TUOMIO 22.9.2011 — ASIA C-482/09

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

22 péivana syyskuuta 2011 *

Asiassa C-482/09,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Court
of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esitté-
nyt 12.11.2009 tekemallddn péitokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen
30.11.2009, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Budéjovicky Budvar, narodni podnik,

vastaan

Anheuser-Busch Inc.,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmainen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekd tuomarit M. Ilesic¢,
E. Levits, M. Safjan (esittelevd tuomari) ja M. Berger,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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BUDEJOVICKY BUDVAR

julkisasiamies: V. Trstenjak,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssé ja 24.11.2010 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Budéjovicky Budvar, narodni podnik, edustajinaan barrister J. Mellor ja barrister
S. Malynicz, solicitor M. Blairin valtuuttamina,

— Anbheuser-Busch Inc., edustajanaan Rechtsanwalt B. Goebel,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendén S. Ossowski,

— TSekin hallitus, asiamiehenaian M. Smolek,

— Italian hallitus, asiamiehenddn G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato
S. Fiorentino,

— DPortugalin hallitus, asiamiehenéén L. Inez Fernandes,
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— Slovakian hallitus, asiamiehenain B. Ricziova,

— Euroopan komissio, asiamiehenéén J. Samnadda,

kuultuaan julkisasiamiehen 3.2.2011 pidetysséd istunnossa esittdimén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnon lahenté-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmaéisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 9 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Budéjovicky Budvar, narodni
podnik (jiljempani Budvar) eli olutpanimo, jonka kotipaikka on Ceské Budéjovicen
kaupungissa (Tsekin tasavalta), ja Anheuser-Busch Inc. (jiljempand Anheuser-Busch)
eli olutpanimo, jonka kotipaikka on Saint Louisissa (Yhdysvallat), ja joka koskee tava-
ramerkkid Budweiser, jonka haltijoita molemmat ovat olleet Yhdistyneessi kuningas-
kunnassa 19.5.2000 lukien.
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Asiaa koskevat oikeussdannot

Unionin sddnnosto

Direktiivin 89/104 4 artiklassa, jonka otsikko oli "Aikaisempien oikeuksien etuoikeut-
ta koskevat rekisterdinnin esteet ja mitdttomyysperusteet’, siddettiin seuraavaa:

”1. Tavaramerkkid ei saa rekister6ida tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava
mitattomaksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkkid haetaan tai tavaramerkki on rekisterdity, ovat samoja kuin tavarat
tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkié suojataan;

2. Edella 1 kohdassa "aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

a) seuraavia tavaramerkkejé, joiden rekister6imiseksi hakemus on tehty ennen ta-
varamerkin rekisterdintihakemuksen tekopiivid, ottaen huomioon mahdolliset
vaatimukset niiden etuoikeudesta:

i) yhteison tavaramerkit;
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ii) jasenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit sekd Belgian, Luxemburgin tai
Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisterdidyt
tavaramerkit;

iii) tavaramerkit, joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa jasenvaltiossa;

b) yhteison tavaramerkkeji, joilla yhteison tavaramerkkejé koskevan asetuksen mu-
kaan on etuoikeus a alakohdan ii tai iii alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin
nihden silloinkin, kun viimeksi mainitusta tavaramerkistd on luovuttu tai sen on
annettu raueta;

¢) hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteréimiseksi,
jos tavaramerkit rekister6idaén;

d) tavaramerkkeji, jotka tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopéivéna tai ta-
varamerkin rekisteréintihakemuksen etuoikeutta koskevan vaatimuksen tekopéi-
vénd ovat jasenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 artiklan a
kohdassa tarkoitetussa merkityksessa.



BUDEJOVICKY BUDVAR

Direktiivin 89/104 5 artiklan, jonka otsikko oli “Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet’,
1 kohdassa saddettiin seuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan kédyttdmasté
elinkeinotoiminnassa:

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

Direktiivin 89/104 9 artiklassa, jonka otsikko oli "Kéyton sallimisesta johtuvat rajoi-
tukset”, sidadettiin seuraavaa:

”1. Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija on ja-
senvaltiossa yhtdjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut siind jasenvaltiossa rekiste-
réidyn myohemmain tavaramerkin kidyton tédstd kaytostd tietoisena, hinelld ei enda
ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myohemmaén tavaramerkin
julistamista mitattoméksi eikd kieltdd my6hemmain tavaramerkin kayttdmistd tava-
roissa tai palveluissa, joissa my6hempai tavaramerkkid on kaytetty, ellei myohemmén
tavaramerkin haltija rekisterdintihakemuksen tehdessaén ollut vilpillisessa mielessa.

2. Jasenvaltio voi sdatid, etta 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti 4 artiklan 4 kohdan a
alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin taikka muun, 4 artiklan 4 koh-
dan b tai c alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijaan.
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3. Myo6hemmin rekisteroidyn tavaramerkin haltija ei 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa saa kieltdd aikaisemman oikeuden kéyttamistd, vaikka aikaisempaan oi-
keuteen ei endé voida vedota myohempaé tavaramerkkié vastaan”

Direktiivi 89/104 kumottiin ja korvattiin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon
lahentédmisestd 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla
2008/95/EY (EUVLL 299, 5. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun otetaan huomioon
tosiseikkojen tapahtuma-aika, pddasiaan sovelletaan kuitenkin direktiivid 89/104.

Kansallinen sddnnosto

Direktiivin 89/104 sadnnokset saatettiin osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kan-
sallista oikeutta vuoden 1994 tavaramerkkilailla (Trade Marks Act 1994), joka tuli
voimaan 31.10.1994.

Direktiivin 89/104 taytdnto6n panemiseksi vuoden 1994 tavaramerkkilailla korvattiin
vuoden 1938 tavaramerkkilaki (Trade Marks Act 1938).

