g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kymmenes jaosto)
2 paivana kesdkuuta 2022 *

[1.7.2022 annetulla mééréaykselld oikaistu teksti]

Ennakkoratkaisupyyntd — Jasenvaltioiden lainsddddnnon ldhentdminen — Tavaramerkit —
Direktiivi 2008/95/EY — 5 artikla — Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet — 6 artiklan 2 kohta —
Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset — Tavaramerkin haltija ei voi kieltdd kolmatta
kéayttdmasta elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta, jonka vaikutusalue on paikallinen —
Edellytykset — Aikaisemman oikeuden késite — Toiminimi — My6hemmaén tavaramerkin
haltija, jolla on viela aikaisempi oikeus — Merkityksellisyys

Asiassa C-112/21,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynndsti, jonka Hoge Raad der
Nederlanden (ylin yleinen tuomioistuin, Alankomaat) on esittdnyt 19.2.2021 tekemallddn
paatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 25.2.2021, saadakseen ennakkoratkaisun
asiassa
X BV
vastaan
Classic Coach Company vof,
Y ja
Z,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Jarukaitis sekd tuomarit M. Ilesic (esitteleva
tuomari) ja D. Gratsias,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,
kirjaaja: A. Calot Escobar,
ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssi esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

* Oikeudenkéyntikieli: hollanti.
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— X BV, edustajanaan F. L. van Dorsser, advocaat,

[sellaisena kuin se on oikaistuna 1.7.2022 annetulla méaraykselld] Classic Coach Company vof,
Y ja Z, edustajanaan M. G. Jansen, advocaat,

Puolan hallitus, asiamiehenddn B. Majczyna,

Euroopan komissio, asiamiehiniin aluksi E. Gippini Fournier ja P.-J. Loewenthal, sittemmin
P.-J. Loewenthal,

padtettyddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynté koskee jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisestd
22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008,
L 299, s. 25) 6 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Tamd pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtddltd matkustajaliikennettd
linja-autoilla harjoittava yritys X BV ja toisaalta myds matkustajaliikennettd linja-autoilla
harjoittava yritys Classic Coach Company vof (jiljempéna Classic Coach) ja kaksi luonnollista
henkil6d, Y ja Z, ja jossa on kyse siitd, ettd kolmen viimeksi mainitun véitetddn loukanneen
Benelux-tavaramerkkia, jonka haltija X on.

Asiaa koskevat oikeussdiannot

Kansainvidlinen oikeus

Pariisin yleissopimus

Teollisoikeuden suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen, joka on allekirjoitettu Pariisissa
20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979
(Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jadljempéand Pariisin
yleissopimus), 1 artiklan 2 kappaleessa madratdan seuraavaa:

"Teollisoikeuden suojelu kohdistuu patentteihin, hyodyllisyysmalleihin, teollismalleihin, tehtaan- tai
kauppamerkkeihin, palvelumerkkeihin, toiminimiin, alkuperdd osoittaviin merkint6ihin tai
nimityksiin seka vilpillisen kilpailun ehkaisemiseen.”

Pariisin yleissopimuksen 8 artiklassa méérétiddn seuraavaa:

"Toiminimen tulee olla suojattu ilman hakemusta ja rekisterdintivelvollisuutta kaikissa liittomaissa,
olipa se tehtaan tai kauppamerkin osana tai ei.”
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TRIPS-sopimus

Teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd nékokohdista tehty sopimus (jaljempana
TRIPS-sopimus) on Maailman kauppajirjeston (WTQO) perustamissopimuksen, joka on
allekirjoitettu Marrakechissd 15.4.1994 ja hyviksytty Uruguayn kierroksen monenvilisissé
kauppaneuvotteluissa (1986-1994) laadittujen sopimusten tekemisestd Euroopan yhteison
puolesta yhteison toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdylld neuvoston padtokselld
94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1), liitteessa 1 C.

TRIPS-sopimuksen 1 artiklan otsikko on ”Velvoitteiden luonne ja soveltamisala”, ja sen
2 kohdassa madrétaan seuraavaa:

"Tassa sopimuksessa kisitteelld teollis- ja tekijanoikeudet’ tarkoitetaan kaiken tyyppisid teollis- ja
tekijanoikeuksia, joista on méadrayksia II osan 1-7 luvuissa.”

Kyseisen sopimuksen 2 artiklan, jonka otsikko on "Teollis- ja tekijanoikeuksia koskevat
yleissopimukset”, 1 kohdassa mééréitdaan seuraavaa:

"Tamén sopimuksen II, III ja IV osien osalta jasenten tulee mukauttaa lainsdddantonsd Pariisin
yleissopimuksen (1967) 1-12 ja 19 artiklan mukaiseksi.”

