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Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [- -], Neckarsulm,

vastaajana, Vvastakanteen kantajana ja Revision-menettelyn
vastapuolena,

[ -] [alkup. s. 2]

Bundesgerichtshofin ensimmainen siviilijaosto on [ —]
paattanyt seuraavaa:

I Asian kasittelya lykataan.

Il Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetddn yhteison, tavaramerkisté
26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:09207/2009(EUVL L 78,
24.3.2009, s. 1) 51 artiklan 1 kohdan a alakehdan ja Euroopan ‘unionin
tavaramerkista 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja. heuvoston
asetuksen N:o 2017/1001 (EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1), 58 artiklan
1 kohdan a alakohdan tulkinnasta seuraava ennakkoratkaisukysymys:

1.  Sovelletaanko ennen k&ayttdmatta “jattéamisen viiden vuoden jakson
kertymistd nostetun, EU- “tavaramerkin “menettdmistd koskevan
vastakanteen yhteydessé yhteisonitavaramerkkiasetuksen 51 artiklan
1 kohdan a alakohdan<ja unioninftavaramerkkiasetuksen 58 artiklan
1 kohdan a alakohdan “mukaisen kayttaméattd jattdmisen jakson
laskemisen kannalta ratkaisevan ajankohdan mé&érittdmiseen yhteison
tavaramerkkiasetuksen‘ja unionin, tavaramerkkiasetuksen saannoksia?

2. Jos ensimmaiseenpkysymykseen vastataan myodntavasti, onko ennen
kayttdmatta jattamiseny,viiden vuoden jakson kertymistd nostetun
unionin tavaramerkin menettamista koskevan vastakanteen yhteydessa
tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja unionin
tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen
kayttamatta gattamisen viiden vuoden jakso laskettava [alkup. s 3]
vastakanteen nostamisesta vai muutoksenhakuasteessa jarjestetysté
viimeisesta suullisesta késittelysta?

Perustelut:

I. Kantaja valmistaa puutarhan- ja maisemanhoitoon tarkoitettuja valineita. Se osti
Gardena Deutschland GmbH:n vuonna 2006. Viimeksi mainittu on myynyt
vuodesta 1968 lahtien  ”Original Gardena System” -nimista
puutarhakastelujarjestelméé, jonka asennussarjaan kuuluu kastelusuutin ja
pikaliitin kastelusuuttimen ja puutarhaletkun valist liitdnta4 varten.

Kantaja on oranssi-harmaa-vaaleanharmaata “kastelusuutinta” varten 31.1.1997
haetun ja 26.1.2000 rekister6idyn kolmiulotteisen EU-tavaramerkin N:o 456244
(jljempéana kyseinen tavaramerkki) haltija. Tamé rekisterissa oleva tavaramerkki
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on esitetty graafisesti siten, ettd siind on kolmesta osasta eli liittimestd,
kédensijasta ja kérkiosasta muodostuva kastelusuutin. Kédensija on harmaa ja
kartiomainen, ja sen pinta on tihedsti uritettu. Kérkiosa on kapeampi ja pidempi
kuin k&densija. Myos kérkiosa on kartiomainen ja eteenpéin kapeneva, ja siind on
tiheitd soikeanmuotoisia uria. Variltddn se on tummanoranssi. [alkup. s. 4]

Kyseinen tavaramerkki on esitetty rekisterissa graafisesti alla esitetyll& tavalla:

Kantajan ainakin vuoden, 2012 toukokuuhun asti kaupan pitdma kastelusuutin,
jonka,tuotenumere,on 941, vastaa kyseista tavaramerkkia.

Vastaaja onLidl-konserniin  kuuluva yhtid, joka vastaa Discounter-ketjun
verkkotarjonnasta, ja verkkokaupan toiminnasta. Vastaaja myi verkkokaupassaan
vuoden,2014 heindkuusta ainakin vuoden 2015 tammikuuhun spiraaliletkusarjaa,
joka muedostui spiraaliletkusta, kastelusuuttimesta ja liittimestd letkun
pikaliitdntaa varten.