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Ennakkoratkaisupyynnon mukaan Budvar ja Anheuser-Busch ovat siitd ldhtien, kun
ne ovat tulleet Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille vuosina 1973 ja 1974,
markkinoineet oluitaan sanamerkilld "Budweiser” tai kyseisen merkin siséltavilla
ilmaisuilla.
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Ennakkoratkaisupyynnossd todetaan lisdksi, ettd vaikka Budvarin ja Anheuser-
Buschin oluiden nimet ovat samat, niilld ei ole samoja ominaisuuksia. Niiden maku,
hin-ta ja ulkoasu ovat aina poikenneet toisistaan, ja markkinoilla, joilla sekd Budvar
ettd Anheuser-Busch toimivat, kuluttajat havaitsevat selvésti niiden erilaisuuden,
vaikka niiden vililld onkin aina olemassa vidhdinen sekaannusvaara.

Budvar haki marraskuussa 1976 sanan "Bud” rekisterointia tavaramerkiksi. Anheuser-
Busch esitti viitteen rekisterointia vastaan.

Anheuser-Busch nosti vuonna 1979 Budvaria vastaan passing off -perusteella kan-
teen ja vaati, ettd Budvaria kielletddan kayttdmastd sanaa "Budweiser”. Budvar nosti
passing off -perusteella vastakanteen ja puolestaan vaati, ettd Anheuser-Buschia kiel-
letdadn kayttdimastd sanaa "Budweiser”.

Viitemenettely, joka koski sanan "Bud” rekisterdintid, oli keskeytettynd passing off
-kannemenettelyn ajan.

Anheuser-Busch haki 11.12.1979 sanan "Budweiser” rekisterdintid tavaramerkiksi
“olutta, alea ja portteria” varten. Budvar vastusti tiatd hakemusta esittdmalld véitteen.

Alkuperiinen passing off -perusteella nostettu kanne ja passing off -perusteella nos-
tettu vastakanne hyléttiin ensimmaisessi oikeusasteessa ja muutoksenhakutuomiois-
tuimessa, koska kyseiset tuomioistuimet katsoivat, ettei kumpikaan osapuoli ollut
kéyttanyt vilpillisesti hyodyksi vastapuolensa merkkié ja ettd sanamerkki "Budweiser”
oli tullut laajalti tunnetuksi kahden yrityksen tunnusmerkkina.

I - 8757



16

17

18

19

20

21

TUOMIO 22.9.2011 — ASIA C-482/09

Sana "Bud” rekisterditiin tdmén jilkeen asianmukaisesti Budvarin tavaramerkiksi,
kun Anheuser-Buschin esittdma viite oli hylatty.

Budvar teki 28.6.1989 vastahakemuksen, jota Anheuser-Busch vastusti, sanan "Bud-
weiser” rekister6imiseksi tavaramerkiksi.

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) hylkési helmikuussa 2000 mo-
lemmat sanan "Budweiser” rekisterdintid vastaan esitetyt véitteet ja pédtti, ettd sekd
Budvar ettd Anheuser-Busch voisivat rekister6idd sanan tavaramerkiksi. Kyseinen
tuomioistuin perusti vuoden 1994 tavaramerkkilain nojalla ratkaisunsa vuoden 1938
tavaramerkkilakiin, jossa nimenomaisesti sallittiin samojen tai sekaannusta aiheut-
tavalla tavalla samankaltaisten tavaramerkkien samanaikainen rekisterointi tapauk-
sissa, joissa tavaramerkkien samanaikainen kéytt6 on vilpitontd (honest concurrent
use), tai muissa erityisisséd olosuhteissa.

Tdmédn tuomioistuinratkaisun jilkeen kumpikin osapuoli merkittiin 19.5.2000 Yh-
distyneen kuningaskunnan tavaramerkkirekisteriin "olutta, alea ja portteria” varten
rekisterdidyn sanamerkin "Budweiser” haltijaksi.

Téstd seuraa, ettd Budvarilla on Yhdistyneesséd kuningaskunnassa kaksi rekisterditya
tavaramerkkii eli Bud (hakemuksen tekopéiva marraskuussa 1976) ja Budweiser (ha-
kemuksen tekopiivi kesdkuussa 1989). Anheuser-Buschilla on yksi rekisteroity tava-
ramerkki eli Budweiser (hakemuksen tekopdivd joulukuussa 1979).

Anheuser-Busch esitti 18.5.2005 eli neljd vuotta ja 364 pdivi4 sen jilkeen, kun Bud-
varin ja Anheuser-Buschin tavaramerkki Budweiser oli rekisteroity, Yhdistyneen ku-
ningaskunnan tavaramerkkivirastolle vaatimuksen siitd, ettd Budvarin rekisteroity
tavaramerkki Budweiser julistetaan mitdttomaksi.
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Mitéattomaksi julistamista koskevassa vaatimuksessaan Anheuser-Busch esitti ensin-
nékin, ettd vaikka kyseisten kahden yrityksen tavaramerkit Budweiser on rekisterdi-
ty samana pédivand, tavaramerkki, jonka haltija Anheuser-Busch on, on direktiivin
89/104 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki, koska rekisteroin-
tihakemus on tehty aikaisemmin kuin Budvarin hakemus. Koska tavaramerkit ja ta-
varat ovat toiseksi samoja direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla
tavalla, Anheuser-Buschilla on aikaisemman tavaramerkin haltijana oikeus siihen,
ettd Budvarin tavaramerkki julistetaan mitéttoméksi. Kolmanneksi kayton sallimises-
ta johtuvia rajoituksia ei ole, koska kyseisen direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa saddetty
viiden vuoden médrdaika ei ollut paattynyt mitattomaksi julistamista vaadittaessa.

Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto hyviksyi Anheuser-Buschin esit-
tdmén vaatimuksen rekisterdinnin mitattomaéksi julistamisesta.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division hylkési 19.2.2008 Bud-
varin nostaman kanteen tavaroiden "olut, ale ja portteri” osalta.