Mainitun sopimuksen 16 artiklan, jonka otsikko on "Myonnetyt oikeudet”, 1 kohdassa maarataan
seuraavaa:

"Rekisteroidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estdéd kolmansia osapuolia ilman hdnen
suostumustaan kayttdméastda kaupankdynnissd identtisid tai samanlaisia merkkejd tavaroille tai
palveluille, jotka ovat identtisid tai samankaltaisia niiden kanssa, joiden osalta tavaramerkki on
rekisterdity, milloin sellainen kaytto aiheuttaisi todenndkoéisesti sekaannusta. Sekaannus oletetaan
todenndkoiseksi, milloin identtisia merkkeja kaytetddn identtisille tavaroille tai palveluille. Edelld
tarkoitetut oikeudet eivdt vaikuta olemassa oleviin aikaisempiin oikeuksiin, eivatké vaikuta jasenten
mahdollisuuksiin saattaa oikeudet kéaytosta riippuviksi.”

Unionin oikeus
Direktiivin 2008/95 johdanto-osan viidennessé perustelukappaleessa tismennetdin seuraavaa:

Tamd direktiivi ei saisi estdd jdsenvaltioita jatkamasta vakiinnutettujen tavaramerkkien
suojaamista, mutta direktiivissd otetaan ne huomioon vain niiden suhteessa rekisterdityihin
tavaramerkkeihin.”

Kyseisen direktiivin 1 artiklassa, jonka otsikko on "Soveltamisala”, sdddetddn seuraavaa:

"Tata direktiivid sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin, jotka on
rekisteroity jdsenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisomerkeiksi taikka takuu- tai
tarkastusmerkeiksi tai joiden rekisteréimiseksi tallaiseksi merkiksi on tehty hakemus jasenvaltiossa
taikka jotka on rekisterdity tai joiden rekisterdimiseksi on tehty hakemus Beneluxin teollis- ja
tekijanoikeuksien virastoon tai joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa jasenvaltiossa.”
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Mainitun direktiivin 4 artiklan, jonka otsikko on ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat
rekisterdinnin esteet ja mitdttomyysperusteet”, 4 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

“Jasenvaltio voi lisaksi sddtdd, ettd tavaramerkkid ei saa rekistertida tai, jos se on rekisteroity, ettd
se on julistettava mitéttomaksi, mikali:

b) oikeus rekister6imattoméin tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa kaytettyyn
merkkiin on saatu ennen pédivad, jona hakemus myohemmain tavaramerkin rekisteréimiseksi
on tehty tai jona mydhemmidn tavaramerkin rekisterdintihakemukselle on vaadittu
etuoikeutta, ja rekister6imattomén tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltdaa
myohemmaén tavaramerkin kdyttdminen;

c) aikaisemman tavaramerkin kaytto voidaan kieltdd muun kuin 2 kohdassa tai tdimén kohdan
b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessa on:
i) oikeus nimeen;
ii) oikeus omaan kuvaan;
iii) tekijanoikeus;
iv) teollisoikeus;

»

Saman direktiivin 5 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, sdiddetdaan
seuraavaa:

”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla
on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan kayttamasta elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa vyleison keskuudessa
sekaannusvaaran, joka sisdltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi my0s sddtad, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan
elinkeinotoiminnassa kayttamastd merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki,
vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivdt ole samankaltaisia kuin ne, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tissa
jasenvaltiossa ja merkin aiheeton kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen
epédoikeutettua hyviksi kayttamisté taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa sdéddetyin edellytyksin voidaan kieltdd muun muassa:
a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista tarkoitusta
varten merkkia kayttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkia kéyttéen;
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c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kéyttéen;

d) merkin kdyttaminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

5. Mitd 1-4 kohdassa sdddetddn, ei estd jasenvaltioita soveltamasta niiden sddnnoksid suojasta
muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin
kayttamistd vastaan, jos merkin aiheeton kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai
maineen epdoikeutettua hyviksi kdyttamistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai
maineelle.”

Direktiivin 2008/95 6 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”,
sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltéa toista kdyttdmaéstd elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nime#an tai osoitettaan,

2. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kayttamadstd elinkeinotoiminnassa aikaisempaa
oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jasenvaltion lainsdédddnnén mukaan on voimassa
vain erityiselld alueella.”

Kyseisen direktiivin 9 artiklassa, jonka otsikko on "Kayton sallimisesta johtuvat rajoitukset”,
sdddetddn seuraavaa:

”1. Jos — — aikaisemman tavaramerkin haltija on jasenvaltiossa yhtdjaksoisesti viiden vuoden ajan
sallinut siind jasenvaltiossa rekisteroidyn myohemmidn tavaramerkin kidyton tdstd kaytostd
tietoisena, hédnelld ei endé ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myohemmaén
tavaramerkin julistamista mitdttoméksi eikd kieltdid myohemmén tavaramerkin kéyttdmistd
tavaroissa tai palveluissa, joissa myohempdd tavaramerkkida on kaytetty, ellei myohemmain
tavaramerkin haltija rekisterdintihakemuksen tehdessaén ollut vilpillisessé mielessa.

2. Jasenvaltio voi sditaa, ettd 1 kohtaa sovelletaan —— muun, 4 artiklan 4 kohdan b tai
c alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijaan.

3. Myohemmin rekister6idyn tavaramerkin haltija ei 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
saa kieltdd aikaisemman oikeuden kayttamistd, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei enda voida
vedota myohempad tavaramerkkid vastaan.”

