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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 péivand kesdkuuta 2017*

Ennakkoratkaisupyynté — Teollis- ja tekijanoikeudet — EU-tavaramerkki — Asetus
(EY) N:o 207/2009 — 9 ja 15 artikla — Yhdistyksen toimittama hakemus puuvillankukka-merkin

rekisterdimiseksi — Rekisterointi yksilollisend tavaramerkkind — Tdmédn tavaramerkin kéayttolupien
myontdminen puuvillatekstiilien valmistajille, jotka ovat tdmén yhdistyksen jasenida — Mitattomaksi tai

menetetyksi julistamista koskeva vaatimus — Tosiasiallisen kayton kasite — Alkuperdn osoittamista

koskeva keskeinen tehtava

Asiassa C-689/15,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Oberlandesgericht
Diisseldorf (Diisseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin, Saksa) on esittdnyt 15.12.2015 tekemaélldén
paatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 21.12.2015, saadakseen ennakkoratkaisun
asiassa
W. F. Gozze Frottierweberei GmbH ja
Wolfgang Gozze
vastaan
Verein Bremer Baumwollboérse,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesic (esittelevd tuomari) sekd tuomarit A. Prechal,
A. Rosas, C. Toader ja E. Jarasianas,

julkisasiamies: M. Wathelet,

kirjaaja: hallintovirkamies X. Lopez Bancalari,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa ja 19.10.2016 pidetyssd istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittidneet

— W. F. Gozze Frottierweberei GmbH ja Wolfgang Gozze, edustajinaan M. Hermans ja [. Hef,
Rechtsanwiltinnen,

— Verein Bremer Baumwollborse, edustajanaan C. Opatz, Rechtsanwalt,

— Saksan hallitus, asiamiehindédn M. Hellmann, T. Henze ja J. Techert,

* Oikeudenkayntikieli: saksa
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— Euroopan komissio, asiamiehindén T. Scharf ja J. Samnadda,
kuultuaan julkisasiamiehen 1.12.2016 pidetyssd istunnossa esittimén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

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

Tamd pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat W. F. Gozze Frottierweberei GmbH
(jaljempand Gozze) ja Wolfgang Gozze sekd Verein Bremer Baumwollborse (jaljempénd VBB) ja jossa
on kyse yhtaalta siitd, ettd Gozze on kayttanyt merkkia, joka on samankaltainen kuin EU-tavaramerkki,
jonka haltija VBB on, ja toisaalta siitd, onko tétd tavaramerkkié otettu tosiasialliseen kayttoon.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Asetusta N:o 207/2009 on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. P&dasian
tosiseikkojen tapahtuma-ajan vuoksi tdmdn ennakkoratkaisupyynnon tarkastelussa on kuitenkin
otettava huomioon asetus N:o 207/2009, sellaisena kuin se oli voimassa ennen kyseistd muutosta.

Tamaén asetuksen 4 artiklan sanamuoto on seuraava:

”[EU-]tavaramerkkinéd voi olla mikéd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, erityisesti sanat,

henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden paéllyksen

muoto, jos sellaisella merkilla voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista

tai palveluista.”

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Seuraavia merkkejd ei rekisteroida:

a) merkit, jotka eivit ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madras,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai

palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd, jotka ovat
tulleet tavallisiksi yleisessé kielenkéytossa tai hyvan kauppatavan mukaan;

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisod harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen
luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperédn suhteen;

»
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Saman asetuksen 9 artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”[EU-]tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdaa
muita ilman hdnen suostumustaan kayttamasta elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin [EU-]tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki
on rekisteroity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin [EU-]tavaramerkki, ja sen vuoksi,
ettd merkki ja [EU-]Jtavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja,
aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisdltdd myos vaaran merkin ja
tavaramerkin vélisestd mielleyhtymast;

”

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa saddetadn seuraavaa:

”1. Jos [EU-]tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnistd ole ottanut [Euroopan
unionissa] tavaramerkkid tosiasialliseen kéyttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisteroity, tai jos téllainen kaytté on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eika kayttamatta
jattdmiseen ole piatevad syytd, [EU-]tavaramerkkiin sovelletaan téssd asetuksessa sdddettyja
seuraamuksia.

2. [EU-]Jtavaramerkin kéytto tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan
tavaramerkin kayttoon.”