Budvar valitti ratkaisusta ennakkoratkaisua pyytdneeseen tuomioistuimeen, joka to-
teaa, ettei se ole varma siitd, miten direktiivin 89/104 9 artiklaa on tulkittava erityi-
sesti siind mainittujen kayton sallimisen kisitteen ja viiden vuoden ajanjakson osalta.
Ennakkoratkaisua pyytidnyt tuomioistuin tiedustelee my6s, miten saman direktiivin
4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava. Se toteaa Budvarin véittédneen siind kay-
dyssd menettelyssd, ettd vaikka aikaisempi tavaramerkki nauttii ilmeisesti absoluut-
tista suojaa silloin, kun samaa my6hempaa tavaramerkkid kaytetddn samoja tavaroita
varten, poikkeus téhdn suojaan voitaisiin sallia tilanteessa, jossa kyseisié kahta tavara-
merkkid on kéytetty pitkdén vilpittomasti ja samanaikaisesti. Se, ettd molemmat osa-
puolet kéyttavit samoja tavaramerkkejé, ei nimittéin téllaisessa tilanteessa vaaranna
sitd, ettd tavaramerkilld taataan tavaroiden alkuperd, koska kyseisid tavaramerkkeja ei
kéyteta pelkéstddn yhden yrityksen vaan molempien tavaroita varten.
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3 Téssétilanteessa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) péétti lykaté asian
késittelyé ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Mitd tarkoitetaan neuvoston direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan kisitteella
sallinut; ja erityisesti

a) onko sallinut’ yhteison oikeuden kisite, vai voiko kansallinen tuomioistuin
soveltaa kansallisia sadnnoksid sallimisen suhteen sekd my6s méérédajan ja pit-
kékestoisen vilpittomén samanaikaisen kdyton suhteen

b) jos ’sallinut’ on yhteison oikeuden késite, voidaanko tavaramerkin haltijan
katsoa sallineen toisen pitkédédn kidyttdman saman tavaramerkin vakiintuneen
vilpittomén kayton, jos tavaramerkin haltija on jo pitkddn tiennyt kaytosta
muttei ole kyennyt estiméén sitd

c) onko joka tapauksessa tarpeen, ettd tavaramerkin haltija rekister6i tavara-
merkkinsd, ennen kuin haltija voi ’sallia’ toisen kdyttdvén i) samaa tai ii) se-
kaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista tavaramerkkia?

2) Mistd ajankohdasta 'yhtdjaksoinen viiden vuoden aika’ alkaa kulua, ja erityisesti
voiko se alkaa (ja jos voi, voiko se paittyé), ennen kuin aikaisemman tavaramerkin
haltijan tavaramerkki rekister6iddén; jos nédin on, minké edellytysten vallitessa
aika alkaa kulua?
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3) Sovelletaanko —— direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa niin, etti
aikaisemman tavaramerkin haltijalle annetaan siind etusija, vaikka kahta samaa
tavaramerkkid on kéytetty samojen tavaroiden tunnusmerkkind pitkdan vilpit-
tomasti ja samanaikaisesti, jolloin aikaisemman tavaramerkin alkuperén takaa-
minen ei merkitse sitd, ettd tavaramerkilla tarkoitettaisiin aikaisemman tavara-
merkin haltijan eikd kenenkddn muun tavaroita, vaan sité, ettd tavaramerkilld
tarkoitetaan tavaramerkin haltijan tai toisen kéyttdjan tavaroita?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdisen kysymyksen a ja b kohta

Ensimmadisen kysymyksensd a ja b kohdassa ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin
tiedustelee, onko direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu "kayton sallimi-
nen” unionin oikeuden kisite, ja jos ndin on, voidaanko tavaramerkin haltijan katsoa
sallineen kyseisesséd sddnnoksessa tarkoitetulla tavalla sen, ettd kolmas on jo kauan
ja vakiintuneesti kayttédnyt vilpittomasti sellaista tavaramerkkid, joka on sama kuin
kyseisen haltijan tavaramerkki, jos tavaramerkin haltija on jo pitkéén tiennyt kéytosta
muttei ole kyennyt estiméén sita.

Aluksi on syyti todeta, etté direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa ei mééritelld mil-
laén tavalla kasitettd “kayton salliminen’, jota ei ole myodskddn madritelty direktiivin
muissa artikloissa. Direktiivi ei myoskédn sisélld nimenomaista viittausta jasenvaltioi-
den oikeuteen kyseisen kisitteen osalta.
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Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan sekd unionin oi-
keuden yhdenmukainen soveltaminen ettd yhdenvertaisuusperiaate edellyttavit, ettd
unionin oikeuden sellaisen sddnnoksen sanamuotoa, joka ei sisdlld nimenomaista
viittausta jdsenvaltioiden oikeuteen sisiltonsd ja soveltamisalansa médrittamiseksi,
on tavallisesti tulkittava koko Euroopan unionissa itsendisesti ja yhdenmukaisesti ja
ettd tdssd tulkinnassa on otettava huomioon sdédnnoksen asiayhteys seka kyseiselld
lainsdadénnolld tavoiteltu pdamaiidrd (ks. mm. asia 327/82, Ekro, tuomio 18.1.1984,
Kok., s. 107, 11 kohta; asia C-287/98, Linster, tuomio 19.9.2000, Kok., s. I-6917,
43 kohta ja asia C-467/08, Padawan, tuomio 21.10.2010, Kok., s. I-10055, 32 kohta).