Direktiivi 2008/95 on kumottu ja korvattu jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon
lahentdmisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla
(EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 15.1.2019 alkavin vaikutuksin. Direktiivin
2008/95 6 artiklan 2 kohdan sisdltd on nykyisin olennaisin osin direktiivin
2015/2436 14 artiklan 3 kohdassa, johon liittyy ainoastaan toimituksellisia muutoksia. Pddasian
tosiseikkojen ajankohdan vuoksi nyt késiteltdavda ennakkoratkaisupyyntod on kuitenkin
tarkasteltava direktiivin 2008/95 valossa.
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Benelux-maiden yleissopimus

Haagissa 25.2.2005 Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden
kuningaskunnan vililld allekirjoitetun ja 1.9.2006 voimaan tulleen henkistd omaisuutta
(tavaramerkit ja mallit) koskevan Benelux-maiden yleissopimuksen (jdljempand Benelux-maiden
yleissopimus) 2.20 artiklan, jonka otsikko on "Suojan laajuus”, 1 kohdassa maarataan seuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Jollei siviilioikeudellista
vastuuta koskevien yleisesti sovellettavien sddnnosten mahdollisesta soveltamisesta muuta johdu,
tavaramerkin haltijalla on yksinoikeuden nojalla oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan

b. kéayttamadsta elinkeinotoiminnassa merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen
kuin tavaramerkki ja ettd se on samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin
tavaramerkki, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisdltdd myos vaaran
merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasts;

d. kéayttamdstd merkkida muihin tarkoituksiin kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi, jos
merkin aiheeton kaytté merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua
hyviksi kdyttamisté taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.”

Benelux-maiden yleissopimuksen 2.23 artiklan, jonka otsikko on ”Yksinoikeuden
rajoittaminen”, 2 kohdassa médritadn seuraavaa:

"Yksinoikeus tavaramerkkiin ei kasitd oikeutta kieltdd sellaisen samankaltaisen merkin kayttoa
elinkeinotoiminnassa, jonka suoja perustuu aikaisempaan oikeuteen, jonka vaikutusalue on ainoastaan
paikallinen, jos kyseinen oikeus on jonkin Benelux-maan lainsddddnnén mukaan voimassa kyseiselld
alueella.”

Pédaasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Eradt kaksi veljestd olivat vuosina 1968-1977 osakkaita Amersfoortiin (Alankomaat)
sijoittautuneessa  avoimessa  yhtiossd, joka  kdytti linja-autoilla  harjoittamassaan
matkustajaliikennetoiminnassa nimeéd ”"Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei”. Vuoteen
1971 saakka ajoittaista matkustajaliikennettd linja-autoilla tarjosi heiddn isédnsd, joka oli
harjoittanut samaa toimintaa vuodesta 1935 lahtien.

Vuonna 1975 yksi veljeksisté (jaljempéna veli 1) perusti X:n, joka on kéyttanyt vuodesta 1975 tai
vuodesta 1978 ldhtien elinkeinotoiminnassaan kahta nimed, joista toinen vastasi osittain
mainittujen veljesten sukunimea.

Veljen 1 ldhdettyd vuonna 1977 vuonna 1968 perustetusta yhtiosté toinen veli (jaljempéna veli 2)

jatkoi yhtion toimintaa yhdessd osakkaana olevan puolisonsa kanssa rajavastuuyhtion muodossa
sdilyttden samalla saman toiminimen kuin vuonna 1968 perustetulla yhtiolla.
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Veli 2 perusti vuonna 1991 verotuksellisista syistd puolisonsa kanssa myds avoimen yhtion.
Veljelle 2 ja hdanen aviopuolisolleen kuuluvat yhtiét ovat olleet olemassa rinnakkain, ja molemmat
yhtiot ovat kéyttdneet linja-autoissaan merkintoja, joissa oli veljen 2 nimed vastaava nimitys.

Vuonna 1995 veljen 2 kuoleman jilkeen hénen kaksi poikaansa Y ja Z jatkoivat hénen
toimintaansa ja perustivat tatd varten samoin Alankomaihin sijoittautuneen Classic Coachin.
Classic Coachin linja-autoissa on muutaman vuoden ajan ollut niiden takaosassa oleva merkints,
joka sisdltdid muun muassa veljen 2 nimen tai tarkemmin sanottuna tdmén etunimen
alkukirjaimen ja sitd seuraavan sukunimen.

Lisdksi X on sellaisen sanamerkin haltija, joka on rekisterdity Benelux-tavaramerkiksi 15.1.2008
muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imista
varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 39, johon sisdltyvit linja-autoyhtion tarjoamat
palvelut. Tama tavaramerkki vastaa veljesten 1 ja 2 yhteistd sukunimea.

X nosti tdssd tilanteessa rechtbank Den Haagissa (Haagin alioikeus, Alankomaat) kanteen, jossa se
vaati muun muassa, ettd pddasian vastaajat velvoitetaan lopettamaan lopullisesti sen
Benelux-sanamerkkinsé ja toiminimiensé kaikki loukkaukset.

