DHL EXPRESS FRANCE

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)
12 péivédna huhtikuuta 2011 *

Asiassa C-235/09,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnosti, jonka Cour
de cassation (Ranska) on esittinyt 23.6.2009 tekemalldén péadtokselld, joka on saapu-
nut unionin tuomioistuimeen 29.6.2009, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

DHL Express France SAS, aiemmin DHL International SA,

vastaan

Chronopost SA,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat A. Tizzano,
J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel ja
D. Svéby sekd tuomarit R. Silva de Lapuerta, E. Juhdsz, U. Lohmus (esittelevi
tuomari), C. Toader ja M. Safjan,

* Oikeudenkiyntikieli: ranska.
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julkisasiamies: P. Cruz Villalon,
kirjaaja: hallintovirkamies N. Nanchev,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssé ja 30.6.2010 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Chronopost SA, edustajanaan avocat A. Cléry,

— Ranskan hallitus, asiamiehindén G. de Bergues, B. Cabouat ja B. Beaupére-
Manokha,

— Saksan hallitus, asiamiehindin J. Moller ja J. Kemper,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehendian C. Wissels,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendan S. Hathaway,
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— Euroopan komissio, asiamiehenéin H. Kramer,

kuultuaan julkisasiamiehen 7.10.2010 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettu-
na 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83;
jaljempan asetus N:o 40/94), 98 artiklan tulkintaa.

Tdma pyynto on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat DHL Express France SAS (jal-
jempédnd DHL Express France), jolle DHL International SA:n (jdljempand DHL Inter-
national) oikeudet ovat siirtyneet, ja Chronopost SA (jdljempéana Chronopost) ja joka
koskee sitd, ettd DHL Express France on kéyttanyt yhteison tavaramerkkii ja ranska-
laista tavaramerkkia WEBSHIPPING, joiden haltija on Chronopost, timén kayton
kieltamisté ja kieltoon liitettyja pakkokeinoja.
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Asiaa koskevat oikeussdannot

Asetus N:o 40/94

Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan 2, 15 ja 16 perustelukappaleessa todetaan
seuraavaa:

“"yhteison toiminta ndyttdd tarpeelliselta edelld mainittujen yhteison tavoitteiden to-
teuttamiseksi; tdhén toimintaan siséltyy yhteison tavaramerkkijirjestelman luomi-
nen, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia, yhtd ainoaa menettelyd noudattaen,
yhteison tavaramerkkejd, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu
koko yhteison alueelle; nédin ilmaistua yhteison tavaramerkin yhtendisen luonteen pe-
riaatetta sovelletaan, jollei tissd asetuksessa toisin sdddetd,

on vilttdmatontd, ettd yhteison tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien
padtosten oikeusvaikutus ulottuu koko yhteis66n, silld tdmé on ainoa keino vélttaa
tuomioistuinten ja [sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mal-
lit) (SMHV)] keskeniin ristiriitaiset padtokset ja niiden vaikutukset yhteison tava-
ramerkkien yhtendiseen luonteeseen; tuomioistuinten toimivaltaa ja tuomioiden
tdytdntoonpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan [27.9.1968 allekirjoitetun Brys-
selin yleissopimuksen (EYVL 1972, L 299, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna
yleissopimuksilla Euroopan yhteisoihin liittyvien valtioiden liittymisestd mainittuun
yleissopimukseen (jiljempané Brysselin yleissopimus)] sddnt6jé sovelletaan kaikkiin
yhteison tavaramerkkiin liittyviin riita-asioihin, jollei tissd asetuksessa toisin sdddetd,
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olisi ehkdistdvé keskendén ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa
on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, yhteison tavaramerkkié ja rinnak-
kaisia kansallisia tavaramerkkeja koskevat kysymykset; sen vuoksi, jos oikeudellisiin
toimenpiteisiin turvaudutaan samassa jasenvaltiossa, timén tavoitteen saavuttami-
seksi on noudatettava kansallisia menettelysdéntdjé, joihin tdimé asetus ei vaikuta,
mutta jos oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhdytéén eri jasenvaltioissa, ndyttavit edelld
mainitun Brysselin yleissopimuksen maaréyksiin perustuvat sddnnokset riita-asian
vireilldolosta ja asiain yhtymisestd, aiheellisilta”

Asetuksen N:0 40/94 1 artiklan 2 kohdassa sdddetdan seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkki on yhtendinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaik-
kialla yhteisossd: sen voi rekister6idd ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisossé,
sen voi luovuttaa, siitd voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettda tai julistaa mi-
tattomaksi ja sen kaytto voidaan kieltdd ainoastaan koko yhteisossd. Tatéd periaatetta
sovelletaan, jollei tdssd asetuksessa muuta sdddeta”

Mainitun asetuksen 9 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteison tavaramerkin tuottamat
oikeudet”, 1 kohdassa sdddetidan seuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdmésta elinkeino-
toiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin yhteis6n tavaramerkki, samoille tavaroille tai palve-
luille, joille tavaramerkki on rekisteréity;
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b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin yhteison tava-
ramerkki, ja sen vuoksi, ettd merkki ja yhteison tavaramerkki tarkoittaa samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaan-
nusvaaran; sekaannusvaara siséltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin vélisesta
mielleyhtymaést3;

c) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki, tavaroille
tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteison tavaramerkki on rekis-
terdity, kun se on laajalti tunnettu yhteisossd, ja jos merkin kéyttdminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi yhteison tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epéoikeutettua hyviksikéyttod taikka olisi niille haitaksi.”