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa saadetidn seuraavaa:

"[EU-]tavaramerkkiin voidaan antaa kéyttolupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja,
joita varten tavaramerkki on rekisteréity, ja koko [unionin] aluetta tai sen jotakin osaa. — -”

Asetuksen 51 artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”[EU-]tavaramerkin haltijan julistetaan menettineen oikeutensa [Euroopan unionin teollisoikeuksien
virastolle (EUIPO)] tehdylld vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) viiden vuoden yhtdjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkid ei ole [unionissa] otettu tosiasialliseen
kéayttoon tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteroity, eikd kayttamattd jattamiseen ole
patevaa syytd — —

b) tavaramerkisti on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jdttamisen vuoksi tullut
elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti kaytetty nimitys, jota varten se on
rekisteroity;

c¢) se on kiyton seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on
kéayttanyt tavaramerkkid, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen,
laadun tai maantieteellisen alkuperdn osalta, niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on
rekisteroity.”
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Saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdassa sdadetiddn seuraavaa:

"[EU-]tavaramerkki julistetaan mitdttoméksi virastolle tehdylld vaatimuksella tai loukkauskanteeseen
kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) [EU-]tavaramerkki on rekisterdity 7 artiklan sadnnosten vastaisesti;

”»

Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklassa saddetadn seuraavaa:

”1. [EU-]yhteismerkkind voi olla [EU-]tavaramerkki, joka on télla tavalla nimetty hakemusta jatettdessa
ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymédn jdsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista tai palveluista. — —

2. Poiketen siitd, mitd 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetddn, 1 kohdassa tarkoitettuna
[EU-]yhteismerkkind voi olla merkki tai merkintd, jota voidaan kaupassa kayttdd tarkoittamaan
tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd alkuperdd. Yhteismerkki ei oikeuta haltijaa kieltimédn
kolmansia kayttamaéstd nditd merkkeja tai merkintojd kaupassa, jos tdmd kaytto on hyvén liiketavan
mukaista; erityisesti, téllaista tavaramerkkia ei voida kayttdd kolmansia vastaan, jos ndilld on oikeus
kayttdd maantieteellistd nimitysta.

3. Tamédn asetuksen sddnnoksid sovelletaan [EU-]yhteismerkkeihin, jollei 67-74 artiklassa toisin
sddadetd.”

Saman asetuksen 67 artiklassa sdddetddn seuraavaa:
”1. [EU-]yhteismerkin hakijan on esitettiava kiyttomaardykset sdddetyssd médraajassa.

2. Kayttomaardyksissa ilmaistaan henkilot, joilla on lupa kéayttda merkkid, yhteenliittyméaan liittymisen
edellytykset sekd, siltd osin kuin ne ovat olemassa, merkin kayttod koskevat edellytykset, mukaan lukien
seuraamukset. Edelld 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun merkin kayttomadrayksissdé on hyvaksyttava
merkin haltijana olevan yhteenliittymdn jaseneksi jokainen henkild, jonka tavaroiden tai palvelujen
maantieteellinen alkuperé on kyseiselld alueella.

”

Kyseisen asetuksen 71 artiklassa sdddetdén seuraavaa:
”1. [EU-]yhteismerkin haltijan on ilmoitettava [EUIPO:lle] muutetuista kdyttomaarayksista.

2. Muutosta ei mainita rekisterissd, jos muutetut kiayttomaaraykset eivit taytd 67 artiklan vaatimuksia
tai sisaltaviat — — hylkédysperusteen.

”

Saman asetuksen 73 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

"Edelld 51 artiklassa sdddettyjen menettamisperusteiden lisaksi [EU-]yhteismerkin haltijan todetaan
menettineen oikeutensa [EUIPO:lle] tehdylld vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla
vastakanteella, jos:

a) haltija ei toteuta sopivia toimenpiteitd estddkseen kayttomddrayksissa méadrattyjen edellytysten
vastaisen merkin kayton, kun kayttomaardysten muutos on tarvittaessa mainittu rekisterissg;
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¢) kéyttomaardysten muutos on mainittu rekisterissd vastoin 71 artiklan 2 kohdan séénnoksid, jollei
merkin haltija tdytd nadilla sddannoksilla vahvistettuja vaatimuksia tekemaélld uuden muutoksen
kayttomaarayksiin.”

Asetuksessa N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 2015/2424, on uusi jakso,
jonka otsikko on "EU-tarkastusmerkit” ja joka muodostuu asetuksen N:o 207/2009 74 a—74 k artiklasta.

Taman 74 a artiklan sanamuoto on seuraava:

”1. EU-tarkastusmerkki on EU-tavaramerkki, joka on télld tavalla nimetty hakemusta jétettdessd ja joka
voi erottaa merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai
palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta, maantieteellisté
alkuperdd lukuun ottamatta, tavaroista ja palveluista, joita ei ole varmennettu télla tavalla.