X perusti kanteensa siihen, ettd kdyttdessdadn veljen 2 nime&d vastaavaa merkintdd pédasian
vastaajat olivat loukanneet sen Benelux-yleissopimuksen 2.20 artiklan 1 kohdan b ja
d alakohdassa tarkoitettuja oikeuksiaan tavaramerkkiin ja sen toiminimistd annetun lain
(Handelsnaamwet) 5 §:ssé tarkoitettuja oikeuksiaan toiminimeen.

Pddasian vastaajat ovat Kkiistdneet vditetyn loukkaamisen vedoten muun muassa
Benelux-yleissopimuksen 2.23 artiklan 2 kohtaan, jolla ldhinnd pannaan tdytdntoon
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon léhentdmisestd 21.12.1988 annetun neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 2 kohta, joka vastaa direktiivin
2008/95 6 artiklan 2 kohtaa. Lisdksi pddasian vastaajat ovat puolustautuneet viitettyd toiminimen
loukkaamista vastaan vetoamalla muun muassa oikeuden menettdmisen periaatteeseen.

Rechtbank Den Haag hyviksyi X:n kanteen 10.5.2017 antamallaan tuomiolla, mutta Gerechtshof
Den Haag (Haagin ylioikeus, Alankomaat) kumosi kyseisen tuomion ja hylkdsi X:n kanteen
12.2.2019 antamallaan tuomiolla.

Hoge Raad der Nederlanden (ylin yleinen tuomioistuin, Alankomaat), joka kasittelee X:n tastd
tuomiosta tekemaa kassaatiovalitusta, toteaa olevansa epdvarma siitd, milloin voidaan katsoa, ettd
kyseessd on direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu "aikaisempi oikeus”.

Mainitun tuomioistuimen mukaan on erityisesti ajateltavissa, ettd “aikaisemman oikeuden”
olemassaolo edellyttdd, ettd sovellettavan kansallisen lainsdddénnén mukaan tavaramerkin
haltijaa voidaan tdmdn aikaisemman oikeuden nojalla kieltad kayttamastd tavaramerkkia.
Kyseisen sadnnoksen syntyhistoriasta nimittdin ilmenee, ettd alkuperdiseen ehdotukseen
sisdltyvad sanamuotoa, jolla laajennetaan sdadnnoksen soveltamisalaa paikallisesti vaikuttaviin
aikaisempiin oikeuksiin, joihin ei endd voida vedota myohemmin rekisterdityd tavaramerkkia
vastaan, ei lopulta hyviksytty.
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Lisdksi kyseisen tuomioistuimen mukaan voidaan myos ajatella, ettd kolmannen henkilon
aikaisemman oikeuden hyviksymiseksi on selvitettdva, onko tavaramerkin haltijalla asianomaisen
jasenvaltion lainsdddénnon mukaan voimassa oleva vield aikaisempi oikeus rekisterdityyn
tavaramerkkiin, ja jos ndin on, voidaanko tdmén vield aikaisemman oikeuden perusteella kieltdaa
kyseisen kolmannen henkilon véitetyn aikaisemman oikeuden kayttaminen.

Hoge Raad der Nederlanden tuo esiin, ettd Gerechtshof Den Haagin mukaan X:n, joka on
Benelux-tavaramerkin haltija, oikeus toiminimeen oli vield aikaisempi kuin padasian vastapuolten
kyseiset oikeudet tavaramerkiksi rekisteroidyn merkin osalta. Saman tuomioistuimen mukaan X
on kuitenkin kayton sallimisen vuoksi menettinyt oikeutensa kieltdd ndiden toiminimeen
liittyvien aikaisempien oikeuksien perusteella péddasian vastapuolia kdyttamastd veljen 2 nimed
vastaavaa toiminimed. Néin ollen X on tilanteessa, jossa se ei voi kieltdd padasian vastapuolia
kayttamasta tatd nimed vield aikaisempien toiminimeen perustuvien oikeuksiensa perusteella.

Gerechtshof Den Haagin arvioinnista tehdyn kassaatiovalituksen lopputulos riippuu siis
direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa olevan késitteen “aikaisempi oikeus” laajuudesta. Téltd
osin Hoge Raad der Nederlanden tarkentaa, ettd kaikki péddasiassa kyseessd olevat toiminimet
ovat ldhtokohtaisesti Alankomaissa voimassa olevia oikeuksia tdmdn 6 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Tassd tilanteessa Hoge Raad der Nederlanden on paittinyt lykédtd asian ratkaisua ja esittdaa
unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko sen vahvistamiseksi, ettd kyse on direktiivin [2008/95] 6 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetusta toisen "aikaisemmasta oikeudesta’,
a) riittdvaa, ettd kyseinen toinen on kayttdnyt ennen tavaramerkin rekister6imistd
asianomaisen jésenvaltion lainsddddnnon mukaan voimassa olevaa oikeutta, vai
b) edellytetdanko, ettd kyseinen toinen voi kyseisen aikaisemman oikeuden perusteella kieltda
sovellettavan kansallisen lainsddddnnon mukaisesti tavaramerkin haltijaa kéyttdmasta
tavaramerkkid?