Saman asetuksen 14 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkin vaikutukset maédritellddn yksinomaan télld asetuksella.
Muutoin yhteison tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen
tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsdddéntod X osaston sdédnnodsten
mukaisesti.

3. Sovellettavat menettelysddnnot méadritelladn X osaston sdédnndsten mukaisesti”

Asetuksen N:o 40/94 X osasto, jonka otsikko on "Toimivalta ja menettely yhteison
tavaramerkkeji koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissd’, sisaltdad 90—104 artiklan.
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Kyseisen asetuksen Brysselin yleissopimuksen soveltamista koskevassa 90 artiklassa
sdddetddn seuraavaa:

1. Jollei téssé asetuksessa toisin sdddetd, yhteison tavaramerkkiéd koskeviin menet-
telyihin ja yhteison tavaramerkkia koskeviin hakemuksiin seké yhteison tavaramerk-
kien tai kansallisten tavaramerkkien perusteella kéytéviin, samanaikaisia tai toisiaan
seuraavia kanteita koskeviin menettelyihin sovelletaan [Brysselin yleissopimuksen
madrayksid].

2. Jaljempénd 92 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvien menet-
telyjen osalta:

a) ei sovelleta [Brysselin] yleissopimuksen 2 artiklaa, 4 artiklaa, 5 artiklan 1, 3, 4
ja 5 kohtaa ja 24 artiklaa;

b) sovelletaan mainitun yleissopimuksen 17 ja 18 artiklaa timéan asetuksen 93 artik-
lan 4 kohdassa séddetyissi rajoissa;

¢) mainitun yleissopimuksen II osaston méérdyksid, joita sovelletaan henkil6ihin,
joilla on kotipaikka jasenvaltiossa, sovelletaan my6s henkil6ihin, joilla ei ole koti-
paikkaa jasenvaltiossa, mutta joilla on sielld liike”
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Mainitun asetuksen 91 artiklan, jonka otsikko on "Yhteison tavaramerkkituomiois-
tuimet’; 1 kohdassa sdddetdédn seuraavaa:

”Jasenvaltiot nimedvét alueellaan mahdollisimman rajoitetun méérén kansallisia en-
simmaisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jaljempéna 'yhteison tavaramerkki-
tuomioistuimet; joiden tehtdvéni on hoitaa niille tilld asetuksella osoitetut tehtavit”

Saman asetuksen 92 artiklassa, jonka otsikko on "Loukkausta ja voimassaoloa koske-
va toimivalta’, sdddetddn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkkituomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

a) kaikissa loukkauskanteissa ja — jos kansallinen laki ne sallii — yhteis6n tavaramer-
kin loukkauksen uhkaa koskevissa kanteissa;

b) vahvistuskanteissa, jotka koskevat sitd, ettd loukkausta ei ole tapahtunut, jos kan-
sallinen laki ne sallii;
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Asetuksen N:o 40/94 93 artiklassa, jonka otsikko on "Kansainvélinen toimivalta’; sda-
detdédn seuraavaa:

”1. Jollei tdimédn asetuksen sddnnoksistd sekd 90 artiklan nojalla sovellettavista [Brys-
selin] yleissopimuksen maéréyksistd muuta johdu, 92 artiklassa tarkoitetuista kan-
teista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt kidydaédn sen jasenvaltion tuomioistuimis-
sa, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka tai, jos télld ei ole kotipaikkaa jossakin
jasenvaltiossa, sen jasenvaltion tuomioistuimissa, jossa tilld on liike.

2. Jos vastaajalla ei ole kotipaikkaa eikd liiketté jasenvaltion alueella, ndmé menettelyt
kéydéén sen jdsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella kantajalla on kotipaikka tai,
jos tdlld ei ole kotipaikkaa jossakin jédsenvaltiossa, sen jasenvaltion tuomioistuimissa,
jossa télla on liike.

3. Jollei vastaajalla eikd kantajalla ole téllaista kotipaikkaa tai liikettd, ndma menet-
telyt kdydéddn sen jasenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella [SMHV:n] kotipaikka
sijaitsee.

4. Sen estdmittd, mité 1, 2 ja 3 kohdassa sdddetddn:

a) [Brysselin] yleissopimuksen 17 artiklaa sovelletaan, jos osapuolet sopivat, ettd jo-
kin toinen yhteison tavaramerkkituomioistuin on toimivaltainen;

b) mainitun yleissopimuksen 18 artiklaa sovelletaan, jos vastaaja saapuu muuhun
yhteison tavaramerkkituomioistuimeen.
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5. Edelld 92 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt,
lukuun ottamatta vahvistuskanteita, jotka koskevat sitd, ettd yhteison tavaramerkin
loukkausta ei ole tapahtunut, voidaan my6s kéyd4 sen jasenvaltion tuomioistuimissa,
jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut — -

Mainitun asetuksen 94 artiklassa, jonka otsikko on "Toimivallan laajuus’;, sdddetadn
seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkkituomioistuin, jonka toimivalta perustuu 93 artik-
lan 1-4 kohtaan, on toimivaltainen tekemiin ratkaisun:

— jasenvaltion alueella tapahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen
osalta;

— jasenvaltion alueella tapahtuneen 9 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessa tarkoi-
tetun toimen osalta.