2. Kaikki luonnolliset tai oikeushenkilot, mukaan lukien julkisoikeudelliset laitokset, viranomaiset ja
elimet, voivat jattdd EU-tarkastusmerkkid koskevan hakemuksen, edellyttien, ettd tdllainen
luonnollinen tai oikeushenkilé ei harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai
palvelujen tarjoaminen.

”

Asetuksen N:o 2015/2424 4 artiklan mukaisesti tdmén tuomion 15 ja 16 kohdassa tarkoitettuja
sadnnoksid sovelletaan olennaisilta osin 1.10.2017 alkaen.

Piddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

VBB on yhdistys, joka harjoittaa erindisid toimintoja puuvilla-alalla. Se on seuraavan EU-tavaramerkiksi
22.52008 tiettyja tavaroita, muun muassa tekstiileji, varten rekisteroidyn kuviomerkin haltija
(jaljempand puuvillankukka-tavaramerkki):

Unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta ja istunnossa esitetyisté selityksistd ilmenee,
ettd tdmd sama kuviomerkki (jdljempéand puuvillankukka-merkki) on ollut useita kymmenid vuosia
ennen tdtd rekisterointia puuvillakuidusta valmistettujen tekstiilien valmistajien kéytossa ja ettd ne
osoittavat sen avulla tuotteidensa koostumuksen ja laadun.

VBB on tehnyt tastd rekisterinnistd ldhtien  puuvillankukka-tavaramerkkia  koskevia
kayttolupasopimuksia sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat tdmén yhdistyksen jasenid. Nama yritykset
sitoutuvat kayttdmédn tdtd tavaramerkkid ainoastaan hyvilaatuisesta puuvillakuidusta valmistetuissa
tuotteissa. VBB voi valvoa tdmin sitoumuksen noudattamista.

Gozze, jonka toimitusjohtaja on W. Gozze, ei ole VBB:n jésen, eikd se ole tehnyt kayttolupasopimusta

taman yhdistyksen kanssa; Gozze valmistaa puuvillakuidusta tekstiileja, joihin se on useiden
kymmenien vuosien ajan kiinnittanyt puuvillankukka-merkin.
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VBB nosti 11.2.2014 loukkauskanteen Gozzed ja W. Gozzed vastaan toimivaltaisessa EU-tavaramerkkeja
kasitteleviassd tuomioistuimessa Landgericht Diisseldorfissa (Disseldorfin alueellinen tuomioistuin,
Saksa), koska Gozze myi kidsipyyhkeitd, joihin on kiinnitetty merkkilappuja, joiden kaantopuoli

esitetdan alla:
COMPIDENCE
I TEXTILES

et Sy e i) i ma
[ S——p———1
B3 S v
T Bowmeida

oice  miee - atoes

wgedén  Lonos

Gozze nosti  kyseisen  menettelyn  yhteydessa = 14.4.2014  vastakanteen, joka  koskee
puuvillankukka-tavaramerkin julistamista mitiattoméksi 22.5.2008 alkaen tai toissijaisesti menetetyksi
23.5.2013 alkaen.

Gozzen mukaan puuvillankukka-merkki on puhtaasti kuvaileva ja siis vailla erottamiskykya. Tata
merkkid ei voida kéyttdd osoittamaan alkuperdd, VBB tai sen kayttoluvan haltijat eivdt ole kayttédneet
sitd tosiasiallisesti ennen asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa tarkoitetun maédrdajan paattymista eika
sitd olisi joka tapauksessa pitanyt rekisteroidéa tavaramerkiksi.

Landgericht Diisseldorf antoi 19.11.2014 tuomion, jossa se hyviksyi VBB:n vaatimukset ja hylkési
Gozzen vastakanteen.

Kyseinen tuomioistuin katsoi, ettd kyseessa olevaa merkkid voidaan kéyttdd osoittamaan alkuperda. Se
katsoi myds, ettd kun otetaan huomioon Gozzen merkkilapuissa olevan puuvillankukka-merkin ja
VBB:n puuvillankukka-tavaramerkin vélinen huomattava samankaltaisuus, on olemassa asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Gozze valitti kyseisestd tuomiosta Oberlandesgericht Diisseldorfiin (Disseldorfin ylin alueellinen
tuomioistuin, Saksa).