2) Onko ensimmadiseen ennakkoratkaisukysymykseen annettavan vastauksen kannalta
merkitystd silld, onko tavaramerkin haltijalla vield aikaisempi (asianomaisen jasenvaltion
lainsddddnnon mukaan voimassa oleva) oikeus tavaramerkiksi rekisterdityyn merkkiin, ja jos
ndin on, onko silloin merkitystd silld, voiko tavaramerkin haltija tdimén vield aikaisemman
voimassa olevan oikeuden perusteella kieltdd toista kayttamadstd viitettyd ’aikaisempaa
oikeuttaan’?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaiselld kysymyksellddn ldhinng, onko
direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, ettd tdssd sddnnoksessd tarkoitetun
"aikaisemman oikeuden” olemassaolon toteamiseksi edellytetddn, ettd kyseisen oikeuden haltija
voi kieltdd my6hemmain tavaramerkin haltijaa kdyttamastd tavaramerkkidan.
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Kuten ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, pédasia koskee useiden samanlaisten tai
samankaltaisten toiminimien, jotka kaikki ovat voimassa kansallisen lainsddddnnon mukaan ja
joista yhden sen haltila on myohemmin rekisterdinyt tavaramerkiksi, vélistd ristiriitaa.
Ennakkoratkaisupyyntoon siséltyvien tietojen mukaan rekisterdidyn tavaramerkin haltija ei voi,
kéayton sallimisesta johtuvan oikeuden menettimisen vuoksi, sovellettavan kansallisen oikeuden
nojalla endd vastustaa itse kdyttdmidnsd aikaisemman toiminimen perusteella kolmatta
kéayttdmastd samanlaista tai samankaltaista toiminimea.

Tassd yhteydessd on muistutettava, ettd direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
aikaisemman oikeuden Kkasitettd on tulkittava kansainvdlisen vyksityisoikeuden séadoksiin
sisdltyvien vastaavien késitteiden valossa ja siten, ettd se pysyy yhteensoveltuvana niiden kanssa,
ja tdlloin on huomioon otettava myoOs se asiayhteys, jossa ndméd kisitteet esiintyvit, ja
immateriaalioikeuksia koskevilla merkityksellisilld sopimusmaéréyksilla tavoiteltu paamaara (ks.
analogisesti tuomio 2.4.2020, Stim ja SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, 29 kohta
oikeuskayténtoviittauksineen).

Unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnnostd ilmenee, ettd toiminimi on oikeus, joka kuuluu
TRIPS-sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen "teollis- ja tekijanoikeuksien” piiriin.
Liséksi TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdasta seuraa, ettd toiminimien suoja, josta médrataan
erityisesti ~ Pariisin  yleissopimuksen 8 artiklassa, on nimenomaisesti sisdllytetty
TRIPS-sopimukseen. WTO:n jéasenvaltioiden on ndin ollen suojattava toiminimia
TRIPS-sopimuksen nojalla (tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717,
91 kohta).

TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan viimeisen virkkeen mukaan kyseessa on oltava olemassa
oleva aikaisempi oikeus, jolloin ilmaus "olemassa oleva” merkitsee sitd, ettd kyseisen oikeuden on
kuuluttava TRIPS-sopimuksen ajalliseen soveltamisalaan ja ettd sen on yhd saatava suojaa sind
ajankohtana, jona sen haltija vetoaa siihen vastustaakseen vaatimuksia, joita esittdd sen
tavaramerkin haltija, jonka kanssa oikeuden viitetddn olevan ristiriidassa (ks. vastaavasti tuomio
16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 94 kohta).

Vaikka Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukaan toiminimen suoja on taattava ilman, ettd
suojalle  voitaisiin ~ asettaa =~ minkddnlaisia  rekisterdintia =~ koskevia  edellytyksis,
TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohta ja Pariisin yleissopimuksen 8 artikla eivdt kumpikaan
lahtokohtaisesti estd sitd, ettd toiminimen olemassaololle asetettaisiin kansallisen oikeuden
nojalla sen vihimmaiskéayttod tai vahimmaistunnettuutta koskevia edellytyksid (ks. vastaavasti
tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 96 ja 97 kohta).

Aiemmuuden kisite merkitsee, ettd asianomaisen oikeuden perustan on pitinyt syntyd ennen sen
tavaramerkin hankkimista, jonka kanssa oikeuden viitetddn olevan ristiriidassa. Kyseinen kasite
nimittdin  ilmentdd  yksinoikeuksien  aikaprioriteetin = periaatetta, joka on = yksi
tavaramerkkioikeuden ja yleisemmin arvioiden koko teollisoikeuksia koskevan lainsdddénnon
perusperiaate (ks. vastaavasti tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717,
98 kohta).