2. Yhteison tavaramerkkituomioistuin, jonka toimivalta perustuu 93 artiklan 5 koh-
taan, on toimivaltainen tekeméain ratkaisun ainoastaan sen jasenvaltion alueella ta-
pahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen osalta, jonka alueella ky-
seinen tuomioistuin sijaitsee”
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Saman asetuksen 97 artiklassa, jonka otsikko on "Sovellettava oikeus’, sdddetdin
seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkkituomioistuimet soveltavat timian asetuksen saannoksia.

2. Kysymyksissi, jotka eivit kuulu tdmén asetuksen soveltamisalaan, yhteison tava-
ramerkkituomioistuimet soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainva-
listé yksityisoikeuttaan.

3. Jollei tédssd asetuksessa toisin sdddetd, yhteison tavaramerkkituomioistuin soveltaa
sen jasenvaltion kansallista tavaramerkkia koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovel-
lettavia menettelysdéntojé, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee”

4

Asetuksen N:o 40/94 98 artiklassa, jonka otsikko on ”Seuraamukset’, sdddetddn
seuraavaa:

1. Jos yhteison tavaramerkkituomioistuin toteaa, ettd vastaaja on loukannut — — yh-
teison tavaramerkkié [tai vaarana on ollut, ettd vastaaja loukkaa sité], se antaa méaa-
rayksen, joka kieltdd vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai [uhkaavat]
loukata yhteison tavaramerkkid, jolleivit erityiset syyt edellytd toimimista toisin.
Tuomioistuin toteuttaa myos kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, ettd titd kieltoa noudatetaan.

2. Muutoin yhteison tavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jasenvaltion lakia, mu-
kaan lukien sen kansainvalista yksityisoikeutta, jossa loukkaustoimet ovat tapahtu-
neet tai [jossa vaarana on ollut niiden tapahtuminen]”
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Asetus (EY) N:o 44/2001

Tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja tdytdntoonpa-
nosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:0 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 68 artiklan 1 kohdan mukaan kyseinen ase-
tus korvaa Brysselin yleissopimuksen jidsenvaltioiden vililla. Kyseisen asetuksen III
luvussa on sdénnokset tuomioiden tunnustamisesta ja taytantoonpanosta.

Kyseisen asetuksen 33 artiklan 1 kohdassa, jossa vahvistetaan tuomioiden tunnusta-
misen periaate, sdddetdén, ettd "jasenvaltiossa annettu tuomio tunnustetaan toisissa
jasenvaltioissa ilman eri menettely&”.

Saman asetuksen 38 artiklan 1 kohdassa saddetdan seuraavaa:

”Jasenvaltiossa annettu ja sielld tdytdntoonpanokelpoinen tuomio on pantava tiytan-
toon toisessa jdsenvaltiossa, kun tuomio asiaan osallisen hakemuksesta on sielld julis-
tettu taytantoonpanokelpoiseksi’”

Mainitun asetuksen 49 artiklassa saddetdan seuraavaa:

“Ulkomainen tuomio, jolla joku on velvoitettu maksamaan uhkasakko, on téytdnto6n-
panokelpoinen siind jdsenvaltiossa, missd tdytdntoonpanoa pyydetéddn, ainoastaan,
jos tuomiojdsenvaltion tuomioistuin on lopullisesti vahvistanut uhkasakon maaran”
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Direktiivi 2004/48/EY

Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45, ja oi-
kaisu EUVL L 195, s. 16) 3 artiklassa, jonka otsikko on "Yleinen velvoite’, sdddetdan
seuraavaa:

”1. Jasenvaltioiden on sdddettdvé tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuo-
jakeinot tdssa direktiivisséd tarkoitettujen teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen
varmistamiseksi. Ndiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on ol-
tava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivat saa olla liian monimutkaisia tai kalliita
eivitka ne saa sisdltdd kohtuuttomia méadrdaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

2. Néiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myos oltava te-
hokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitd on sovellettava siten, ettd véltetddn
luomasta esteité lailliselle kaupankédynnille ja sdddetdén takeista niiden vddrinkayton
estamiseksi’”

Péddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Chronopost on merkin "WEBSHIPPING” sisdltavan ranskalaisen tavaramerkin ja yh-
teison tavaramerkin haltija. Lokakuussa 2000 haettu ja 7.5.2003 rekisterdity yhteison
tavaramerkki koskee muun muassa logistiikka- ja tiedonvilitys-, televiestinta- ja tie-
kuljetuspalveluja seki kirjepostin, lehtien ja pakettien kerddmispalveluja sekd pikala-
hetysten jakelupalveluja.
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Asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd kun Chronopost totesi yhden sen tdrkeimmis-
td kilpailijoista DHL Internationalin kdyttdneen merkkeja "WEB SHIPPING’;, "Web
Shipping” ja/tai "Webshipping” kuvaamaan internetin avulla kiytettdvédd pikaldhe-
tyspalvelua, se nosti 8.9.2004 téta yhtiotd vastaan muun muassa yhteison tavaramer-
kin WEBSHIPPING loukkaamista koskevan kanteen tribunal de grande instance de
Paris’ssa (Ranska), koska se oli asetuksen N:0 40/94 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
yhteison tavaramerkkituomioistuin. Tuomiolla, joka annettiin 15.3.2006, mainittu
tuomioistuin muun muassa tuomitsi DHL Express Francen, jolle DHL Internatio-
nalin oikeudet olivat siirtyneet, ranskalaisen tavaramerkin WEBSHIPPING, jonka
haltija on Cronopost, loukkaamisesta mutta ei ottanut kantaa yhteison tavaramerkin
loukkaamiseen.

