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Kansallisessa tuomioistuimessa vireilla olevan asian kohde

EU-tavaramerkki— Kolmansien suorittama kayttd — Kayton sallimisesta johtuva
tavaramerkin, haltijan“yksinoikeuden rajoitus — Kysymys siitd, mita edellytetadn
kayton sallimisen poissulkemiseksi — Méaraaika

Ennakkoratkaisupyynnon kohde ja oikeusperusta

Unionin oikeuden tulkinta, SEUT 267 artikla

Ennakkoratkaisukysymykset

1. Voidaanko direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja
asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kayton salliminen sulkea pois paitsi
oikeussuojakeinojen kayttdmisella viranomaisessa tai



ENNAKKORATKAISUPYYNNON TIIVISTELMA — ASIA C-466/20

tuomioistuimessa myds menettelyn kautta ilman viranomaisen tai
tuomioistuimen myé6tévaikutusta?

2. Jos ensimmaiseen kysymykseen vastaan myontdvasti, onko kehotus,
jolla aikaisemman merkin haltija vaatii ennen oikeudenkdynnin
aloittamista myohemméan merkin haltijaa lopettamaan merkin kayton
ja sitoutumaan maksamaan sopimussakon, mikali sopimusta rikotaan,
direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa seka asetuksen (EY)
N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun kayton sallimisen poissulkevaa menettelya?

3.  Lasketaanko direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja
asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2)kohdassadja 1il
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden, sallimisajanjakso siina
tapauksessa, ettd asia on saatettu tuomioistuimen késiteltavaksi,
kanteen nostamisesta tuomioistuimessa vaiy siita, kun vastaaja saa
kanteen tiedoksi? Onko té&ssd yhteydessa merkitystd“silla, ettd
vastapuolen  tiedoksisaanti  kanteesta “yviivastyy aikaisemman
tavaramerkin haltijan syysta yli viilden vuoden‘mééaraajan?

4.  Siséltaadko direktiivin 2008/95/EY 9 artiklanyl ja 2 kohdassa seké
asetuksen (EY) N:o 207/200954 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rajoitus, ki€ltokanteiden lisdksi myods
mahdolliset tavaramerkkioikeudelliset seurauskanteet, jotka koskevat
vahingonkorvausta, tietojen‘antamista ja havittamista?

Unionin oikeussaannat, jaihin viitataan

Jasenvaltioiden tavaramerkKilainsaddannon lahentdmisestda 22.10.2008 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299,
s. 25) 9fartiklan 1 ja 2"kohta seka Euroopan unionin tavaramerkistad 26.2.2009
annetun neuvosten asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s.1) 54
artiklanid, ja 2 kohtaiseka 111 artiklan 2 kohta

Kansalliset saddokset, joihin viitataan

Tavaramerkkilain (Markengesetz) 125 b §:n 2 momentti, 18 ja 19 § sekd 21 §:n 1
ja 2 momentti

Lyhyt kuvaus tosiseikoista ja menettelysta

Kantaja on EU-sanamerkin HEITEC, jota haettiin 18.3.1998 etuoikeudella
13.7.1991 lukien ja joka rekisterditiin 4.7.2005, haltija. Euroopan unionin
teollisoikeuksien virasto (EUIPO) julisti kyseisen tavaramerkin mitattomaksi
5.6.2018 tekemalldaan paatokselld silla perusteella, ettd tavaramerkkia ei ollut



HEITEC

kaytetty, ja kantaja valitti tasta paatoksestd. Valituslautakunnan 23.4.2019
tekemdstd paatoksestd nostettu kanne on vireilld Euroopan unionin yleisessé
tuomioistuimessa (asia T-520/19).