Tdma viimeksi mainittu tuomioistuin oli ensin mainitun tuomioistuimen kanssa samalla kannalla siit,
ettd GoOzzen tavaroihinsa kiinnittdma puuvillankukka-merkki on huomattavan samankaltainen kuin
VBB:n puuvillankukka-tavaramerkki, koska se eroaa siitd vain siltd osin, minké varisend Gozze yleensa
sen painattaa.

Se kuitenkin katsoi, ettd se, ettd Gozze kayttda puuvillankukka-merkkid samanlaisia tavaroita varten, ei
valttamattd johda siihen, ettd VBB:n nostama loukkauskanne on perusteltu. Sen mukaan yleiso
nimittdin nékee tdssd merkissd ja puuvillankukka-tavaramerkissd ennen kaikkea laatumerkin. Naissd
olosuhteissa voitaisiin katsoa, ettd kyseisen merkin ja kyseisen tavaramerkin kaytto ei vilitd mitddn
viestid tarkoitettujen tavaroiden alkuperédstd. Tama voisi johtaa toteamukseen, ettd yhtaaltda VBB:n on
katsottava menettineen oikeutensa puuvillankukka-tavaramerkkiin asetuksen

N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen kdyton puuttumisen vuoksi ja toisaalta
Gozze ei loukkaa tavaramerkkia.

Oberlandesgericht Diisseldorf pohtii liséksi sitd, onko péddasiassa kyseessd olevan kaltaisissa olosuhteissa
tavaramerkin  katsottava olevan omiaan johtamaan vyleis6d harhaan tidmén asetuksen
7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Téssd asiassa nimittdin VBB valvoo vain
poikkeuksellisesti sen kéyttoluvan haltijoiden markkinoille saattamien tavaroiden laatua.
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Lopuksi kyseinen kansallinen tuomioistuin katsoo, ettd tarvittaessa voitaisiin  harkita
puuvillankukka-tavaramerkin =~ kaltaisen  yksilollisen =~ EU-tavaramerkin  kdytén  rinnastamista
EU-yhteismerkin kéyttoon. Téten yhteismerkkeihin sovellettavien periaatteiden perusteella voitaisiin
katsoa, ettd téllaisen tavaramerkin kiinnittdminen tavaroihin on osoitus alkuperistd silloin, kun yleiso
yhdistdad tdhdn kiinnittdmiseen odotuksen tavaramerkin haltijan suorittamasta laadunvalvonnasta. Jos
unionin tuomioistuin pitdd tatd padttelyd pétevdnd, voidaan sen jilkeen harkita, ettd sovelletaan
analogisesti asetuksen N:o 207/2009 73 artiklan a alakohtaa, jonka mukaan tillaisen tavaramerkin
haltijan oikeudet on julistettava menetetyiksi, jos tdmad ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin
estiddkseen tavaramerkin kiyton, joka ei ole kayttomadrayksissda méadrittyjen edellytysten mukaista.

Tassd tilanteessa Oberlandesgericht Diisseldorf on pédttanyt lykitd asian kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Voiko yksilollisen tavaramerkin kiytto laatumerkkiné olla asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkille ominaista
kayttod niiden tavaroiden osalta, joita varten sitd kaytetdadn?

2) Jos ensimmadiseen kysymykseen vastataan myontdvésti, onko tdllainen tavaramerkki julistettava
asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessa 7 artiklan 1 kohdan
g alakohdan kanssa, nojalla mitiattomaéksi tai, kun sovelletaan analogian perusteella asetuksen
N:o 207/2009 73 artiklan c alakohtaa, menetetyksi, jos tavaramerkin haltija ei takaa merkkiin
yleison keskuudessa liitettyjen laatuodotusten toteutumista kayttoluvan haltijoiden sdannollisilla
laatutarkastuksilla?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Ensimmadisellda kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee lahinnd, onko
asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd se, ettd tavaramerkin haltija
kiinnittad yksilollisen EU-tavaramerkin tai sallii suostumuksellaan sen kiinnittdmisen tavaroihin
laatumerkking, on tavaramerkkind kayttdmistd, joka kuuluu téssd sddnnoksessd tarkoitettuun
tosiasiallisen kayton késitteeseen, jolloin tdmén tavaramerkin haltija siilyttdisi oikeuden kieltdd tdméan
asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla sen, ettd kolmas kiinnittdd samankaltaisen merkin
samanlaisiin tavaroihin, kun on olemassa tdssd viimeksi mainitussa madrdyksessd tarkoitettu
sekaannusvaara.

Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdasta johtuu yksiselitteisesti, ettd padasiassa
kyseessd olevan kaltaisessa tapauksessa, jossa ei ole kiistetty, ettd kolmas eli Gozze kayttdd ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta elinkeinotoiminnassa tdmén tavaramerkin kanssa samankaltaista
merkkid samanlaisia tavaroita varten, tilla haltijalla on oikeus kieltdd tam& kaytto, jos se aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran.

Asia on ndin silloin, kun yleiso saattaa luulla, ettd kolmannen kéyttdmalla merkilld varustetut tavarat tai
palvelut ja tavaramerkilld varustetut tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesta tai tilanteen
mukaan taloudellisesti keskendédn sidoksissa olevista yrityksistd (ks. mm. tuomio 6.10.2005, Medion,
C-120/04, EU:C:2005:594, 26 kohta; tuomio 10.4.2008, adidas ja adidas Benelux, C-102/07,
EU:C:2008:217, 28 kohta ja tuomio 25.3.2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, 38 kohta).

Siltd osin  kuin on kyse siitd, ettd GoOzzen myymiin puuvillatekstiileihin  kiinnitetty

puuvillankukka-merkki on huomattavan samankaltainen kuin VBB:n kéyttoluvan haltijoiden myymiin
puuvillatekstiileihin kiinnitetty puuvillankukka-tavaramerkki, ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
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totesi ennakkoratkaisupyynnosséédn, ettd tdmédn merkin ja tdmén tavaramerkin vililldi on olemassa
sekaannusvaara. Kansallinen tuomioistuin pohtii kuitenkin, johtaako asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan mukaisen tosiasiallisen kdyton puuttuminen siihen, ettei VBB voi
endd vedota kyseiseen tavaramerkkiin. Téssd tapauksessa kyseinen tuomioistuin nimittdin harkitsee
puuvillankukka-tavaramerkin menetetyksi julistamista koskevan Gozzen vastakanteen hyviksymista.

Oikeuskaytdnnossa on todettu kyseisen 15 artiklan 1 kohdasta vakiintuneesti, ettd tavaramerkin kaytto
on tosiasiallista mainitussa sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla silloin, kun sitd kidytetdédn sen keskeisen
tehtdvan — joka on sen takaaminen, ettd niilld tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity, on tietty alkuperd — mukaisesti luomaan tai séilyttdméaén néiden tavaroiden ja palvelujen
markkinat ja kun kéytto ei ole pelkdstddn ndenndistd kédyttod, jolla ainoastaan pyritddn sdilyttdméén
tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. mm. tuomio 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145,
43 kohta; tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, C-234/06 P, EU:C:2007:514, 72 kohta ja
tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 29 kohta).

Késiteltdvassd asiassa on Kkiistatonta, ettd VBB:n kayttoluvan haltijat kiinnittavat tavaroihinsa
puuvillankukka-tavaramerkin luodakseen tai sdilyttadkseen nédiden tavaroiden markkinat.

Se seikka, ettd tavaramerkkid kaytetddn luomaan tai sdilyttiméédn niiden tavaroiden tai palveluiden
markkinat, joita varten se on rekisteroity, eikd vain tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien
sailyttamiseksi, ei kuitenkaan riitd, jotta voitaisiin katsoa, ettd kéytto on tosiasiallista asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kuten timén tuomion 37 kohdassa muistutetussa oikeuskdytdnnossd katsotaan, on nimittdin myds
vélttamatontd, ettd tavaramerkkia kdytetddn sen keskeisen tehtédvian mukaisesti.

Yksilollisten tavaramerkkien osalta tdmé keskeinen tehtdvéa on taata kuluttajalle tai loppukéyttijélle se,
ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai
loppukéyttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tdmén tavaran tai palvelun
muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperd. Tavaramerkin on nimittdin oltava takeena
siitd, ettd kaikki tavaramerkilld varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman,
niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi tayttda keskeisen tehtavinsa
siind vadristymattoman kilpailun jérjestelméssd, jonka luominen ja yllapitdminen on EUT-sopimuksen
tavoitteena (ks. mm. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 28 kohta; tuomio 12.11.2002,
Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, 48 kohta ja tuomio 6.3.2014, Backaldrin Osterreich
The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, 20 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan soveltamisen yhteydessd edellytetty kéytto, jonka on
oltava alkuperdn osoittamista koskevan keskeisen tehtdvin mukaista, kuvastaa sitd, ettd vaikka
tavaramerkkid voidaan kieltamatta kayttdd muiden tehtdvien, kuten laadun takaamista taikka
tiedottamista, investointia tai mainontaa koskevien tehtivien mukaisesti (ks. tdltd osin mm. tuomio
18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 58 kohta ja tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora
British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 38 kohta), siihen sovelletaan kuitenkin tédssd asetuksessa
sdddettyja seuraamuksia, kun sitd ei ole viiden vuoden yhtdmittaisen jakson kuluessa kéytetty sen
keskeisen tehtdvin mukaisesti. Téssd tapauksessa tavaramerkin haltijan todetaan asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen menettelytapojen mukaisesti
menettineen oikeutensa, jollei haltija voi esittdd pétevid syitd sille, ettei sellaista kiyttod ole aloitettu,
jonka avulla tavaramerkki voi tayttda keskeisen tehtavénsa.