Ennakkoratkaisupyynnén mukaan cour d’appel de Paris yhteison toisen asteen tava-
ramerkkituomioistuimena kielsi 9.11.2007 antamallaan tuomiolla sakon uhalla Chro-
nopostin mainitusta tuomiosta tekemén valituksen perusteella DHL Express Francea
jatkamasta merkkien "WEBSHIPPING” ja "WEB SHIPPING” kayttoa tunnuksena
muun muassa internetin avulla kéytettavalle pikaldhetyspalvelulle, koska se piti mai-
nittua kdyttod yhteison tavaramerkin ja ranskalaisen tavaramerkin WEBSHIPPING
loukkaamisena.

DHL Express Francen kassaatiovalitus mainitusta tuomiosta hyléttiin padtokselld en-
nakkoratkaisupyynnon esittdmisesté.

Chronopost teki samassa Cour de cassationin menettelyssd kuitenkin vastavalituksen,
jossa se viitti, ettd 9.11.2007 annettu tuomio oli asetuksen N:0 40/94 1 ja 98 artiklan
vastainen, koska cour d’appel de Paris’n maérdama yhteison tavaramerkin WEBSHIP-
PING loukkaamisen jatkamista koskeva kielto, johon oli liitetty uhkasakko, ei koske-
nut koko Euroopan unionin aluetta.
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Cour de cassationin mukaan mainitun cour d’appel de Paris’n tuomion perusteluis-
ta ilmenee nimenomaisesti, ettd vaikka tuomioon ei sisilly nimenomaista maardysta
vaatimuksesta, jolla vaadittiin tdmédn kiellon ulottamista koskemaan koko unionin
aluetta, viimeksi mainitun tuomioistuimen méaarédamén kiellon, johon on liitetty uh-
kasakko, on ymmarrettdvé koskevan vain Ranskan aluetta.

Koska Cour de cassation oli epdavarma asetuksen N:o 40/94 98 artiklan tulkinnasta
tdssd tilanteessa, se padtti lykatd asian késittelya ja esittdd unionin tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [asetuksen N:o 40/94] 98 artiklaa tulkittava siten, ettd yhteison tavaramerk-

2)

kituomioistuimen maaraama kielto on ilman eri toimenpiteitd voimassa kaikkial-
la [unionin] alueella?

Jos tdhédn kysymykseen annetaan kieltéva vastaus, voiko yhteison tavaramerkki-
tuomioistuin nimenomaisesti laajentaa téllaisen kiellon sellaisten muiden jésen-
valtioiden alueelle, joissa tavaramerkkid loukkaavat toimet ovat tapahtuneet tai
joissa vaarana on ollut niiden tapahtuminen?

Sovelletaanko yhteison tavaramerkkituomioistuimen miadrddmadnsd kieltoon
kansallisen lainsddddannon mukaisesti liittdmid pakkokeinoja jommassakummas-
sa tapauksessa niiden jdsenvaltioiden alueella, joissa timén kiellon vaikutukset
toteutuvat?

Ellei néin ole, voiko yhteison tavaramerkkituomioistuin méarata kansallisen lain-
sadaddannon mukaisesti madradménsd pakkokeinon kaltaisesta tai siitd poikkea-
vasta pakkokeinosta sellaisen jasenvaltion lainsdddannon mukaisesti, jossa tdmén
kiellon vaikutukset toteutuvat?”
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Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Alustavia huomioita

Asetuksen N:o 40/94 98 artikla koskee, kuten sen otsikosta ilmenee, seuraamuksia
yhteison tavaramerkin loukkaamisesta.

Saman artiklan 1 kohdan ensimmaisessa virkkeessd sdddetddn, ettd jos asiaa kisitte-
levd yhteison tavaramerkkituomioistuin toteaa yhteison tavaramerkin loukkauksen
tai loukkauksen uhan, se antaa médrdyksen, jolla kielletddn jatkamasta tillaisia toi-
mia. Saman kohdan toisessa virkkeessd sdddetddn, ettd mainittu tuomioistuin toteut-
taa kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettd taté
kieltoa noudatetaan.

Mainitun 98 artiklan 2 kohdan mukaan yhteis6én tavaramerkkituomioistuin soveltaa
"muutoin” sen jdsenvaltion lakia, mukaan lukien sen kansainvilisté yksityisoikeutta,
jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet tai jossa vaarana on ollut niiden tapahtuminen.