Kantajan mukaan tama tarjonta loukkasi sen EU-tavaramerkkid, ja se vaati
kieltoma&rdysta ja sen vahvistamista, ettd vastaaja on velvollinen maksamaan
vahingonkorvausta ja korvaamaan kieltomenettelysta aiheutuneet kulut. Vastaaja
nosti EU-tavaramerkin rekisterdinnin poistamista koskevan vastakanteen
tavaramerkin menettdmisen vuoksi. Landgericht (alueellinen alioikeus) hyvaksyi
kanteen ja hylkasi vastakanteen. Muutoksenhakutuomioistuin hylk&si kanteen
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vastaajan valituksen johdosta ja julisti EU-tavaramerkin N:o 456244 menetetyksi
31.5.2017 alkaen vastakanteen perusteella. [alkup. s. 5]

Jaosto on sallinut Revision-valituksen siltd osin kuin vastakanteen ratkaisu on
kantajan vastainen. Kantaja pyrkii Revision-valituksellaan pysyttdméén
Landgerichtin tuomion silt4 osin kuin silla hylattiin vastakanne.

I Nyt kasiteltdvadn asian ratkaisu riippuu yhteison tavaramerkistd annetun
asetuksen (EY) N:o 207/2009 (jaljempané yhteison tavaramerkkiasetus) ja unionin
tavaramerkistd annetun asetuksen (EU) [- —] 2017/1001 (jaljempé&nd unionin
tavaramerkkiasetus) soveltamisalan selventdmisesta seké yhteison
tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan “\ja “wnionin
tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta. Ennen kuin
Revision-valituksesta paatetdan, asian kasittelyd on tdman vuoksi lykattava ja
unionin tuomioistuimelle on esitettdvd SEUT 267 artiklan ensimmaisen kohdan b
alakohdan ja kolmannen kohdan mukaisesti ennakkoratkaisupyynto.

1. Muutoksenhakutuomioistuin piti vastakannetta perusteltuna ja totesi talta osin
seuraavaa:

Kyseinen tavaramerkki julistetaan menetetyksi 31.5.2047 alkaen. Tavaramerkin
kayttamétta jattdmisen yhtdjaksoisentjaksen laskennassa merkitystd ei ole
vastakanteen nostamisen ajankohdalla, joka oliwwuoden 2015 syyskuussa, vaan
viimeisen suullisen késittelyngajankehdallayjoka oli 24.10.2017. Kantaja ei ole
kyseiseen ajankohtaan mennessa kayttanyt tavaramerkkia tosiasiallisesti viiden
vuoden yhtdjaksoisen jakson kuluessa, koska kastelusuutinta, jonka tuotenumero
on 941, on pidetty kadpan vain vuoden2012 toukokuuhun asti.

2. Riita-asiassa_ on “\ensimmaéiseksi  kysyttdvd, sovelletaanko yhteison
tavaramerkkiasetuksen 51«¢ artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja unionin
tavaramerkkiasetuksen '58 “artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun viiden
vuoden jakson,laskemisen kannalta merkityksellisen ajankohdan maéarittdmiseen
yhteison ‘tavaramerkkiasetusta ja unionin tavaramerkkiasetusta (ensimmainen
ennakkoratkaisukysymys). Jos vastaus on myontava, herdd kysymys, milla
ajankohdalla“en ratkaiseva merkitys (toinen ennakkoratkaisukysymys). [alkup.
s. 6]

a) Ensiksi on selvitettdva, sovelletaanko ennen kayttamatta jattdmisen viiden
vuoden jakson kertymista nostetun EU-tavaramerkin menettdmista koskevan
vastakanteen yhteydessé yhteison tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetun k&yttamatta jattdmistd koskevan jakson laskemisen kannalta
ratkaisevaan  ajankohtaan  yhteison tavaramerkkiasetuksen ja  unionin
tavaramerkkiasetuksen sdannoksid. Kysymys koskee molempia asetuksia, koska
mahdollisena merkityksellisend ajankohtana, vastakanteen nostamishetkelld
vuoden 2015 syyskuussa, sovellettiin yhteison tavaramerkkiasetusta. Kun
suullinen kasittely paattyi muutoksenhakutuomioistuimessa 24.10.2017, se oli
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kuitenkin jo korvattu unionin tavaramerkkiasetuksella. Jaosto katsoo, ettd
mainituissa asetuksissa ei saddeta tasta ajankohdasta.

