd tai mitdttomyyttd koskeva
vaatimus on jo esitetty EUIPO:lle.

Niin ollen asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan tulkitseminen niin, ettd riittdisi, ettd
mitdttomyyttd koskeva vastakanne on nostettu EU-tavaramerkkejd kasittelevdssd tuomioistuimessa,
jotta kyseinen tuomioistuin voi jo ennen kuin se lausuu kyseisestd vaatimuksesta ratkaista mainitun
asetuksen 96 artiklan a alakohdan nojalla nostetun loukkauskanteen saman mitdttoémyysperusteen
nojalla, johon kyseisessé vastakanteessa on vedottu, johtaisi sellaiseen epéloogiseen seuraukseen, ettd
mainitun asetuksen sddnnét, jotka koskevat EU-tavaramerkkeja kasittelevissd eri tuomioistuimissa
vireilld olevien asioiden liittymistd yhteen, olisivat tiukemmat kuin sddnnét, jotka koskevat samassa
EU-tavaramerkkeja kasittelevissda tuomioistuimessa vireilld olevien asioiden liittymistd yhteen.

Asetuksella N:o 207/2009 tavoitellusta padméérdsta on muistutettava, ettd sen 1 artiklan 2 kohdassa
sdddetdan EU-tavaramerkin yhtendisyydestd. Koska sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla
unionissa, sen voi tdmdn sddnnoksen mukaan rekister6idd ainoastaan olemaan voimassa koko
unionissa, sen voi luovuttaa, siitd voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettdd tai julistaa
mitdttomaksi ja sen kaytto voidaan kieltdd ainoastaan koko unionissa.

Taltd osin mainitun asetuksen johdanto-osan 16 perustelukappaleessa todetaan, ettd EU-tavaramerkin
voimassaoloa koskevien paitosten oikeusvaikutus ulottuu koko unioniin, silld tdiméd on ainoa keino
valttdd tuomioistuinten ja EUIPO:n keskenddn ristiriitaiset padtokset ja niiden vaikutukset
EU-tavaramerkkien yhtendiseen luonteeseen.

Mainitun asetuksen tavoitteesta siis seuraa, ettd EU-tavaramerkin yhtendisyyden varmistamiseksi
EU-tavaramerkkeja ~ kasittelevin =~ tuomioistuimen  ratkaisulla,  jossa ~ saman  asetuksen
100 artiklan 1 kohdan nojalla nostetun mitdttomyyttd koskevan vastakanteen yhteydessd julistetaan
EU-tavaramerkki mitdttomaksi, on vdistimattd erga omnes -vaikutuksia koko unionissa.

Mainitunlaisen ratkaisun erga omnes -vaikutus on sitd paitsi vahvistettu sekd asetuksen
N:o 207/2009 100 artiklan 6 kohdassa, jonka mukaan EU-tavaramerkkeja késittelevin tuomioistuimen
on toimitettava jéljennds lainvoimaiseksi tulleesta paatoksestda EU-tavaramerkkia koskevasta
menettdmistd tai mitdttomyyttd koskevasta vastakanteesta EUIPO:lle, ettd kyseisen asetuksen
104 artiklassa tarkoitetuissa asioiden yhteenliittymistd koskevissa sddnnoissd, jotka on palautettu
mieleen tdméan tuomion 25 kohdassa.
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Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 64 kohdassa, téllaisen tuomioistuimen
loukkauskanteesta tekemailld paatokselld on sitd vastoin vaikutuksia vain asianosaisten valilld, joten sen
tultua lopulliseksi kyseinen péétds sitoo vain niitd asianosaisia, jotka ovat osallistuneet kyseisen kanteen
kasittelyyn.

Tallainen tilanne on kyseessi silloin, kun, kuten pédasiassa, EU-tavaramerkkeja kasittelevd tuomioistuin
hylkaa loukkauskanteen sen vuoksi, ettd on olemassa ehdoton mitdttémyysperuste, kuten asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkia
koskevaa hakemusta jdtettdessd, ratkaisematta ensin kyseisen kanteen vastaajan nostamaa
mitdttomyyttd koskevaa vastakannetta.