Taman 2 kohdan alkuosasta, luettuna saman artiklan otsikon kanssa, sekd timain
sadannoksen eri kieliversioista, muun muassa ranskankielisesté (par ailleurs), saksan-
kielisestd (in Bezug auf alle anderen Fragen), espanjankielisestd (por otra parte), ita-
liankielisesté (negli altri casi) ja englanninkielisesté (in all other respects), ilmenee,
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ettd tdmd kohta ei koske saman artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja pakkokeinoja, joilla
taataan loukkaustoimien jatkamiskiellon noudattaminen.

Koska ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen kysymykset koskevat vain kiel-
toa jatkaa loukkaustoimia tai loukkauksen uhkan aiheuttavia toimia ja pakkokeinoja,
joilla pyritddn takaamaan tdmén kiellon noudattaminen, on katsottava, ettd ndma ky-
symykset koskevat asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Ensimmdinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaiselld kysymyksellaén,
onko asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd yhteison tavara-
merkkituomioistuimen méadrdama kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat
loukata yhteison tavaramerkkid, on ilman eri toimenpiteitd voimassa kaikkialla unio-
nin alueella.

On huomattava, etta asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, toi-
mien, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteison tavaramerkkis, jatkamista kos-
kevan kiellon alueellisen ulottuvuuden ratkaisevat timén kiellon mééréavin yhteison
tavaramerkkituomioistuimen alueellinen toimivalta seké sen yhteison tavaramerkin,
jota on loukattu tai jota loukkauksen uhka koskee, haltijan yksinoikeuden alueellinen
ulottuvuus, sellaisena kuin tdmé ulottuvuus ilmenee asetuksesta N:o 40/94.
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Yhtailtd yhteison tavaramerkkituomioistuimen alueellisesta toimivallasta on huo-
mattava aluksi, ettd asetuksen N:o 40/94 14 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan yhteison
tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin louk-
kauksia koskevaa kansallista lainsédddédnt6d saman asetuksen X osaston sddnnosten
mukaisesti. Sovellettavat menettelysddnnokset médraytyvit X osaston, jonka otsikko
on "Toimivalta ja menettely yhteison tavaramerkkejd koskevissa oikeudellisissa toi-
menpiteissd” ja joka siséltdd saman asetuksen 90—104 artiklan, sédnnosten mukaisesti.

Mainitun asetuksen 92 artiklan a alakohdan mukaan yhteison tavaramerkkituomiois-
tuimella on yksinomainen toimivalta kaikissa loukkauskanteissa ja — jos kansallinen
laki ne sallii — yhteison tavaramerkin loukkauksen uhkaa koskevissa kanteissa.

Kisiteltdavissd asiassa Chronopostin unionin tuomioistuimelle jittamisté kirjallisista
huomautuksista ilmenee, ettd kanne yhteison tavaramerkkituomioistuimessa nos-
tettiin asetuksen N:o 40/94 93 artiklan 1-4 kohdan nojalla. Samojen huomautusten
mukaan vaatimusta loukkaamisen tai loukkaamisen uhan lopettamisesta ei esitetty
saman artiklan 5 kohdan nojalla.

Asetuksen N:0 40/94 93 artiklan 1-4 kohdan, luettuna yhdessa sen 94 artiklan 1 koh-
dan kanssa, mukaan tdmén asetuksen 91 artiklan mukaisesti yhteison tavaramerkilld
annettujen oikeuksien suojaamiseksi nimetty yhteison tavaramerkkituomioistuin on
toimivaltainen tutkimaan muun muassa kaikkien jdsenvaltioiden alueella jo tapahtu-
neet tai uhkaavat loukkaukset.
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Niinpéd pédasian ratkaisevan tuomioistuimen kaltainen yhteison tavaramerkkituo-
mioistuin on toimivaltainen tutkimaan yhden tai useamman jdsenvaltion tai jopa
kaikkien jasenvaltioiden alueella jo tapahtuneet ja uhkaavat loukkaukset. Néin ollen
sen toimivalta saattaa ulottua koko unionin alueelle.

Toisaalta asetuksella N:o 40/94 annettu yhteison tavaramerkin haltijan yksinoikeus
koskee lahtokohtaisesti koko unionin aluetta, ja yhteison tavaramerkki saa yhtendista
suojaa ja silld on vaikutuksia koko tdlld alueella.

Mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan yhteison tavaramerkki on nimittéin
yhtendinen. Koska silld on samat oikeusvaikutukset kaikkialla unionissa, se voidaan
tdmén sddnnoksen mukaan rekister6ida tai luovuttaa, siitd voidaan luopua, siité joh-
tuvat oikeudet voidaan menettdi tai se voidaan julistaa mitdttomaéksi ja sen kaytto
voidaan kieltdé ainoastaan koko unionissa. Taté periaatetta sovelletaan, ellei samassa
asetuksessa muuta sdéddeta.

Liséksi asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan toisen perustelukappaleen mukaan talld
asetuksella tavoiteltava pddmééra on yhteison tavaramerkkeja, joilla on yhdenmukai-
nen suoja ja joiden vaikutukset ulottuvat koko yhteison alueelle, koskevan jérjestel-
mén luominen.