Vastaaja 1, jonka toimitusjohtaja vastaaja 2 on, merkittiin kaupparekisteriin
16.4.2003 nimell& HEITECH Promotion GmbH ja se on siitd lahtien k&yttanyt tata
toiminime&d. Se on sellaisen saksalaisen sanamerkin ja kuviomerkin HEITECH
PROMOTION haltija, jota on haettu 17.9.2002 ja joka on rekisterdity 4.2.2003 ja
jota se on kayttdnyt viimeistddn 29.11.2004 Ilukien, ja EU-sanamerkin ja
kuviomerkin HEITECH, jota haettiin 6.2.2008 ja joka rekister6itiin ,20.11.2008 ja
jota se on kayttanyt viimeistdan 6.5.2009 lukien, haltija.

Vastaaja 1 kysyi 29.11.2004 péivatylla kirjeell& kantajan edustajilta, olisivatkoshe
suostuneet tekemdan rinnakkaiskdyttod ja aikaisempia oikeuksia “koskevan
sopimuksen.

Kantaja sai tietdd vastaajan 1 tekemdstda HEITECHin rekistergimista unionin
tavaramerkiksi koskevasta hakemuksesta sisamarkkin@iden ‘harmonisointiviraston
7.7.2008 paivatylla kirjeelld. Kantaja huomautti 22.4.2009 péivatylla kirjeelld
vastaajaa 1 toiminimen ja tavaramerkin HEITECH k&ytostd. Vastaaja 1 ehdotti
6.5.2009 paivatyssa vastauksessaan dudestaan rinnakkaiskayttod ja aikaisempia
oikeuksia koskevan sopimuksen tekemista.

Kannekirjelmd, joka oli jpaivatty, 15.122012, “Saapui 31.12.2012 faksilla
Landgericht Nurnberg-Furthiin  (NUrnberg-Firthin alueellinen tuomioistuin).
Landgericht kiinnitti 12.3.2023 kantajan-edustajien huomion siihen, ett4d mitaan
oikeudenkayntikuluja' keskevaa ennakkemaksua ei ollut maksettu eika toimitettu
kannekirjelmén alkuperéiskappaletta.

Landgerichtiin™ saapui 3042.2013 kantajan edustajien 12.12.2013 pdivatty
kirjeImd, jossa oli mukana viivattu shekki oikeudenkayntikuluja varten sekd uusi
4.10.2013, paivatty kannekirjelmd. Landgericht kiinnitti 14.1.2014 kantajan
huamion ‘siihenyettd myos 15.12.2012 pdivatty kannekirjelmé oli annettava
tiedoksiuminka vuoksi'se pyysi alkuperéiskappaleen esittamista tuomioistuimelle
Javastaajalle. ) Kyseiset alkuperaiskappaleet saapuivat tuomioistuimeen 22.2.2014.
Tuemioistuin Kiinnitti 24.2.2014 kantajan huomion siihen, ettd 22.2.2014
toimitetuissa kanteen alkuperéiskappaleissa esitetyt vaatimukset eivat vastanneet
31.12.2012 faksilla toimitetussa kannekirjelmassa esitettyja vaatimuksia. Kantaja
toimitti  alkuperdiskappaleet uudelleen 21.5.2014 jattamalla&n asiakirjalla.
Tuomioistuin oli aloittanut jo 16.5.2014 oikeudenkdyntid edeltdvan Kirjallisen
menettelyn ja antanut tiedoksi 23.5.2014 tuomioistuimen ottamat jaljennokset
faksilla toimitetusta 15.12.2012 péivatysté kannekirjelmasta.

Kantaja vaati, ettd vastaaja 1 velvoitetaan lopettamaan toiminimen "HEITECH
Promotion GmbH” kdyttdminen liiketoimintansa tunnuksena (liite 1), lopettamaan
merkkien "HEITECH Promotion” ja/tai "HEITECH” kiinnittdmisen tavaroihin,
tavaroiden ja palvelujen tarjoamisen néilla merkeilld, naiden merkkien kayton
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liikepapereissa, verkkosivustoilla tai mainonnassa (liite 1I), lopettamaan
litkketoiminnassa kédytetyn internet domainin “heitech-promotion.de” kaytto tai
siirto (liite I11) ja poistamaan vastaajan yritys kaupparekisterista (liite V1I). Lisé&ksi
kantaja vaati molempia vastaajia toimittamaan tietoja, maksamaan
vahingonkorvauksia, havittdméan tavaroita ja maksamaan kehotusmenettelysté
aiheutuneita kuluja 2 667,60 euroa korkoineen (liitteet IV, V, VI ja VIII).