Vaikka direktiivin 89/104 kolmannen perustelukappaleen mukaan "télla hetkelld ei
vaikuta tarpeelliselta lahentda jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdaddéantoa taydellises-
ti’, direktiivilld kuitenkin yhdenmukaistetaan asiaa koskevia keskeisid aineellisia sddn-
tojd eli sdéntojé, jotka kyseisen perustelukappaleen mukaan koskevat niitd kansallisia
sddnnoksid, jotka valittomimmin vaikuttavat sisimarkkinoiden toimintaan, ja ettd
perustelukappaleessa ei suljeta pois sitd, ettd ndméd sddnnét yhdenmukaistetaan ky-
seiselld direktiivilld taysin (asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio
16.7.1998, Kok., s. I-4799, 23 kohta ja asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok.,
s. 1-2439, 27 kohta).

Lisaksi direktiivin 89/104 seitseménnessa perustelukappaleessa todetaan, ettd "niiden
pddmaédrien saavuttaminen, joihin télld [jasenvaltioiden] lainsddddnnon ldhentédmi-
selld pyritddn, edellyttds, ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja sdilyttdimisen
edellytykset ovat kaikissa jasenvaltioissa padsddntoisesti samat” Direktiivin yhdek-
sdnnessd perustelukappaleessa todetaan, ettd "tavaroiden ja palvelujen vapaan liikku-
vuuden helpottamiseksi on tarkedéd varmistaa, ettd rekisterdidyt tavaramerkit saavat
téstd lahtien saman suojan kaikkien jasenvaltioiden oikeusjérjestelmissd” Lopuksi di-
rektiivin 11. perustelukappaleessa todetaan vield, ettd "oikeusvarmuuden vuoksi ja
puuttumatta epéoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on
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tiarkedd sadtdd, ettd timd ei endd saa vaatia omaa tavaramerkkiddn my6hemmaén ta-
varamerkin mitattomaksi julistamista eika kieltdd sen kéyttamistd, jos hdn on kéyt-
tdmisestd tietoisena sallinut pitkdhkon ajan jatkuneen kdyttimisen eikd myohempad
tavaramerkkid koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessd mielessd”

Unionin tuomioistuin on direktiivin 89/104 perustelukappaleet huomioon ottaen
todennut, ettd direktiivin 5-7 artiklalla on tdysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin
perustuvia oikeuksia koskevat sddnnot, ja niissd madritellddn siten ne oikeudet, joi-
ta tavaramerkin haltijoilla on unionissa (em. asia Silhouette International Schmied,
tuomion 25 kohta; yhdistetyt asiat C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss,
tuomio 20.11.2001, Kok., s. I-8691, 39 kohta ja asia C-127/09, Coty Prestige Lancaster
Group, tuomio 3.6.2010, Kok., s. I-4965, 27 kohta).

Samoin kyseisistd perustelukappaleista on péiteltdva, ettd direktiivin 89/104 9 artik-
lassa on tédysin yhdenmukaistettu edellytykset, joiden téyttyessé rekister6idyn myo-
hemmén tavaramerkin haltija voi kédyton sallimisesta johtuvien rajoitusten puitteissa
sdilyttad oikeutensa kyseiseen tavaramerkkiin silloin, kun aikaisemman saman tava-
ramerkin haltija vaatii myohemmain tavaramerkin julistamista mitéttomaksi tai vas-
tustaa myohemmain tavaramerkin kayttoa.

Téssd yhteydessd on muistutettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan direktiivin 89/104
sadnnoksistd — etenkin sen 9 artiklasta — ilmenee, ettd direktiivilla pyritddn yleisesti
saattamaan tasapainoon yhtééltd tavaramerkin haltijan intressi sdilyttda tavaramer-
kin keskeinen tehtdvé ja toisaalta muiden talouden toimijoiden intressi pitd4 sellaiset
merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja (asia C-145/05,
Levi Strauss, tuomio 27.4.2006, Kok., s. I-3703, 28 ja 29 kohta).
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Lisdksi on todettava, ettd samaa késitettd "kéayton salliminen” on kiytetty yhteison ta-
varamerkisti 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o0 207/2009 (EUVL L 78,
s.1) 54-artiklan 1 kohdassa samalla tavoin kuin direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa.

Yhteison tavaramerkkeji koskeva lainsdddanté muodostaa itsendisen jérjestelmén,
joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja sddntojen kokonaisuudesta ja jonka so-
veltaminen on riippumaton kansallisista jarjestelmisté (ks. asia C-238/06 P, Develey
v. SMHYV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 65 kohta ja yhdistetyt asiat C-202/08 P
ja C-208/08 P, American Clothing Associates v. SMHV ja SMHV v. American Clothing
Associates, tuomio 16.7.2009, Kok., s. I-6933, 58 kohta).

Nain ollen direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu "kdyton salliminen”
on unionin oikeuden kisite, jonka siséllon ja soveltamisalan on oltava samat kaikissa
jasenvaltioissa. Unionin tuomioistuimen on siis annettava sille itsendinen ja yhden-
mukainen tulkinta unionin oikeusjérjestyksessa.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin toteaa ensimmadisen kysymyksen b-kohdas-
ta, ettd jos direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu késite "kayton sallimi-
nen” kattaa tilanteet, joissa tavaramerkin haltija ei kykene estdmaén sit4, ettd kolmas
kéyttdd samaa tavaramerkkid, Anheuser-Busch ja Budvar ovat sallineet olosuhteiden
pakosta puolin ja toisin sanamerkin "Budweiser” kdyton Yhdistyneessd kuningaskun-
nassa yli 30 vuoden ajan.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskdytannostd ilmenee, ettd nii-
den termien merkitys ja ulottuvuus, joita ei ole mééritelty unionin oikeudessa, on
madriteltdvd niiden yleiskielisen merkityksen mukaan siten, ettd samalla otetaan
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huomioon asiayhteys, jossa niitd kédytetddn, sekd sen lainsdddédnnon tavoitteet, jo-
hon ne kuuluvat (ks. mm. asia C-336/03, easyCar, tuomio 10.3.2005, Kok., s. I-1947,
21 kohta; asia C-549/07, Wallentin-Hermann, tuomio 22.12.2008, Kok., s. I-11061,
17 kohta ja asia C-151/09, UGT-ESP, tuomio 29.7.2010, Kok., s. I-7591, 39 kohta).