Yhteison tavaramerkin yhtendisyys ilmenee myds saman asetuksen johdanto-osan 15
ja 16 perustelukappaleesta. Niissd todetaan yhtailtd, ettd on vélttimétonts, ettd yh-
teison tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien péitosten oikeusvaikutus
ulottuu koko unioniin, jotta véltettdisiin sekéd tuomioistuinten ja SMHV:n keskendidn
ristiriitaiset péitokset ettd yhteison tavaramerkkien yhtendisyyden loukkaukset, ja
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toisaalta, ettd olisi ehkéistdvé keskendén ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-
asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, yhteison tavara-
merkkid ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkejd koskevat kysymykset.

Lisaksi asiassa C-316/05, Nokia, 14.12.2006 annetun tuomion (Kok., s. I-12083)
60 kohdan mukaan asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavoite
on suojata yhteison tavaramerkilld annettua oikeutta loukkaamisen vaaraa vastaan
yhdenmukaisesti kaikkialla unionin alueella.

Témén yhdenmukaisen suojan takaamiseksi toimivaltaisen yhteisén tavaramerkki-
tuomioistuimen méédrddmaén kiellon jatkaa toimia, joilla loukataan tai uhataan loukata
yhteison tavaramerkkid, on siten ldhtokohtaisesti koskettava koko unionin aluetta.

Jos tdmén kiellon alueellinen soveltamisala sen sijaan rajoittuisi sen jdsenvaltion
alueeseen, jossa loukkaustoimi on kyseisen tuomioistuimen toteamuksen mukaan
tapahtunut tai uhkaa tapahtua, tai vain niiden jésenvaltioiden alueeseen, joissa syyt
tdhdn toteamiseen ovat ilmenneet, olisi olemassa riski siitd, ettd loukkaaja ryhtyisi
kayttamaian kyseistd merkkié sellaisessa jdsenvaltiossa, jota kielto ei koske. Liséksi
uudet oikeudenkaynnit, jotka tavaramerkin haltijan olisi saatettava vireille, kasvattai-
sivat suorassa suhteessa niiden méaardan kyseistd tavaramerkkia koskevien keskendan
ristiriitaisten tuomioiden riskid muun muassa sekaannusvaaraan liittyvén tosiseikko-
jen arvioinnin vuoksi. Tillainen seuraus olisi seké asetuksella N:o 40/94 tavoitellun
yhteison tavaramerkin tuottaman yhdenmukaisen suojan ettd yhteison tavaramerkin
yhtendisyyden, sellaisina kuin ndmaé tavoitteet ilmenevit timén tuomion 40—42 koh-
dasta, vastainen.
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Kiellon alueellinen ulottuvuus voi kuitenkin erdissa tapauksissa olla suppeampi. Ase-
tuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdassa sdddetty yhteison tavaramerkin haltijan yk-
sinoikeus on annettu siksi, etté haltija voisi suojella erityisintressejain sellaisenaan eli
varmistaa, ettd kyseinen tavaramerkki pystyy tdyttdmaén tehtdvansd. Néin ollen tatd
oikeutta saadaan kéyttdd ainoastaan niissé tilanteissa, joissa se, ettd kolmas kayttaa
merkkia, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtéville (ks. vastaavas-
ti yhdistetyt asiat C-236/08—C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010,
Kok., s. I-2417, 75 kohta oikeuskaytantéviittauksineen).

Téstd seuraa Euroopan komission esittamélld tavalla se, ettd yhteison tavaramerkin
haltijan yksinoikeus ja siten tdmén oikeuden alueellinen ulottuvuus eivét voi ylittaa
sitd, mink4 kyseinen oikeus mahdollistaa haltijalleen tdlld olevan tavaramerkin suo-
jaamiseksi, eli haltija voi kieltdd vain tavaramerkin tehtévid loukkaavan kdyton. Vas-
taajan eli yhteison tavaramerkkia riitautetulla tavalla kayttédvéan henkilon jo toteutta-
mia tai tulevia toimia, joilla ei loukata yhteison tavaramerkin tehtévid, ei siten voida
kieltaa.

Jos siis yhteison tavaramerkkituomioistuin, jonka ratkaistavaksi asia on pédasian kal-
taisessa tilanteessa saatettu, toteaa, ettd yhteison tavaramerkin loukkaamista tai louk-
kaamisen uhkaa merkitsevit toimet rajoittuvat yhteen jasenvaltioon tai osaan unio-
nin aluetta muun muassa siitd syystd, ettd kieltovaatimuksen esittdja on rajoittanut
oikeudenkédynnin alueellista ulottuvuutta kéyttdmalla vapauttaan maédrittdd vireille
saattamansa oikeudenkédynnin laajuus tai ettéd vastaaja esittdd nédyton siitd, ettd kysei-
sen merkin kéytto ei loukkaa tai ei voi loukata tavaramerkin tehtdvid muun muassa
kielellisistd syistd, kyseisen tuomioistuimen on rajoitettava médrddménsa kiellon
alueellista soveltamisalaa.

Lopuksi on tdsmennettivi, ettd toimien, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhtei-
son tavaramerkkid, jatkamista koskevan kiellon alueellinen soveltamisala voi ulottua
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koko unionin alueelle. Sen sijaan asetuksen N:o 40/94 Brysselin yleissopimuksen
soveltamista koskevan 90 artiklan, luettuna yhdessi asetuksen N:o 44/2001 33 artik-
lan 1 kohdan kanssa, mukaan muiden jasenvaltioiden on ldhtokohtaisesti tunnustet-
tava tuomio ja pantava se tdytintoon, mikd antaa tuomiolle rajat ylittdvan luonteen.