On kuitenkin todettava, ettd kun otetaan huomioon EU-tavaramerkin yhtendisyys seké tavoite valttaa
asiaa koskevat ristiriitaiset péaédtokset, EU-tavaramerkin mitéttomaksi julistamisen, joka perustuu
mainitunlaiseen ehdottomaan mitdttomyysperusteeseen, on padettivd koko unionissa eikd ainoastaan
loukkauskanteen kasittelyyn osallistuneiden tahojen vililld. Tama vaatimus edellyttdd, ettd kyseinen
EU-tavaramerkkejd kasittelevd tuomioistuin ratkaisee mitdttomyyttd koskevan vastakanteen ennen
loukkauskanteen ratkaisemista.

Nidin ollen EU-tavaramerkkejd kasittelevian tuomioistuimen on hyviksyttaivda EU-tavaramerkin
mitidttomyyttd koskeva vastakanne, joka on nostettu asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 1 kohdan
nojalla mainitun asetuksen 96 artiklan a alakohdassa tarkoitetun samaa tavaramerkkid koskevan
loukkauskanteen yhteydessd, ennen kuin se voi hyldtd viimeksi mainitun kanteen saman ehdottoman
mitattomyysperusteen vuoksi.

Edelld esitetystd seuraa, ettd asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, ettd
EU-tavaramerkkejd kasittelevd tuomioistuin ei voi hyldtd siind mainitun asetuksen 96 artiklan
a alakohdan nojalla nostettua loukkauskannetta kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun kaltaisen ehdottoman mitattomyysperusteen vuoksi ilman, ettd kyseinen tuomioistuin on
ensin hyviksynyt mitdttomaéksi julistamista koskevan vastakanteen, jonka kyseisen loukkauskanteen
vastagja on nostanut mainitun asetuksen 100 artiklan 1 kohdan nojalla ja joka perustuu samaan
mitattomyysperusteeseen.

Toinen kysymys

Toisella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pyrkii selvittdmédn ldhinnd, onko
asetuksen N:o 207/2009 sadannoksid tulkittava niin, ettd EU-tavaramerkkejd kasitteleva tuomioistuin voi
hyldtd siind mainitun asetuksen 96 artiklan a alakohdan nojalla nostetun loukkauskanteen kyseisen
asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kaltaisen ehdottoman mitidttémyysperusteen
vuoksi, vaikka mitattomaéksi julistamista koskevasta vastakanteesta, joka on nostettu mainitun asetuksen
100 artiklan 1 kohdan nojalla ja joka perustuu samaan mitidttomyysperusteeseen, tehty paatos ei ole
vield lopullinen.

Ensimmadiseen kysymykseen annetusta vastauksesta ilmenee, ettd EU-tavaramerkin yhtendisyyden
varmistamiseksi ja ristiriitaisten padtosten vaaran torjumiseksi asetuksen

N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan EU-tavaramerkkejd kasittelevd tuomioistuin
hyviaksymddn mainitun asetuksen 100 artiklan 1 kohdan nojalla nostettu vastakanne ennen kuin se voi
hyldtd mainitun asetuksen 96 artiklan a alakohdan nojalla nostetun loukkauskanteen.

Kuten julkisasiamies on kuitenkin todennut ratkaisuehdotuksensa 80 kohdassa, asetukseen

N:o 207/2009 ei sisdlly mitddn sddntod, joka edellyttdisi, ettd jotta EU-tavaramerkkeja kisitteleva
tuomioistuin voisi hyldtd loukkauskanteen, paatoksestd, jolla mitdttomyyttd koskeva vastakanne on
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hyviksytty, olisi pitdnyt tulla lopullinen, eikd mitddn sdénto4, jossa kiellettdisiin kyseistd tuomioistuinta
odottamasta sitd, ettd pddtos, jolla vastakanne hyviksytddn, tulisi lopulliseksi, jotta loukkauskanne
voidaan hylata.

Mainitun  asetuksen missddn sddnnoksessd ei nimittdin aseteta sen edellytykseksi, ettd
EU-tavaramerkkeja kasittelevd tuomioistuin voi hyldtd tavaramerkin loukkauskanteen mitattomyyden
perusteella, sitd, ettd pédtos, jolla se on hyviksynyt saman mitidttomyysperusteen vuoksi vastakanteen,
jolla vaaditaan kyseisen tavaramerkin julistamista mitéttomaksi, olisi tullut lopulliseksi, kun taas
mainitun asetuksen 100 artiklassa mainituissa muissa tapauksissa mainitunlaisesta vaatimuksesta on

sdadetty.