Liséksi unionin saddoksen johdanto-osassa voidaan tdsmentdd saddoksen sisaltod (ks.
asia C-344/04, IATA ja ELFAA, tuomio 10.1.2006, Kok., s. I-403, 76 kohta ja em. asia
Wallentin-Hermann, tuomion 17 kohta).

Aluksi on todettava, ettd suurimmassa osassa direktiivin 89/104 kieliversioita kayte-
tddn sekd direktiivin 11. perustelukappaleessa ettd 9 artiklan 1 kohdassa samaa sanaa
ilmaisemaan “kdyton sallimista”. Se seikka, ettd englanninkielisesséd versiossa kéyte-
tdédn ilmaisua “tolerated” 11. perustelukappaleessa ja ilmaisua "acquiesced in” 9 artik-
lan 1 kohdassa, on vailla merkitysté, koska sanan "tolerated” kdyttdminen ei merkitse
sitd, ettd 9 artiklan 1 kohdassa olisi tulkittava asetettavan lievempié edellytyksid, ku-
ten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa kirjallisissa huomautuksissaan.

Seuraavaksi on syytd todeta, ettd verbilld "sallia” on yleisessa kielenkdytosséd useita
tavallisia merkityksid, joista yksi on "antaa jatkua” tai "olla estaméttd”.

"Kéyton salliminen” eroaa siten direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetus-
ta “suostumisesta’, jonka on oltava ilmaistu tavalla, josta varmuudella selvida oikeu-
denhaltijan tahto luopua oikeudestaan (ks. em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi
Strauss, tuomion 45 kohta).
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Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 70 kohdassa erityisesti di-
rektiivin 89/104 9 artiklan tanskan- ja ruotsinkielisiin versioihin viitaten, sallija on
passiivinen siten, ettd se jdttdd ryhtyméttéd toimiin, joihin se voisi ryhtyd korjatak-
seen tiedossaan olevan tilanteen, joka ei ole vilttdmatté toivottu. Toisin sanoen késite
“kdyton salliminen” merkitsee sitd, ettd sallija pysyy passiivisena tilanteessa, jota se
olisi voinut vastustaa.

Direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan osalta késitettd "kayton salliminen” on néin ol-
len tulkittava siten, ettd aikaisemman tavaramerkin haltijan ei voida katsoa sallineen
sitd, ettd kolmas on jo kauan ja vakiintuneesti kiyttényt vilpittomaésti sellaista myo-
hempdd tavaramerkkié, joka on sama kuin kyseisen haltijan tavaramerkki, tavalla,
josta kyseinen haltija on jo pitkaén tiennyt, jos viimeksi mainitulla ei ole ollut mitaén
mahdollisuutta vastustaa tita kayttod.

Tata tulkintaa tukevat direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan asiayhteys ja direktiivin
tavoitteet.

Direktiivin 11. perustelukappaleessa nimittdin yhtaéltd tismennetdan, ettd aikaisem-
man tavaramerkin haltijan on tdytynyt “kayttimisestd tietoisena sallia” pitkdhkon
ajan jatkunut omaa tavaramerkkidan myohemmaén tavaramerkin kaytto, toisin sanoen
sallia se "tarkoituksella” tai “tdysin tietoisena tosiseikoista” Samassa perustelukappa-
leessa tdsmennetddn, ettd aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin ei saada puut-
tua "epdoikeutetulla tavalla” Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa
72 kohdassa, olisi kohtuutonta, ettd aikaisemman tavaramerkin haltijalta riistettéisiin
oikeus vaatia tavaramerkkinsé kanssa samanlaisen myohemmaén tavaramerkin julis-
tamista mitdttomaksi tai vastustaa kyseisen tavaramerkin kayttod, vaikka silld ei olisi
vield ollut mahdollisuutta tehda néin.
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Toisaalta direktiivilld 89/104 pyritddn, kuten tdimén tuomion 34 kohdassa on jo mai-
nittu, saattamaan tasapainoon tavaramerkin haltijan intressi sdilyttdd tavaramerkin
keskeinen tehtdvéd sekd muiden talouden toimijoiden intressi pitdé sellaiset merkit
vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja. Tavoite merkitsee sit4,
ettd kyseisen keskeisen tehtdvian sdilyttdmiseksi aikaisemman tavaramerkin haltijalla
on oltava mahdollisuus direktiivin 9 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa vastustaa tavara-
merkkinsd kanssa samanlaisen myohemman tavaramerkin kéyttoa.

On liséttévé, kuten Euroopan komissio on korostanut, ettéd kaikkien hallinnollisten
toimien tai tuomioistuintoimien, joihin aikaisemman tavaramerkin haltija on ryhty-
nyt direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa sdddetyn ajanjakson aikana, vaikutuksena
on kayton sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvdn maardajan katkeaminen.

Edelld todetun perusteella ensimmaéisen kysymyksen a ja b kohtaan on vastattava si-
ten, ettd direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu "kéyton salliminen” on
unionin oikeuden késite ja ettd aikaisemman tavaramerkin haltijan ei voida katsoa
sallineen sitd, ettd kolmas on jo kauan ja vakiintuneesti kayttinyt vilpittomasti sel-
laista myohempéda tavaramerkkid, joka on sama kuin kyseisen haltijan tavaramerkki,
tavalla, josta kyseinen haltija on jo pitkadn tiennyt, jos viimeksi mainitulla ei ole ollut
mitddn mahdollisuutta vastustaa tatd kiyttoa.