Lisédksi direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaan aikaisemman oikeuden
kasitteella tarkoitetaan muun muassa teollisoikeutta, joka on vain yhdentyyppinen
immateriaalioikeus. Pariisin yleissopimuksen 1 artiklan 2 kappaleesta ilmenee, ettd toiminimi on
teollisoikeus.
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Tassd yhteydessd on todettava, ettd vaikka direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan c alakohta
palvelee pédasiallisesti muita kuin direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa mainittuja
tarkoituksia eli sitd, ettd aikaisemman oikeuden haltija voi vastustaa tavaramerkin rekisterdintia
tai vaatia rekisterdidyn tavaramerkin julistamista mitdttomaéksi, ndissd kahdessa sddnnoksessd
kaytetylld aikaisemman oikeuden kasitteelld on kuitenkin oltava sama merkitys, ellei unionin
lainséddtdja ole tdssd tapauksessa ilmaissut toisenlaista tahtoa (ks. analogisesti tuomio 4.10.2011,
Football Association Premier League ym., C-403/08 ja C-429/08, EU:C:2011:631, 188 kohta).

Ndin ollen toiminimi voi olla aikaisempi oikeus, kun sovelletaan direktiivin
2008/95 6 artiklan 2 kohtaa.

Direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdan soveltamisedellytyksistd on aluksi muistutettava, ettd
unionin oikeuden sellaisen sddnnoksen sanamuotoa, jossa ei ole nimenomaista viittausta
jasenvaltioiden oikeuteen sen merkityksen ja ulottuvuuden maédrittdmiseksi, on tavallisesti
tulkittava koko unionissa itsendisesti ja yhtendisesti riippumatta jasenvaltioissa kaytetyistad
luonnehdinnoista ottamalla huomioon kyseessd olevan sddnnoksen sanamuoto sekd sen
asiayhteys ja silla sadnnostolld, johon se kuuluu, tavoitellut paamésarat (ks. vastaavasti tuomio
30.11.2021, LR Generalprokuratira, C-3/20, EU:C:2021:969, 79 kohta
oikeuskéyténtoviittauksineen).

Taltd osin on huomautettava direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdan sanamuodosta, ettéd niiden
edellytysten lisdksi, jotka koskevat ensiksi tdllaisen oikeuden kayttod elinkeinotoiminnassa,
toiseksi tdmén oikeuden aiemmuutta, kolmanneksi sen paikallista vaikutusaluetta ja neljanneksi
kyseisen oikeuden voimassaoloa asianomaisen jésenvaltion lainsdddénnon mukaan, kyseisessa
sdadnnoksessd ei sdaddetd, ettd voidakseen vedota samaan oikeuteen myohemmin tavaramerkin
haltijaa vastaan kolmannen on voitava kieltdd tavaramerkin kaytto.

Téata tulkintaa tukee sekd tdmén sddnnoksen asiayhteys ettd direktiivin 2008/95 yleinen rakenne.
Tamadn direktiivin 4 artiklan 4 kohdan b ja ¢ alakohdan mukaan jésenvaltio voi nimittdin saatas,
ettd tavaramerkkid ei saa rekisterdida tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava mitattomaksi
muun muassa, mikéli yhtaalta oikeus elinkeinotoiminnassa kédytettyyn merkkiin on saatu ennen
paivad, jona hakemus myohemmaidn tavaramerkin rekister6imiseksi on tehty tai jona
myohemmain tavaramerkin rekisterdintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja tdimdn merkin
haltijalla on oikeus kieltdid myohemmaén tavaramerkin kayttdminen, sekd toisaalta mikali
tavaramerkin kéytto voidaan kieltdd muun aikaisemman oikeuden, kuten teollisoikeuden, nojalla.

Toisin kuin hylkédys- ja mitdttomyysperusteiden osalta, jotka koskevat ristiriitoja aikaisempien
oikeuksien kanssa ja joista sdddetddn muun muassa direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan b ja
c alakohdassa ja joiden tarkoituksena on joko estdd tavaramerkin rekisterdinti tai saada se
julistetuksi mitdattomaksi, kyseisen direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa kuitenkin sdddetdaan
ainoastaan rekisteroidyn tavaramerkin antamien oikeuksien, sellaisina kuin niistd sdddetdan
mainitun direktiivin 5 artiklassa, rajoittamisesta.

Lisdksi direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen “aikaisempien oikeuksien”
vaikutusalueen on oltava ainoastaan paikallinen, mikd merkitsee sitd, ettd ne eivit voi koskea
maantieteellisesti yhtd laajaa aluetta kuin rekisterdity tavaramerkki, joka koskee tavallisesti koko
aluetta, jota varten se on rekisteroity.
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Tallainen ldhestymistapa, jonka mukaan rekisteroidyn tavaramerkin antamien oikeuksien
rajoittamiseen sovelletaan lievempid edellytyksida kuin ne, joita vaaditaan tavaramerkin
rekisterdinnin estdmiseksi tai sen mitattomaksi julistamiseksi, on myds direktiivin 2008/95, jolla
pyritddn yleisesti saattamaan tasapainoon yhtaéltd tavaramerkin haltijan intressi sailyttaa
tavaramerkin keskeinen tehtévé ja toisaalta muiden talouden toimijoiden intressi pitdd sellaiset
merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja, tavoitteiden mukainen (ks.
vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 34 kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).