Mainitunlaisessa asiayhteydessd on muistutettava siitd, ettd unionin tuomioistuimen vakiintuneen
oikeuskdytannon mukaan silloin, kun unioni ei ole antanut asiaa koskevia sddnnoksid, kunkin
jasenvaltion asiana on jdsenvaltioiden menettelyllisen itsemédraamisoikeuden periaatteen nojalla
madrittad sisdisessd oikeusjérjestyksessddn toimivaltaiset tuomioistuimet ja antaa menettelysadnnot
sellaisia oikeussuojakeinoja varten, joilla pyritddn turvaamaan unionin oikeuteen perustuvat yksityisten
oikeudet, mutta jdsenvaltioiden velvollisuutena on taata jokaisessa tapauksessa ndiden oikeuksien
tehokas suoja (ks. vastaavasti tuomio 30.9.2003, Kobler, C-224/01, EU:C:2003:513, 47 kohta ja tuomio
27.6.2013, Agrokonsulting, C-93/12, EU:C:2013:432, 35 kohta).

Taten SEU 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun vilpittomédn vyhteistyon periaatteen mukaisesti
menettelysddnnot sellaisia oikeussuojakeinoja varten, joilla pyritdédn turvaamaan unionin oikeuteen
perustuvat yksityisten oikeudet, eivit saa olla epédedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia
luonteeltaan jasenvaltion sisdisid oikeussuojakeinoja (vastaavuusperiaate), eivitkd ne saa olla sellaisia,
ettd unionin oikeusjérjestyksessda vahvistettujen oikeuksien kéyttiminen on kdytinnossa mahdotonta
tai suhteettoman vaikeaa (tehokkuusperiaate) (tuomio 16.12.1976, Rewe-Zentralfinanz ja Rewe-Zentral,
33/76, EU:C:1976:188, 5 kohta; tuomio 14.12.1995, Peterbroeck, C-312/93, EU:C:1995:437, 12 kohta ja
tuomio 27.6.2013, Agrokonsulting, C-93/12, EU:C:2013:432, 36 kohta).

Unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteisiin
perustuvat vaatimukset koskevat muun muassa unionin oikeuteen perustuvia kanteita sdintelevien
menettelysddntojen madrittdmistd (ks. vastaavasti tuomio 27.6.2013, Agrokonsulting, C-93/12,
EU:C:2013:432, 37 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Nyt kasiteltavdssd asiassa ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd Itdvallan oikeudessa Oberster
Gerichtshofin  oikeuskdytinnén mukaan loukkauskanne voidaan hylatda = EU-tavaramerkin
mitittomyyden vuoksi vain, jos mainittu tavaramerkki on vdhintddnkin samanaikaisesti julistettu
mitattomaksi vastakanteen perusteella. Mainitun tuomioistuimen mukaan kyseinen vaatimus takaa
sen, ettd mitdttomyyttd koskeva viite voi loukkauskanteen, jolla on vaikutuksia vain asianosaisten
vilisessd suhteessa, yhteydessd menestyd vain, jos EU-tavaramerkki on vastakanteen yhteydessd
julistettu samasta syystd mitdttoméksi erga omnes.

Taltd osin on todettava, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 86 kohdassa, ettd
silloin kun, kuten pédasiassa, sama tuomioistuin ratkaisee sekd tavaramerkin loukkauskanteen ettd
kyseistd samaa tavaramerkkid koskevan mitdttomyyttd koskevan vastakanteen, kyseisen
tuomioistuimen vastakanteesta antaman pddtoksen johdonmukaisuus estdd antamasta mainitun
paatoksen kanssa ristiriidassa olevaa paatostd loukkauskanteesta.