Ensimmdisen kysymyksen ¢ kohta ja toinen kysymys

Ensimmaisen kysymyksensi ¢ kohdassa ja toisessa kysymyksessédn, joita on tarkas-
teltava yhdessi, ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin tiedustelee, voiko direktiivin
89/1049 artiklan 1 kohdassa sdaddetty kiyton sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyva
madrdaika alkaa kulua ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkki
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rekister6iddén, ja jos ndin on, mitkd ovat ne edellytykset, joiden on tédytyttédva, jotta
kyseinen rajoituksiin liittyvd mééréaika alkaa kulua.

Aluksi on muistutettava, ettd direktiivin 89/104 9 artiklassa sdddetty kayton sallimi-
sesta johtuvia rajoituksia koskeva sdénto on otettu kiyttoon oikeusvarmuuden vuok-
si, kuten direktiivin 11. perustelukappaleesta ilmenee.

Direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, ettd neljén edellytyk-
sen on tdytyttavd, jotta kiyton sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvd madraaika
alkaa kulua, kun kolmas kéyttda myohempéa tavaramerkkis, joka on sama tai sekaan-
nusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki.

Ensinndkin my6hemmaén tavaramerkin rekisterointi asianomaisessa jiasenvaltiossa on
vilttaméaton edellytys, koska kyseisessd 9 artiklan 1 kohdassa viitataan “rekisteroi-
tyyn myohempéédn tavaramerkkiin” Kayton sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyva
méérdaika ei siis voi alkaa kulua pelkédstd myohemmaén tavaramerkin kéytosta, vaikka
my6hemmain tavaramerkin haltija rekisteréisikin sen kayton alkamisen jélkeen.

Myo6hemmaén tavaramerkin rekisterdinnistd asianomaisessa jasenvaltiossa on todet-
tava, ettd direktiivin 89/104 viidennessd perustelukappaleessa tismennetéén, ettd
“jasenvaltiot saavat vapaasti sddtdd menettelystd, jota noudatetaan rekisterdityjen
tavaramerkkien rekisterdinnissd, menettdmisessd tai mitattoméksi julistamisessa;
ne voivat esimerkiksi péaattdad tavaramerkin rekisterointimenettelyn ja mitattoméksi
julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekd siitd, tulisiko aikaisempiin
oikeuksiin vedota rekisterdintimenettelyssd vai mitdttoméksi julistamisessa nouda-
tettavassa menettelyssd vai molemmissa menettelyissd, ja jos [aikaisempiin oikeuk-
siin voidaan vedota] rekisterdintimenettelyssd, ne voivat noudattaa menettelyé, jossa
rekisterdintihakemusta vastaan voidaan tehdd viite, tai menettelyd, jossa tutkiminen
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tapahtuu viran puolesta, taikka molempia; jasenvaltiot saavat vapaasti paéttéda tavara-
merkin menettdmisen tai mitdttoméksi julistamisen vaikutuksista”

Toiseksi myohemmén tavaramerkin haltijan on tdytynyt hakea myohemmén tavara-
merkin rekisterdintia vilpittoméssa mielessa.

Kolmanneksi myohemmaén tavaramerkin haltijan on kaytettava tavaramerkkidén sii-
nd jdsenvaltiossa, jossa se on rekisteroity.

Neljanneksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on oltava tietoinen myohemmain ta-
varamerkin rekisterdinnisté ja kyseisen tavaramerkin kéyttdmisesta sen rekisterdin-
nin jalkeen.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen tehtdvénd on tarkistaa, tayttyvatko
padasian tilanteessa ndma nelji edellytystd, joiden on téytyttava, jotta kiyton sallimi-
sesta johtuviin rajoituksiin liittyvd méaréaika alkaisi kulua.

Tdmén tdsmennyksen jilkeen on lisdttava, ettd aikaisemman tavaramerkin rekiste-
rointi asianomaisessa jasenvaltiossa ei ole edellytys, jonka on taytyttéivé, jotta kdyton
sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyva maardaika alkaisi kulua.

Direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa nimittdin mainitaan, ettd "aikaisempi tava-
ramerkki” on kyseisen direktiivin "4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu” tavaramerkki.
Viimeksi mainitun sddnnéksen mukaan tavaramerkkid voidaan pitdd aikaisempana
tavaramerkkind, vaikka sitd ei ole rekisterdity, ja téllaisista tavaramerkeistd mainitaan
kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa "hakemukset — — tavara-
merkkien rekisterdimiseksi, jos tavaramerkit rekisteréidadn” seka "yleisesti tunnetut”
tavaramerkit.
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Niin ollen ensimmaisen kysymyksen ¢ kohtaan ja toiseen kysymykseen on vastatta-
va, ettd aikaisemman tavaramerkin rekisterdinti asianomaisessa jasenvaltiossa ei ole
edellytys, jonka on taytyttdva, jotta direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa sdéddetty
kayton sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvd maaréaika alkaisi kulua. Edellytyk-
set, joiden on taytyttavé, jotta kyseinen rajoituksiin liittyvd maardaika alkaisi kulua, ja
joiden tdyttyminen kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, ovat ensinnédkin myo6-
hemmin tavaramerkin rekisterdinti asianomaisessa jasenvaltiossa, toiseksi se, ettd
kyseisen tavaramerkin rekister6intid on haettu vilpittoméassa mielessd, kolmanneksi
se, ettd myohemmin tavaramerkin haltija on kayttanyt tavaramerkkidin siiné jasen-
valtiossa, jossa se on rekisteroity, seké neljanneksi se, ettéd aikaisemman tavaramerkin
haltija on tietoinen myohemmain tavaramerkin rekisteréinnisté ja kayttamisestd sen
rekister6innin jilkeen.

Kolmas kysymys

Kolmannella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee,
onko direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, etta aikai-
semman tavaramerkin haltija voi saada julistettua mitattoméksi tavaramerkkinsa
kanssa samanlaisen my6hemmaén tavaramerkin, jota kéytetddn samoihin tavaroi-
hin, tilanteessa, jossa nditd kahta tavaramerkkid on kaytetty pitkddn vilpittomaésti ja
samanaikaisesti.