Niinpé ensimmaéiseen kysymykseen on vastattava, ettd asetuksen N:o 40/94 98 artik-
lan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd yhteison tavaramerkkituomioistuimen, jonka
toimivalta perustuu mainitun asetuksen 93 artiklan 1—4 kohtaan ja 94 artiklan 1 koh-
taan, madradma kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteison
tavaramerkkid, koskee ldhtokohtaisesti koko unionin aluetta.

Toinen kysymys

Kun otetaan huomioon ensimmaéiseen kysymykseen annettu vastaus, ennakkorat-
kaisua pyytdneen tuomioistuimen esittdmian toiseen kysymykseen ei ole tarpeen
vastata.

Kolmas ja neljis kysymys

Kolmannella ja neljannelld kysymyksellddn, jotka on syytd tutkia yhdessd, ennak-
koratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee péadasiallisesti sitd, onko asetuk-
sen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan toista virkettd tulkittava siten, ettd yhteison
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tavaramerkkituomioistuimen méédrddménsé jo toteutuneen tai uhkaavan loukkaus-
toimen jatkamista koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi kansallisen lain-
sdddantonsd mukaisesti méaaraamalld pakkokeinolla, kuten uhkasakolla, voi olla vai-
kutuksia kyseisen tuomioistuimen sijaintijdsenvaltion liséiksi muissa jdsenvaltioissa,
joihin kiellon alueellinen soveltamisala ulottuu. Jos vastaus on kieltévé, sama tuomio-
istuin kysyy, voiko yhteisén tavaramerkkituomioistuin maarétéa kansallisen lainsaa-
dédnnén mukaisesti madrdamansd toimen kaltaisesta tai siitd poikkeavasta toimesta
sen jasenvaltion lainsddddnnon mukaisesti, jonka aluetta mainittu kielto koskee.

Téssd yhteydessd on yhtééltd huomattava, ettd oikeuskéytdnndssd on aikaisemmin
todettu pakkokeinoihin sovellettavasta lainsdddanndosté, ettd yhteison tavaramerk-
kituomioistuimen on toteutettava sijaintijisenvaltionsa lainsddddnnossé saddetyistd
toimenpiteistéd ne toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa, ettd sen maarddmaa kieltoa
noudatetaan (em. asia Nokia, tuomion 49 kohta).

Toisaalta on huomattava, ettd yhteison tavaramerkkituomioistuimen sijaintijasen-
valtionsa kansallisen lainsdaddnnon mukaisesti médrdamilld pakkokeinoilla ei voida
saavuttaa niiden madrddmisen tavoitetta eli varmistaa kiellon noudattamista, jotta
yhteison tavaramerkilld annettua oikeutta suojattaisiin unionin alueella tehokkaasti
loukkaamisen vaaraa vastaan (ks. vastaavasti em. asia Nokia, tuomion 60 kohta), el-
lei pakkokeinoilla ole vaikutuksia samalla alueella, jolla kieltotuomiolla itsellddn on
vaikutuksia.

Padasiassa tilanne on sellainen, ettd yhteison tavaramerkkituomioistuin on liittédnyt
médradméinsd kieltotuomioon kansallisen lainsdddédntonsd mukaisesti asettamansa
uhkasakon. Jotta uhkasakolla olisi oikeusvaikutuksia toisen jiasenvaltion kuin téstd
pakkokeinosta médranneen tuomioistuimen sijaintivaltion alueella, tdméin toisen
jasenvaltion tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu, on asetuksen
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N:o 44/2001 III luvun sédnnosten mukaisesti tunnustettava kyseinen tuomio ja pan-
tava se tdytdntoon viimeksi mainitun valtion sisdisen lainsddddnnon mukaisia sdénto-
jd ja menettelytapoja noudattaen.

Jos sen jdsenvaltion, jossa yhteison tavaramerkkituomioistuimen tuomion tunnus-
tamista ja tdytdntoonpanoa pyydetéddn, kansallisessa lainsdddéanndssa ei sdddetd sel-
laisesta pakkokeinosta, joka vastaisi yhteison tavaramerkkituomioistuimen, joka on
madrannyt jo toteutuneen tai uhkaavan loukkaustoimen jatkamista koskevan kiellon
ja liittdnyt kieltoon sen noudattamisen turvaamiseksi pakkokeinon, madradamaa pak-
kokeinoa, kyseisen jasenvaltion tuomioistuimen, jonka késiteltiviksi asia on saatettu,
on julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksensa 67 kohdassa esittdmalld tavalla saavutetta-
va mainitulla pakkokeinolla tavoiteltu padmaéri soveltamalla kansallisen lainsadadéan-
tonsa sddannoksia, joilla voidaan taata vastaavalla tavalla mainitun alun perin méara-
tyn kiellon noudattaminen.