EU-tavaramerkkeja kasittelevin tuomioistuimen on tosin odotettava mitdttomyyttd koskevan
vastakanteen késittelyn padttymistd, jotta se voi ratkaista loukkauskanteen. Kuten ennakkoratkaisua
pyytdnyt tuomioistuin on kuitenkin aiheellisesti todennut, loukkauskannetta koskevan menettelyn
padttymisen sitominen asianosaisten menettelyyn sitd paatosta koskevassa muutoksenhaussa, jolla
mitattomyyttd koskeva vastakanne on hyviksytty, johtaisi erittdin todennékoisesti merkittaviin
viivastyksiin kyseisessdé menettelyssd. Taltd osin on muistutettava, ettd kuten julkisasiamies on
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todennut ratkaisuehdotuksensa 89 kohdassa, koska molemmissa asioissa on samat osapuolet, niilld on
yhtildiset puolustautumismahdollisuudet ja niiden on vastattava omien toimiensa seurauksista. Se, ettd
yksi asianosainen pyrkii perittdisilla muutoksenhauilla viivyttdmédn ensimmadisessd oikeusasteessa
annettujen paitosten lainvoimaiseksi tuloa, ei siten voi olla ensisijaista siihen velvollisuuteen néhden,
joka tuomioistuimella on ratkaista sen kisiteltaviksi saatettu asia.

Néin ollen se, ettd EU-tavaramerkkejd kasittelevd tuomioistuin kaésittelee yhdessda asetuksen
N:o 207/2009 100 artiklan 1 kohtaan perustuvan mitdttomyyttd koskevan vastakanteen ja kyseisen
asetuksen 96 artiklan a alakohdan nojalla nostetun loukkauskanteen, vaikuttaa olevan omiaan
varmistamaan tehokkuusperiaatteen.

Vastaavuusperiaatteesta on todettava, ettd nyt késiteltdvissd asiassa unionin tuomioistuimella ei ole
kaytossddn mitddn tietoja, joiden perusteella olisi mahdollista epdilld, ettei senkaltaisessa
oikeuskédytdnnossd, josta Oberster Gerichtshof on muistuttanut tdmin tuomion 43 kohdassa,
noudatettaisi kyseistd periaatetta, minka tarkastaminen on kuitenkin kyseisen tuomioistuimen tehtava.

Niissd olosuhteissa toiseen kysymykseen on vastattava, ettd asetuksen N:o 207/2009 sddnnoksid on
tulkittava niin, ettd ne eivdat ole esteend sille, ettd EU-tavaramerkkeja kisittelevd tuomioistuin voi
hyldtd mainitun asetuksen 96 artiklan a alakohdan nojalla nostetun loukkauskanteen kyseisen asetuksen
52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kaltaisen ehdottoman mitédttomyysperusteen vuoksi,
vaikka mitattomaksi julistamista koskevasta vastakanteesta, joka on nostettu mainitun asetuksen
100 artiklan 1 kohdan nojalla ja joka perustuu samaan mitidttomyysperusteeseen, tehty pdatos ei ole
vield lopullinen.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian kasittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssa, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin naille asianosaisille huomautusten esittamisestda unionin tuomioistuimelle, ei voida mairita
korvattaviksi.

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

1) Euroopan  unionin  tavaramerkistd  26.2.2009 annetun neuvoston  asetuksen
(EY) N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, ettd EU-tavaramerkkeja
kasitteleva tuomioistuin ei voi hylita siind kyseisen asetuksen 96 artiklan a alakohdan nojalla
nostettua loukkauskannetta kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun kaltaisen ehdottoman mitittomyysperusteen vuoksi ilman, ettdi Kkyseinen
tuomioistuin on ensin hyviksynyt mitiattomiksi julistamista koskevan vastakanteen, jonka
kyseisen loukkauskanteen vastaaja on nostanut mainitun asetuksen 100 artiklan 1 kohdan
nojalla ja joka perustuu samaan mitiattomyysperusteeseen.

2) Asetuksen N:o 207/2009 sidnnoksia on tulkittava niin, ettd ne eivit ole esteeni sille, ettid
EU-tavaramerkkeja kasittelevd tuomioistuin voi hyliti mainitun asetuksen 96 artiklan
a alakohdan nojalla nostetun loukkauskanteen kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun kaltaisen ehdottoman mitittomyysperusteen vuoksi, vaikka
mitittomiksi julistamista koskevasta vastakanteesta, joka on nostettu mainitun asetuksen
100 artiklan 1 kohdan nojalla ja joka perustuu samaan mitittomyysperusteeseen, tehty
péitos ei ole vield lopullinen.

Allekirjoitukset

ECLILEU:C:2017:776 9



Tuomio 19.10.2017 — Asia C-425/16
RAIMUND

i — Téman tuomion avainsanoihin on tehty kielellisia muutoksia sen ensimmaisen julkaisemisen jélkeen.
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