Aluksi on todettava Anheuser-Buschin viittdvin, ettei tatd kysymysté voida ottaa tut-
kittavaksi, koska se perustuu virheelliseen oletukseen siitd, ettd tavaramerkki Bud-
weiser tarkoittaa sekd sen ettd Budvarin tavaroita. Lisdksi Anheuser-Busch viittaa
kayttdneensa tavaramerkkid Budweiser sellaisenaan Yhdistyneen kuningaskunnan
markkinoilla, kun taas Budvar markkinoi tavaroitaan sanoilla "Budweiser Budvar”,

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskédytdnnén mukaan olettamana on
kuitenkin se, ettd kansallisen tuomioistuimen niiden oikeudellisten seikkojen ja
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tosiseikkojen perusteella, joiden méérittdmisestd se vastaa ja joiden paikkansapita-
vyyden selvittdiminen ei ole unionin tuomioistuimen tehtdvé, esittdmilld unionin oi-
keuden tulkintaan liittyvilld kysymyksilld on merkitysta asian ratkaisun kannalta (ks.
asia C-210/06, Cartesio, tuomio 16.12.2008, Kok., s. I-9641, 67 kohta; asia C-515/08,
dos Santos Palhota ym., tuomio 7.10.2010, Kok., s. I-9133, 20 kohta ja asia C-119/09,
Société fiduciaire nationale d’expertise comptable, tuomio 5.4.2011, Kok., s. I-2551,
21 kohta).

Téstd seuraa, ettd kolmas kysymys voidaan ottaa tutkittavaksi.

Tédhén kysymykseen vastattaessa on muistutettava, ettd direktiivin 89/104 4 artiklas-
sa madritellddn taydentdvat rekisterdinnin esteet tai mitattomyysperusteet, jotka kos-
kevat aikaisempien oikeuksien etuoikeutta. Kyseisen artiklan 1 kohdan a alakohdassa
sdddetddn, ettd rekisteroity tavaramerkki on julistettava mitdttomaksi, jos se on sama
kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity, ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavara-
merkkid suojataan.

Téstd todetaan direktiivin 89/104 kymmenennessé perustelukappaleessa, etté rekis-
terdidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, ettd tavara-
merkki osoittaa alkuperin, ja ettd tdma suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki
ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat.

Oikeuskdytdnnon mukaan direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohta vastaa
asiallisesti soveltamisedellytyksiltddn saman direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a ala-
kohtaa, jossa madritetdédn ne tilanteet, joissa tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltaa
muita kiyttdmastd merkkejd, jotka ovat samoja kuin hidnen tavaramerkkinsi, sellai-
sia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat ja palvelut, joita
varten kyseinen tavaramerkki on rekisteroity (asia C-291/00, LT] Diffusion, tuomio
20.3.2003, Kok., s. I-2799, 41 kohta).

I- 8771



70

72

73

TUOMIO 22.9.2011 — ASIA C-482/09

Niin ollen unionin tuomioistuimen tulkintaa direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan
a alakohdasta sovelletaan my6s saman direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan,
koska asianomainen tulkinta on soveltuvin osin siirrettavissd koskemaan myos vii-
meksi mainittua sddnnosté (ks. em. asia LT Diffusion, tuomion 43 kohta).

Unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd kuitenkin ilmenee, ettd direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa saddetty yksinoikeus on annettu siksi, ettd
tavaramerkin haltija voisi suojella silld tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejs,
eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, ettd tavaramerkki pystyy tdyttaimaan
tehtdvinsd, ja ettd ndin ollen tétd oikeutta saadaan kéyttdd ainoastaan niissé tilan-
teissa, joissa se, ettd kolmas kayttdad merkkis, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa ta-
varamerkin tehtdville. Néihin tehtaviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen
tehtédvd eli tavaran tai palvelun alkuperén takaaminen kuluttajille vaan my6s muita
tehtévid, joihin kuuluvat tavaran tai palvelun laadun takaaminen seka tiedottamiseen,
investointiin tai mainontaan liittyvit tehtavét (ks. mm. asia C-487/07, L'Oréal ym.,
tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185, 58 kohta ja yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08,
Google France ja Google, tuomio 23.3.2010, Kok., s. I-2417, 77 kohta).

Tédhdn on lisdttava, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei ole
asetettu ehdottoman suojan myontédmisen edellytykseksi yleison keskuudessa olevan
sekaannusvaaran toteen ndyttdmisté niissd tilanteissa, joissa merkki on sama kuin ta-
varamerkki ja kyseiset tavarat tai palvelut ovat samat (em. asia LT] Diffusion, tuomion
49 kohta).

Nyt késiteltavissd asiassa ennakkoratkaisua pyytényt tuomioistuin tiedustelee unio-
nin tuomioistuimelta, miten direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on
tulkittava tavaramerkin keskeisen tehtdvin osalta.
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Edelld esitetystd seuraa téssd yhteydessi, ettd kyseistd sddnnostéd on tulkittava siten,
ettd myohempi rekisteroity tavaramerkki on julistettava mitéttoméksi, jos se on sama
kuin aikaisempi tavaramerkki, jos tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteroi-
ty, ovat samoja kuin tavarat, joita varten aikaisempaa tavaramerkkid suojataan, ja jos
mydhemmain tavaramerkin kaytto aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin
keskeiselle tehtaville eli tavaroiden alkuperin takaamiselle kuluttajille.

Késiteltdviassd asiassa on todettava, ettei se, ettd Budvar kiyttdda tavaramerkkia
"Budweiser” Yhdistyneessd kuningaskunnassa, aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa
Anheuser-Buschille kuuluvan tavaramerkin "Budweiser” keskeiselle tehtaville.