Landgericht katsoi, ettd kantajalla oli oikeus saada vastaajalta 1 1 353,80 euron
suuruiset kehotusmenettelystd aiheutuneet kulut korkoineen, ja hylk&si kanteen
muilta osin. Kantajan valitus ei menestynyt. Revision-valituksessaan, jonka
vastaajat vaativat hylkddmaan, valittaja esittdd edelleen kanteessaan‘esittdmansa
vaatimukset.

Lyhyt esitys ennakkoratkaisupyynnon perusteluista

Siltd osin kuin on kyse unionin oikeudesta; ) riippuu’ Revision-valituksen
menestyminen siit4, ovatko kantajan esiin tuomat — ja‘ennakkeratkaisua pyytaneen
tuomioistuimen késill4 oleviksi toteamat — vaatimukset kantajan,EU-tavaramerkin
loukkaamisesta (asetuksen N:o 207/2009 9uartiklan 1 “kehdan 2 virkkeen b
alakohta yhdessé tavaramerkkilain 125, 8:n 2 momentin ja 18 ja 19 §:n kanssa)
tavaramerkkilain 21 8:n 1 ja 2 momentin, seké asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan
1 ja 2 kohdan seka 111 artiklan®2 kohdan nojalla rauenneet. Tassd yhteydessa
herdd kysymyksia, jotka koskevat direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdan
seka asetuksen N:0 207/2009 54 artiklan,1 ja 2 kohdan seka 111 artiklan 2 kohdan
tulkintaa.

Asetuksen N:o 207/2009 54,artiklan 1 /kohdassa saddetdén, ettd EU-tavaramerkin
haltijalla,g, joka__on unionissay,yhtajaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut
myOhemman’ EU-tavaramerkin kayton tastd kaytosta tietoisena, ei endéd ole
oikeutta aikalsemman tavaramerkin perusteella vaatia myohemman tavaramerkin
julistamista mitattomaksi, eika kieltdd myohemman tavaramerkin kayttamista
tavaroille “tai palveluille, joissa myohempééd tavaramerkkid on kéaytetty, jollei
my6hemman, tavaramerkin rekisterdintinakemusta ole tehty vilpillisessa mielessa.

Liséksi tavaramerkkilain 21 8n 1 ja 2 momentissa seka asetuksen N:o
207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
myOhemman merkin k&yttd merkitsee k&yttda sen suojan soveltamisalalla, koska
naiden saanndsten mukaan oikeuden menettdminen voi tapahtua vain
myOhemman merkin suojan alalla, mutta ei sellaisten toimien osalta, jotka ja&véat
sen suojan alan ulkopuolelle. Rekisterdityd tavaramerkkid on siis kaytettava sen
suojan kattamien tavaroiden ja palvelujen tunnuksena.

Muutoksenhakutuomioistuimen toteamusten mukaan vastaaja 1 on joka
tapauksessa kayttanyt tavaramerkkejdan 6.5.2009 lahtien niiden silloisen suojan
alalla vaatimuksissa esiin tuotua tapaa vastaavalla tavalla.
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Kantaja oli myds oikeuden menettdmiseen vaaditulla tavalla tietoinen siité, ettd
vastaaja 1 kaytti merkkejd. Kantaja tuli t&std tietoiseksi nimittdin vastaajan 1
6.5.2009 paivatylla kirjeelld. Vastaajan 1 vilpillistd mielta ei ole naytetty toteen.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin toteaa kunkin esitetyn kysymyksen osalta
seuraavaa:

Kysymys 1: Direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa seké& asetuksen N:o
207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kéyton
sallimisen osalta herda kysymys, voidaanko ndissd saannoksissé saadetty kayton
salliminen sulkea pois paitsi viranomaisen tai tuomioistuimen. Késiteltavéksi
saatetulla oikeussuojakeinolla myds menettelytavalla, jossa viranemainen tai
tuomioistuin ei puutu asiaan.