Seuraavaksi on tarkasteltava edelld esitettyjen periaatteiden kannalta sitd, voidaanko pédasiassa kyseessa

olevan kaltaisen yksilollisen tavaramerkin kayttod laatumerkkiné pitdd tavaramerkin keskeisen tehtdvan
mukaisena kayttona.
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Taltd osin on térkedd olla sekoittamatta keskenddn tavaramerkin keskeistd tehtdvéd ja tdmén tuomion
42 kohdassa mainittuja muita tehtdvid, joita tavaramerkillda mahdollisesti voi olla, kuten esimerkiksi
laadun takaaminen.

Kun tavaroiden tai palveluiden koostumusta tai laatua osoittavan yksilollisen tavaramerkin kaytto ei
takaa kuluttajille sitd, ettd ndma tavarat tai palvelut ovat perdisin yhdestd ja samasta yrityksestd, joka
valvoo tavaroiden tai palveluiden tuottamista tai jakelua ja jonka ndin ollen voidaan katsoa olevan
vastuussa ndiden tavaroiden tai palveluiden laadusta, tdllainen kaytto ei ole alkuperdn osoittamista
koskevan tehtdvdan mukaista.

Tastd seuraa, kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 47 ja 56 kohdassa katsoo, ettd yksilollisen
tavaramerkin kaytto ei taytd sen keskeistd tehtdvéad silloin, kun tavaramerkin tavaroihin kiinnittdmisen
ainoa tehtdvd on olla laatumerkki niille tavaroille eikd taata tdmén lisdksi sitd, ettd tavarat ovat
perdisin yhdestd ja samasta yrityksestd, joka valvoo niiden tuottamista ja on vastuussa niiden laadusta.

Padasiassa VBB selitti unionin tuomioistuimen suullisessa kasittelyssd, ettd se on yhdistys, jolle valtio on
antanut téllaisen aseman, ja se sijoittaa tavaramerkkidan koskevista kayttolupasopimuksista saamansa
varat puuvillan edistamistoimintaan, julkaisee puuvillaa koskevaa opetusmateriaalia ja jarjestda aiheesta
seminaareja, toimii my0s vélimiestehtdvissd ja toimii lisdksi julkisessa tehtdvdssd osallistumalla
puuvillan viitearvoa markkinoilla ilmaisevan CIF Bremen -hinnan vahvistamiseen.

Tamaén yhdistyksen tarkoitus, kuten VBB on sen unionin tuomioistuimelle esittinyt, antaa ymmartas,
ettd yhdistys ei osallistu myontdmiensd kayttolupien haltijoiden tavaroiden valmistamiseen eika ole
myo6skéddn vastuussa ndistd tavaroista.

Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen tehtivdnd on kuitenkin tarkistaa péddasian
oikeudenkdynnin asianosaisten sille toimittamien tietojen avulla, voidaanko merkityksellisten ja
yhtdpitdvien seikkojen avulla katsoa, ettd VBB:n myontidmien kayttolupien haltijoiden tavaroihinsa
kiinnittdmélla VBB:n puuvillankukka-tavaramerkilld taataan kuluttajille, ettd ndmé tavarat ovat perdisin
yhdestd ja samasta yrityksestd eli omista jasenistddn muodostuvasta VBB:std, joka valvoo kyseisten
tavaroiden valmistusta ja jonka voidaan katsoa olevan vastuussa niiden laadusta.