Tésséd yhteydesséd on todettava, ettd padasian taustalla olevat seikat ovat luonteeltaan
poikkeuksellisia.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin nimittdin mainitsee ensinnékin, ettd seka
Anheuser-Busch ettd Budvar ovat markkinoineet Yhdistyneessd kuningaskunnassa
oluitaan sanamerkilld "Budweiser” tai kyseisen merkin siséltivélld tavaramerkilla 14-
hes 30 vuoden ajan ennen niiden rekister6imisté.

Toiseksi Anheuser-Busch ja Budvar ovat saaneet rekisterdidd yhdessd ja samanaikai-
sesti tavaramerkkinséd Budweiser Court of Appealin (England & Wales) (Civil Divisi-
on) helmikuussa 2000 antaman tuomion jilkeen.

Kolmanneksi ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee my6s, ettd vaikka Anheuser-
Busch on hakenut sanan "Budweiser” rekisterointid tavaramerkiksi Yhdistyneessi
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kuningaskunnassa ennen Budvaria, molemmat yritykset ovat kiyttdneet alusta asti
tavaramerkkejdan "Budweiser” vilpittoméssd mielessa.

Neljanneksi ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin on todennut, kuten tdmén tuo-
mion 10 kohdasta ilmenee, etté vaikka oluiden nimet ovat samat, Yhdistyneen kunin-
gaskunnan kuluttajat havaitsevat selvésti Budvarin oluiden ja Anheuser-Buschin olui-
den erilaisuuden, koska niiden maku, hinta ja ulkoasu ovat aina poikenneet toisistaan.

Viidenneksi ndiden kahden tavaramerkin kéyttdmisestd samanaikaisesti Yhdisty-
neen kuningaskunnan markkinoilla, vaikka ne ovatkin samat, seuraa, ettd Anheuser-
Buschin ja Budvarin oluet ovat olleet selvésti tunnistettavissa eri yritysten
valmistamiksi.

Niin ollen direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on, kuten komissio on
perustellusti katsonut kirjallisissa huomautuksissaan, tulkittava siten, ettd kahden
saman tavaramerkin, joita kiytetddn samoja tavaroita varten, kdyttdiminen pitkdan
vilpittomasti ja samanaikaisesti ei padasiassa kyseessé olevan kaltaisissa olosuhteissa
aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtiville eli tavaroiden
tai palvelujen alkuperin takaamiselle kuluttajille.

Tédhin on lisdttavd, ettd jos tavaramerkkejia "Budweiser” kéytetddn tulevaisuudessa
vilpillisesti, téllaista tilannetta voidaan tarvittaessa tarkastella vilpillist4 kilpailua kos-
kevien sddntojen valossa.

Edelld esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on vastattava, ettd direktii-
vin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, etti aikaisemman
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tavaramerkin haltija ei voi saada julistettua mitéttoméksi tavaramerkkinsid kanssa
samanlaista myohempad tavaramerkki, jota kdytetddn samoja tavaroita varten, ti-
lanteessa, jossa nditd kahta tavaramerkkié on kéytetty pitkéddn vilpittomaésti ja saman-
aikaisesti, koska tdma kaytto ei pddasiassa kyseessd olevan kaltaisissa olosuhteissa ai-
heuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtéville eli tavaroiden tai
palvelujen alkuperdn takaamiselle kuluttajille.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minka vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on pédttaéd oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oi-
keudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin néille asianosaisille huomau-
tusten esittdmisesta unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmaéinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnon lihentimisestid 21.12.1988 an-
netun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 9 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu kiyton salliminen on unionin oikeuden kisite, eiki aikaisemman
tavaramerkin haltijan voida katsoa sallineen sitd, ettd kolmas on jo kauan
ja vakiintuneesti kayttinyt vilpittomaisti sellaista myohempéii tavaramerk-
kid, joka on sama kuin kyseisen haltijan tavaramerkki, tavalla, josta kyseinen
haltija on jo pitkiin tiennyt, jos viimeksi mainitulla ei ole ollut mitdin mah-
dollisuutta vastustaa tita kayttoa.

2) Aikaisemman tavaramerkin rekisterdinti asianomaisessa jisenvaltiossa ei
ole edellytys, jonka on taytyttivi, jotta direktiivin 89/104 9 artiklan 1 koh-
dassa sdddetty kiayton sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvd méaardaika
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alkaisi kulua. Edellytykset, joiden on tdytyttivi, jotta kyseinen rajoituksiin
liittyvd madrdaika alkaisi kulua, ja joiden tiyttyminen kansallisen tuomio-
istuimen on tutkittava, ovat ensinnikin myohemmin tavaramerkin rekiste-
rointi asianomaisessa jasenvaltiossa, toiseksi se, ettd kyseisen tavaramerkin
rekisterdintid on haettu vilpittoméssa mielessd, kolmanneksi se, etti myo-
hemmiin tavaramerkin haltija on kéayttinyt tavaramerkkiéin siiné jisenval-
tiossa, jossa se on rekisterdity, seki neljinneksi se, etti aikaisemman tava-
ramerkin haltija on tietoinen myohemmain tavaramerkin rekisterdinnisti ja
kiyttimisesti sen rekisteréinnin jialkeen.

Direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd
aikaisemman tavaramerkin haltija ei voi saada julistettua mitattomiksi tava-
ramerkkinsd kanssa samanlaista myohempéia tavaramerkkii, jota kiytetdan
samoja tavaroita varten, tilanteessa, jossa nditd kahta tavaramerkkia on kiy-
tetty pitkiin vilpittomisti ja samanaikaisesti, koska tima kaytto ei padasias-
sa kyseessi olevan kaltaisissa olosuhteissa aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa
tavaramerkin keskeiselle tehtiville eli tavaroiden tai palvelujen alkuperian
takaamiselle kuluttajille.

Allekirjoitukset
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