Direktiivia 89/104 koskevan unionin tuomioistuiment oikeuskaytannon“mukaan
direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaytén sallimisen Kasite, jota ei
ole madritelty kodifioidussa unionin oikeudessa, on,unionin otkeuden ftsendinen
ké&site, jota on tulkittava yhtendisesti. Unionin tuomieistutm, lisési, ettd verbilla
”sallia” on yleiskielessd useita merkityksid, §eita'ovat muun muassa “antaa jatkaa”
tai “olla estimittd”, ja se eroaa siten direktiivin, 89/104 7yartiklan 1 kohdassa
tarkoitetusta ’suostumuksesta”, joka oniilmaistava,tavallagjoka ilmentdd varmasti
tahtoa luopua oikeudesta. Sallija on passiivinen, koska se luopuu toteuttamasta
kaytettavissadan olevia toimenpiteitd sellaisen tilanteen lopettamiseksi, josta se on
tietoinen ja jota ei valttdmittdiele toivottu. Kasite “kdyton salliminen” merkitsee
sitd, ettéd sallija ei tee mitéan tilanteessapjota se olisi voinut vastustaa. Direktiivin
89/104 9 artiklan 1 kohdan“osaltakésitettd “’kayton salliminen” on niin ollen
tulkittava siten, ettd alkaisemman tavaramerkin haltijan ei voida katsoa sallineen
sit4, ettd kalmas on jo,kauan ja vakiintuneesti kayttanyt vilpittomasti sellaista
tavaramerkkidggoka on ‘sama‘kuin, Kyseisen haltijan tavaramerkki, tavalla, josta
kyseinen haltija on joypitkdan tiennyt, jos viimeksi mainitulla ei ole ollut mitaan
mahdollisuutta vastustaatata kayttod (ks. tuomio 22.9.2011, Budéjovicky Budvar,
C- 482/09, EU:C:2011:605, 37 ja 42-49 kohta).

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin toteaa télta osin, ettd kyseisen tuomion
saksankielisesséd versiossa on mahdollisesti epatarkkuus (49 kohta).  Siina
nimittain sanotaan, ettd kaikkien hallinnollisten toimien tai tuomioistuintoimien,
joihin“aikaisemman tavaramerkin haltija on ryhtynyt direktiivin 89/104/EY 9
artiklan “1, kohdassa s&adetyn ajanjakson aikana, vaikutuksena on kayton
sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvdn maardajan katkeaminen. Saksan kielen
kannalta hallinnollisiin toimiin kuuluu myos menettely, joka tapahtuu ilman
viranomaisen tai tuomioistuimen myo6tavaikutusta. Oikeudenkéyntikielen
(englanti) sanamuoto on kuitenkin seuraava:

’the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor
of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive
89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.”
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Kysymys on siis siitd, voivatko toimenpiteet, joilla estetddn kayton salliminen,
kasittad paitsi kaikki oikeussuojakeinot viranomaisessa tai tuomioistuimessa
(’administrative action or court action”), kisittdd my0s menettelyn, joka tapahtuu
ilman tuomioistuimen tai viranomaisen myotavaikutusta.

Kysymys 2. Jos kysymykseen 1 vastataan myontdvasti, on ratkaistava, onko
kehotus, jolla aikaisemman merkin haltija ennen oikeudenkdyntimenettelyn
aloittamista vaatii myohemman merkin haltijaa luopumaan merkin kéytosta ja
méaéraa velvoitteen maksaa rikkomisesta sopimusoikeudellinen seuraamus ja
uhkaa oikeudenkdaynnin aloittamisella, jos téllaiseen sopimukseen ei paastd,
katsottava menettelyksi, joka sulkee pois direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2
kohdassa sekd asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2_kohdassa sekd 111
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kayton sallimisen.