Tallainen seikka ei missddn tapauksessa ole se, ettd VBB:ld on kayttolupasopimusten nojalla oikeus
varmistaa, ettd kayttolupien haltijat kayttdvdt ainoastaan hyvilaatuisia puuvillakuituja. Tama seikka
merkitsee enintddn, ettd VBB varmistaa kdytetyn raaka-aineen laadun. Kuten asetuksen
N:o 207/2009 66 artiklasta ja tdhdn asetukseen asetuksella N:o 2015/2424 lisatysta 74 a artiklasta kay
ilmi, tédllainen varmentaminen voi tarvittaessa riittdd, jotta katsotaan, ettd muu kuin yksilollinen
tavaramerkki tdyttdd alkuperdn osoittamista koskevan tehtavinsd. Kyseisessd 66 artiklassa nimittdin
tdsmennetddn, ettd yhteismerkki tdyttdd alkuperdn osoittamista koskevan tehtdvénsi silloin, kun silld
erotetaan “haltijana olevan yhteenliittymédn jésenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista”, ja kyseisessa 74 a artiklassa sdddetddn, ettd tarkastusmerkki tayttdd tdmén tehtévan silloin,
kun silld erotetaan ”“merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden
valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta — —
tavaroista ja palveluista, joita ei ole varmennettu tdlld tavalla’. Pddasian oikeudenkédynnissd on
kuitenkin kyse tavaroita varten rekisteroidystd yksilollisestd tavaramerkistd. Kuten tdmén tuomion
41 kohdassa todetaan, tdllainen tavaramerkki tdyttdd alkuperdn osoittamista koskevan tehtdvinsa
silloin, kun sen kaytté on kuluttajille takeena siitd, ettd silld varustetut tavarat on valmistettu yhden ja
saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, sellaisena kuin ne ovat valmiina
valmistusprosessin péatteeksi.

Kaiken edelld todetun valossa ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd se, ettd yksilollisen EU-tavaramerkin haltija
kiinnittdd sen tai sallii suostumuksellaan sen kiinnittimisen tavaroihin laatumerkkini, ei ole
tavaramerkkind kayttamistd, joka kuuluu tdssd sddnnoksessd tarkoitettuun tosiasiallisen kayton
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kasitteeseen. Kyseisen tavaramerkin kiinnittdminen on kuitenkin tosiasiallista kéyttod, jos se on myos
samanaikaisesti kuluttajille takeena siitd, ettd ndmaé tavarat ovat perdisin yhdestd ja samasta yrityksests,
joka valvoo niiden valmistamista ja jonka ndin ollen voidaan katsoa olevan vastuussa niiden laadusta.
Tassd viimeksi mainitussa tapauksessa tdméan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd tdméan asetuksen
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla se, ettd kolmas kiinnittdd samankaltaisen merkin samanlaisiin
tavaroihin, jos se aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran.

Toinen kysymys

Toisella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ensimmadiseksi ldahinng,
onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa
tulkittava siten, ettd yksilollinen tavaramerkki voidaan julistaa mitdttoméksi, jos tavaramerkin haltija ei
takaa tdhdn tavaramerkkiin kohdeyleison keskuudessa liitettyjen laatuodotusten toteutumista
kayttoluvan haltijoiden sadnnollisilla laatutarkastuksilla.

Téltd osin on todettava heti aluksi, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
sdddetddn tavaramerkin mitdttomyydestd paitsi siind tapauksessa, ettd tavaramerkki on omiaan
johtamaan yleisod harhaan tdmén asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla,
myos yleisesti silloin, kun tavaramerkki on rekisterdity kyseisen asetuksen 7 artiklan vastaisella tavalla.
Jos siis kyseisen sdadnnoksen g alakohdan mukaista harhaanjohtavuuden vaaraa ei ole, on tavaramerkki
kuitenkin lahtokohtaisesti julistettava mitattomaéksi, jos kdy ilmi, ettd tdma tavaramerkki on rekisterdity
jonkin muun kyseisessd 7 artiklassa mainitun hylkdédmisperusteen vastaisesti.

Siltd osin kuin on kyse erityisestd tilanteesta, joka koskee harhaanjohtavuuden vaaraa, on muistutettava,
ettd tdmad tapaus edellyttdd, ettd voidaan katsoa, ettd merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai etté
on olemassa riittdvin vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara (tuomio 4.3.1999, Consorzio
per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, 41 kohta ja tuomio 30.3.2006,
Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, 47 kohta).

Lisdaksi on niin, ettd jotta voidaan todeta, ettd tavaramerkki on rekisterdity harhaanjohtamisen vaaraa
koskevan hylkdédmisperusteen vastaisesti, on osoitettava, ettd tavaramerkiksi haettu merkki aiheutti
itsessddn tdllaisen vaaran (ks. vastaavasti tuomio 4.3.1999, Consorzio per la tutela del formaggio
Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, 42 ja 43 kohta).