Mainittua tulkintaa ei voida kyseenalaistaa kyseisen sadannoksen syntyhistorialla, vaikka unionin
saddoksen syntyhistoriasta voikin ilmetd sen tulkinnan kannalta merkityksellisid seikkoja (ks.
vastaavasti tuomio 13.1.2022, Saksa ym. v. komissio, C-177/19 P-C-179/19 P, EU:C:2022:10,
82 kohta). Nyt kisiteltdviassd asiassa on todettava, ettd direktiivia 89/104, joka sittemmin
kodifioitiin direktiivilla 2008/95, annettaessa sen nykyistd 6 artiklan 2 kohtaa, sellaisena kuin
Italian valtuuskunta oli sitd ehdottanut Euroopan unionin neuvostolle, ei hyviksytty
kokonaisuudessaan. Tdmidn valtuuskunnan ehdotuksen mukaan tavaramerkin vaikutusten
rajoittamista sovellettaisiin, “vaikka tdhdn [aikaisempaan] oikeuteen ei voida endd vedota
myohemmin rekisteroityd tavaramerkkid vastaan”.

Tastd ei kuitenkaan voida pédtelld, ettd unionin lainsddtédja olisi halunnut rajoittaa direktiivin
2008/95 6 artiklan 2 kohdan soveltamisalan yksinomaan aikaisempiin oikeuksiin, joiden nojalla
niiden haltija voi kieltdd myohemmain tavaramerkin kayton. Tallainen edellytys nimittédin
poistaisi tdltd sddnnokseltd sen tehokkaan vaikutuksen, koska silld rinnastettaisiin mainitun
sadnnoksen soveltamisedellytykset tdmén direktiivin 4 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdassa lisdksi
saddettyjen hylkdys- ja mitattomyysperusteiden soveltamisedellytyksiin.

Direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdan mukaan on niin ollen ldahtokohtaisesti riittdvad, ettd
aikaisempi oikeus, jolla on paikallinen vaikutusalue, kuten toiminimi, on voimassa kyseisen
jasenvaltion lainsddddnnon mukaan ja ettd sitd kiytetddn elinkeinotoiminnassa, jotta siihen
voidaan vedota myohemman tavaramerkin haltijaa vastaan.

Kansallinen lainsdddédnto, jonka nojalla vaaditaan, ettd aikaisempi oikeus antaa haltijalleen
oikeuden kieltdd myohemmin rekisteroidyn tavaramerkin paikallisen kéyton, ylittdisi direktiivin
2008/95 6 artiklassa saddetyt vaatimukset, missd yhteydessd on huomattava, ettd talla
sadnnokselld yhdessd kyseisen direktiivin 5 ja 7 artiklan kanssa on tdysin yhdenmukaistettu
tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat sddnnot ja ettd niissd madritellddn siten ne
oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on unionissa (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budéjovicky
Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 32 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

On my0s muistutettava, ettd kahden saman merkin, joita kéytetddn samoja tavaroita varten,
kdyttdminen pitkddn vilpittomésti ja samanaikaisesti ei aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa
tavaramerkin keskeiselle tehtédville eli tavaroiden tai palvelujen alkuperdn takaamiselle
kuluttajille. Kuitenkin jos nditd tavaramerkkeja kéytetddn tulevaisuudessa vilpillisesti, tdllaista
tilannetta voidaan tarvittaessa tarkastella vilpillistd kilpailua koskevien sdédntdjen valossa (ks.
analogisesti tuomio 22.9.2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 82 ja 83 kohta).

Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmaiiseen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin
2008/95 6 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd kyseisessd sdadnnoksessd tarkoitetun
"aikaisemman oikeuden” olemassaolon toteaminen ei edellytd, ettd timan oikeuden haltija voisi
kieltdd myohemmain tavaramerkin kdyton sen haltijalta.
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Toinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellddn ldhinnd, onko
direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, etti kolmannella voidaan katsoa olevan
tissd sddnnoksessa tarkoitettu “aikaisempi oikeus” tilanteessa, jossa myohemmaén tavaramerkin
haltijalla on kyseisen jasenvaltion lainsdédddnnén mukaan voimassa oleva vield aikaisempi oikeus
tavaramerkiksi rekisteroityyn merkkiin, ja jos ndin on, voiko se, ettd kyseisen jdsenvaltion
lainsddddnnoén mukaan tavaramerkin ja vield aikaisemman oikeuden haltija ei voi enda viimeksi
mainitun oikeuden nojalla kieltdd kolmatta kdyttdmasta tdmén kolmannen myohempaa oikeutta,
vaikuttaa mainitussa sddnnoksessa tarkoitetun “aikaisemman oikeuden” olemassaoloon.