Kysymys 3. On madritettava, onko direktiivin 2008/95 9 artiklan 1ja 2 kohdassa
sekd asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun viiden vuoden k&yton sallimisen ajanjakson, laskemiseksi
otettava huomioon tuomioistuimessa kéytettavan oikeussuojakeinon yhteydessa
tuomioistuimessa nostettava kanne vai se,“ett4 vastaaja“saa kanteen tiedoksi, ja
onko tassa yhteydessa merkitysta silld, ettd aikaisemman tavaramerkin haltijan
virheen vuoksi vastaajan kanteen tiedoksisaantiylykkéytyy yli viiden vuoden
maéardajan kulumisen.

Unionin tuomioistuin on katsonut,ettd mika tahansa hallinnollinen toimi tai
tuomioistuintoimi, jonka aikaisemman-tavaramerkin haltija on tehnyt direktiivin
89/104 9 artiklan 1 kohdassasstarkoitettuna ajanjaksona, keskeyttad kéyton
sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen kannalta merkityksellisen ajanjakson
(tuomio 229.2011, Bud¢jovieky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 49 kohta).
On siis@kysyttava, tarkoittaake, kanteen nostaminen kanteen nostamista
tuomioistuimessa vaisitd, etta vastaaja saa sen tiedoksi, ja onko t&ssd yhteydessa
merkitysta silla, ettd atkaisemman tavaramerkin haltijan syyksi luettava viivastys
johtaa siihen, ett4 vastaaja saa kanteen tiedoksi vasta viiden vuoden méérdajan

paAtyttya.

Ennakkoratkaisua pyytéanyt tuomioistuin katsoo, ettd oikeudenhaltija voi vedota
sen‘yjalkeen, 'kun on esitetty kayton sallimisen vastustamista koskeva
oikeudenkayntid edeltdvd kehotus tuloksettomana, k&yton sallimisen
keskeytymiseen vain, jos han vakavasti esittdd vaatimuksensa tuomioistuimessa,
ja jos han kanteen hylkaamisen jélkeen tekee myds valituksen. Muussa
tapauksessa oikeudenhaltija  voisi  vélttyd oikeuksiensa menettdmiseltd
kehotuksilla, jotka toistetaan joka viides vuosi. Tasta syysta esilld olevassa asiassa
kantajan kehotuksen jalkeen vastaajille lahettdmat tiedonannot, joissa se tuo esiin
oikeudellisia seuraamuksia ja ilmaisee, ettd se on nostanut kanteen, eivét voi
poistaa kayton sallimista.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin toteaa liséksi, ettd nyt kasiteltdvassa
asiassa, jossa siitd huolimatta, ettd oikeudenhaltija on tosin nostanut kanteen
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tuomioistuimessa viiden vuoden kuluessa kehotuksen esittamisestd, tiedoksianto
tapahtuu oikeudenhaltijan syyksi luettavan viivastyksen vuoksi kuitenkin vasta
viiden vuoden méérdajan paatyttyd, on katsottava, ettd kyseessd on direktiivin
2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa seka asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2
kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kayton salliminen.

Neljds kysymys: On madritettdvd oikeudet, joihin direktiivin 2008/95/EY 9
artiklan 1 ja 2 kohdassa seké asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa
ja 111 artiklan 2 kohdassa sé&detty oikeudenhaltijan oikeudenmenetys ulottuu.

Direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 207/2009"54wartiklan 1 ja
2 kohdan sanamuodon mukaan aikaisemman merkin haltija “ei, voi
oikeudenmenetyksen yhteydessa vaatia myohemman tavaramerkin mitattoméksi
julistamista eikd “kieltdd sen kaytt6a”. Kyse on siis padasiallisestikieltokanteista.
Saksan oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin riidatonta, gtta otkeudenmenetys kattaa
my0s tavaramerkkioikeudelliset seuraamuskanteet. kuten, vahingonkorvauskanteet
ja tietojen antamista ja havittdmista koskevat kanteet. Ennakkoratkaisua pyytanyt
tuomioistuin katsoo, ettd tdhan kysymykseen onivastattava my@ntavasti.