Tama velvoite saavuttaa pakkokeinolla tavoiteltu pdaméaira merkitsee jatketta yhtei-
son tavaramerkkituomioistuimille asetettuun velvoitteeseen maéréta pakkokeinoista
silloin, kun ne antavat jo toteutuneen tai uhkaavan loukkaustoimen jatkamisen kiel-
tdvédn tuomion. Ilman néité keskindisessd yhteydessd olevia velvoitteita téillaiseen kiel-
toon ei liittyisi aiheellisia toimenpiteitd sen noudattamisen varmistamiseksi, jolloin
silld ei olisi juurikaan pelotevaikutusta (ks. vastaavasti em. asia Nokia, tuomion 58
ja 60 kohta).

Téssa yhteydessd on lisdksi muistutettava, ettd jasenvaltioiden tuomioistuinten on
SEU 4 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ilmaistun vilpittémén yhteistyon pe-
riaatteen mukaisesti varmistettava yksityisilla oikeussubjekteilla unionin oikeuden
perusteella olevien oikeuksien oikeussuoja (ks. vastaavasti asia C-432/05, Unibet,
tuomio 13.3.2007, Kok., s. 1-2271, 38 kohta oikeuskéytintoviittauksineen). Saman
méirdyksen mukaan jdsenvaltiot toteuttavat kaikki yleis- tai erityistoimenpiteet, joil-
la voidaan varmistaa perussopimuksista tai unionin toimielinten sdddoksistd johtu-
vien velvoitteiden tayttaminen. Direktiivin 2004/48 3 artiklan mukaan jasenvaltioiden
on sdddettdvd tarvittavista toimenpiteistd, menettelyistd ja oikeussuojakeinoista tissi
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direktiivissé tarkoitettujen teollis- ja tekijdnoikeuksien, joihin kuuluvat muun muassa
tavaramerkkien haltijoiden oikeudet, noudattamisen varmistamiseksi. Saman 3 ar-
tiklan 2 kohdan mukaan nédiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitd on sovellettava siten, ettd
viltetddn luomasta esteité lailliselle kaupankdynnille ja sdddetddn takeista niiden véa-
rinkdyton estdmiseksi.

Edelld esitetyn perusteella kolmanteen ja neljanteen kysymykseen on vastattava, ettd
asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan toista virkettd on tulkittava siten, ettd yh-
teison tavaramerkkituomioistuimen méédrddminsa jo toteutuneen tai uhkaavan louk-
kaustoimen jatkamista koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi kansallisen
lainsdddéntonsd mukaisesti madraamalld pakkokeinolla, kuten uhkasakolla, on vai-
kutuksia kyseisen tuomioistuimen sijaintijisenvaltion lisiksi muissa jisenvaltioissa,
joihin tdllaisen kiellon alueellinen soveltamisala ulottuu, asetuksen N:o 44/2001 III
luvussa sédédetyilld tuomioiden tunnustamista ja tdytintoonpanoa koskevilla edelly-
tyksilld. Jos ndiden muiden jéasenvaltioiden kansallisessa lainsdddannossé ei sdddeté
mainitun tuomioistuimen maidradmid pakkokeinoa vastaavasta pakkokeinosta, té-
maén jasenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen on saavutettava mainitulla pakko-
keinolla tavoiteltu padmaé&dra soveltamalla kansallisen lainsddddntonsd sddannoksid,
joilla voidaan taata vastaavalla tavalla mainitun kiellon noudattaminen.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely unionin tuomioistuimessa on vélivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minkéd vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on paattdd oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oi-
keudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille huomau-
tusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maaraté korvattaviksi.
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Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)

2)

Yhteison tavaramerkisti 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla neu-
voston asetuksella (EY) N:o 3288/94, 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten,
ettd yhteison tavaramerkkituomioistuimen, jonka toimivalta perustuu mai-
nitun asetuksen 93 artiklan 1-4 kohtaan ja 94 artiklan 1 kohtaan, médidraamai
kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisén tavara-
merkkii, koskee liahtokohtaisesti koko unionin aluetta.

Asetuksen N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuk-
sella N:o 3288/94, 98 artiklan 1 kohdan toista virkettd on tulkittava siten,
ettd yhteison tavaramerkkituomioistuimen méiirddminsd jo toteutuneen
tai uhkaavan loukkaustoimen jatkamista koskevan kiellon noudattamisen
varmistamiseksi kansallisen lainsddadantonsd mukaisesti madraamalla pak-
kokeinolla, kuten uhkasakolla, on vaikutuksia kyseisen tuomioistuimen
sijaintijisenvaltion lisiksi muissa jasenvaltioissa, joihin tillaisen kiellon
alueellinen soveltamisala ulottuu, tuomioistuimen toimivallasta seka tuo-
mioiden tunnustamisesta ja tiaytintéoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden
alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 III luvussa
sdddetyilld tuomioiden tunnustamista ja tiaytintoonpanoa koskevilla edel-
lytyksilld. Jos ndiden muiden jisenvaltioiden kansallisessa lainsdaddnnossd
ei siddetd mainitun tuomioistuimen maidridamia pakkokeinoa vastaavasta
pakkokeinosta, timin jisenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen on saa-
vutettava mainitulla pakkokeinolla tavoiteltu paiméaird soveltamalla kan-
sallisen lainsddddntonsi sdadnnoksid, joilla voidaan taata vastaavalla tavalla
mainitun kiellon noudattaminen.

Allekirjoitukset
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