Aluksi on todettava, ettd direktiivilla 2008/95 ei lahtokohtaisesti sddnnella niiden eri oikeuksien
vilisid suhteita, joita voidaan pitda direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina "aikaisempina
oikeuksina”, vaan direktiivilla saddnnelldan tallaisten oikeuksien suhteita rekisteréinnilld
hankittuihin tavaramerkkeihin.

Yhtaaltd nimittdin direktiivia 2008/95 sovelletaan sen 1 artiklan mukaan tavaramerkkeihin, jotka
on rekisteroity tai joiden rekisterdintid on haettu.

Toisaalta kyseisen direktiivin 4 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa
sadnnellddn rekisterdityjen tavaramerkkien tai tavaramerkkihakemusten ja aikaisempien
oikeuksien vilisid ristiriitoja.

Tatd toteamusta tukee sekd direktiivin 2008/95 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen
sanamuoto, joka koskee kiyton perusteella hankittujen tavaramerkkien suhteita rekisterdinnilla
saatuihin tavaramerkkeihin, ettd kyseisen direktiivin 9 artiklan 3 kohta, josta ilmenee kayton
sallimisesta johtuvan menettimisen osalta, ettd téssd artiklassa sddnnellddn ainoastaan
aikaisempien oikeuksien suhteita myohempiin rekisterdityihin tavaramerkkeihin.

Niin ollen niiden eri oikeuksien, jotka voidaan luokitella direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetuiksi “aikaisemmiksi oikeuksiksi”, vilisistd suhteista sdddetddn pédasiallisesti
asianomaisen jdsenvaltion sisdisessd oikeudessa.

Mainitun direktiivin 6 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta merkityksellistd on siis se, ettd
oikeus, johon kolmas vetoaa, on asianomaisen jasenvaltion lainsddddnnon mukaan voimassa ja
ettd tdmad oikeus on edelleen suojattu sind ajankohtana, jona sen haltija vetoaa siihen
vastustaakseen sen tavaramerkin haltijan vaatimuksia, jonka kanssa kyseisen oikeuden katsotaan
olevan ristiriidassa, kuten edelld 38 kohdassa mainitusta oikeuskédytdnnosta ilmenee.

Tassa yhteydessa silld seikalla, ettd myohemman tavaramerkin haltijalla on kyseisen jasenvaltion
lainsdddannon mukaan voimassa oleva vield aikaisempi oikeus tavaramerkiksi rekisterdityyn
merkkiin, voi olla vaikutusta tassi saiannoksessa tarkoitetun “aikaisemman oikeuden”
olemassaoloon, jos tavaramerkin haltija voi tdhdn vield aikaisempaan oikeuteen nojautuessaan
tosiasiallisesti vastustaa aikaisempaan oikeuteen perustuvaa vaatimusta tai rajoittaa sitd, mika
ennakkoratkaisupyynnon esittineen tuomioistuimen on tarkastettava késiteltdvissd asiassa
sovellettavan kansallisen lainsddddnnon mukaisesti.

Kun oikeutta, johon kolmas vetoaa, ei endd suojata kyseisen jéasenvaltion lainsddddannon nojalla, ei

nimittdain voida katsoa, ettd timi oikeus olisi mainitun lainsidadannon mukaan voimassa oleva
"aikaisempi oikeus” direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
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Toiseen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa on
tulkittava siten, ettd kolmannella voidaan katsoa olevan tdssd sadnnoksessd tarkoitettu
“aikaisempi oikeus” tilanteessa, jossa myOohemmén tavaramerkin haltijalla on kyseisen
jasenvaltion lainsddddannoén mukaan voimassa oleva vield aikaisempi oikeus tavaramerkiksi
rekisteroityyn merkkiin, kunhan tavaramerkin ja vield aikaisemman oikeuden haltija ei voi enda
kyseisen lainsddddnnén nojalla kieltdd vielda aikaisemman oikeutensa perusteella kolmatta
kéayttdmastd tdméan kolmannen myohempéd oikeutta.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen
asiana on paittdd oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkédyntikuluja, jotka ovat
aiheutuneet muille kuin ndille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin
tuomioistuimelle, ei voida méaérata korvattaviksi.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddiannon lihentimisesti 22.10.2008 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 6 artiklan 2 kohtaa on
tulkittava siten, etti kyseisessd sddnnoksessd tarkoitetun ”aikaisemman oikeuden”
olemassaolon toteaminen ei edellytd, etti timidn oikeuden haltija voisi kieltda
myohemmin tavaramerkin kidyton sen haltijalta.

2) Direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, etti kolmannella voidaan
katsoa olevan tissd sdadnnoksessa tarkoitettu ”aikaisempi oikeus” tilanteessa, jossa
myohemmin tavaramerkin haltijalla on kyseisen jasenvaltion lainsdddidnnén mukaan
voimassa oleva vield aikaisempi oikeus tavaramerkiksi rekisteroityyn merkkiin, kunhan
tavaramerkin ja vield aikaisemman oikeuden haltija ei voi endi kyseisen lainsdddiannon
nojalla kieltdd vield aikaisemman oikeutensa perusteella kolmatta kidyttamistd timéin
kolmannen myohempaia oikeutta.

Allekirjoitukset
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