Jotta tédssd asiassa voidaan ratkaista, jétettiinkd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
g alakohdassa vahvistettu hylkddmisperuste huomiotta puuvillankukka-tavaramerkin 22.5.2008
tapahtuneen rekisterdinnin yhteydessd, ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen tehtdvind on
arvioida, oliko VBB:n tavaramerkiksi hakema puuvillankukka-merkki itsessddn omiaan johtamaan
kuluttajaa harhaan. Téltd osin on merkityksetontd, miten VBB on myohemmin hallinnoinut
tavaramerkkidén ja sitd koskevia kayttolupasopimuksia.

Ndin ollen toisen kysymyksen ensimmdiseen osaan on vastattava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten,
ettd soveltamalla nditd sddnnoksid yhdessd ei voida julistaa yksilollista tavaramerkkid mitattomaéksi silla
perusteella, ettd tavaramerkin haltija ei takaa tdhdn tavaramerkkiin kohdeyleison keskuudessa liitettyjen
laatuodotusten toteutumista kayttoluvan haltijoiden sdénndllisilla laatutarkastuksilla.

Toisella ennakkoratkaisukysymykselld pyritddn toiseksi tiedustelemaan ldhinnd, onko asetusta

N:o 207/2009 tulkittava siten, ettd sen sadannoksid, jotka koskevat EU-yhteismerkkejd, voidaan soveltaa
soveltuvin osin yksilollisiin EU-tavaramerkkeihin.
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Taltd osin on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 66—74 artiklan, jotka koskevat EU-yhteismerkkeja,
soveltamisala on tdmin asetuksen 66 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaisesti nimenomaisesti rajattu
tavaramerkkeihin, jotka on talld tavalla nimetty hakemusta jatettéessa.

Tata kyseisten artiklojen sovellettavuuden rajaamista on noudatettava tarkasti, etenkin kun niissa
kayttoon otetut sddnnot, kuten kyseisen asetuksen 67 artiklassa vahvistetut tavaramerkin
kayttomaarayksia koskevat sddannot, ovat kytkoksissé siihen, ettd kyseinen nimenomainen nimeédminen
yhteismerkiksi tehdddn jo rekisterdintihakemuksessa. Niiden sddntéjen soveltaminen analogisesti
yksilollisiin EU-tavaramerkkeihin ei siis tule kysymykseen.

Toisen kysymyksen toiseen osaan on ndin ollen vastattava, ettd asetusta N:o 207/2009 on tulkittava
siten, ettd sen sdadnnoksid, jotka koskevat EU-yhteismerkkejd, ei voida soveltaa soveltuvin osin
yksilollisiin EU-tavaramerkkeihin.

Oikeudenkayntikulut

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

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

1) Euroopan  unionin  tavaramerkistd  26.2.2009 annetun neuvoston  asetuksen
(EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etti se, etti yksilollisen
EU-tavaramerkin haltija kiinnittida sen tai sallii suostumuksellaan sen kiinnittimisen
tavaroihin laatumerkkini, ei ole tavaramerkkind kiyttimistd, joka kuuluu tissd siadnnoksessi
tarkoitettuun tosiasiallisen kidyton kisitteeseen. Kyseisen tavaramerkin kiinnittiminen on
kuitenkin tosiasiallista kidyttod, jos se on myos samanaikaisesti kuluttajille takeena siitd, ettd
ndmad tavarat ovat peridisin yhdestd ja samasta yrityksestd, joka valvoo niiden valmistamista ja
jonka ndin ollen voidaan katsoa olevan vastuussa niiden laadusta. Téssd viimeksi mainitussa
tapauksessa timidn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltid timidn asetuksen
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla se, etti kolmas kiinnittid samankaltaisen merkin
samanlaisiin tavaroihin, jos se aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran.

2) Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa
on tulkittava siten, ettd soveltamalla nditi sddnnoksia yhdessa ei voida julistaa yksilollista
tavaramerkkid mitattomiksi silla perusteella, ettd tavaramerkin haltija ei takaa tdhidn
tavaramerkkiin kohdeyleison keskuudessa liitettyjen laatuodotusten toteutumista kayttoluvan
haltijoiden sdannollisilla laatutarkastuksilla.

3) Asetusta N:o 207/2009 on tulkittava siten, ettdi sen sddnnoksid, jotka koskevat
EU-yhteismerkkejd, ei voida soveltaa soveltuvin osin yksilollisiin EU-tavaramerkkeihin.

Allekirjoitukset
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