aa) Yhteison tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan ensimmaisen virkkeen
ja unionin tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 1 kohdan ensimmadisen virkkeen
mukaan EU-tavaramerkin vaikutukset madritelld&n yksinomaan néilld asetuksilla.
Yhteison tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen ja unionin
tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan EU-
tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan naiden asetusten X osastoa.
Sen mukaan EU-tavaramerkkejd késittelevat tuomioistuimet soveltavat néiden
asetusten sdannoksia (yhteison tavaramerkkiasetuksen 101 artiklan®d, kohta ja
unionin  tavaramerkkiasetuksen 129 artiklan 1 _kohta):) ‘Yhteison
tavaramerkkiasetuksen 101 artiklan 2 kohdan mukaan, sellaisena Kkuin®se“oli
voimassa vastakanteen nostamishetkelld syyskuussa 2045, kysymyksissd, jotka
eivdt kuulu yhteison tavaramerkkiasetuksen (Soveltamisalaany, Yhteison
tavaramerkkeja késittelevat tuomioistuimet soveltavat, kansallista Qikeuttaan,
mukaan lukien kansainvalinen yksityisoikeusq Unionin“tavaramerkKiasetuksen
129 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkkikysymyksissa,yjotka eivat kuulu
tdman asetuksen soveltamisalaan, EU-tavaramerkkeja Kasitteleva tuomioistuin
soveltaa asiaa koskevaa kansallista lainsdadantod. Melempien viimeksi
mainittujen s&&nnosten kohteena on tavaramerkkeja koskeva aineellinen oikeus,
jota ei saannell& asetuksilla [- —]..[Jalkupas. 7]

Prosessioikeuden osalta yhteisén tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 3 kohdassa,
luettuna yhdessd sen 1101 artiklan 3, kohdan Kkanssa, ja unionin
tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 3'kohdassa, luettuna yhdessé sen 129 artiklan
3 kohdan kanssa, sdadetaan, ettd EU-tavaramerkkeja kasittelevat tuomioistuimet
soveltavat, jollei kyseisissa asetuksissa toisin sédédetd, sen jasenvaltion kansallisia
tavaramerkkejé koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia
menettelysaantojd, jonka ‘alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee (ks. tuomio
22.6.2016, Nikolajeva va,Multi Protect, C-280/15, [- —] 28 kohta ja sitd seuraava
kohta).

bb) Ajankohdasta, joka on merkityksellinen yhteison tavaramerkkiasetuksen
S5hartiklan 1 kehdan a alakohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kéayttaméttd jattamistd koskevan jakson
laskemiseksi tavaramerkin menettdmistd koskevan vastakanteen yhteydessd, ei
sisélly kyseisiin asetuksiin nimenomaista sd&dnnosté. Edell& mainittujen sddnndsten
mukaan tavaramerkki julistetaan menetetyksi loukkauskanteeseen kohdistuvalla
vastakanteella, jos viiden vuoden yhtdjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkid ei
ole otettu unionissa tosiasialliseen kayttéon tavaroille tai palveluille, joita varten
se on rekisteroity, eikd kayttamatta jattamiselle ole syyta.

(1) Yhteison tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja unionin
tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan alkuosassa ei saadeta
tavaramerkin menettdmisen kannalta ratkaisevan ké&yttdmatta jattdmistd koskevan
”viiden vuoden yhtdjaksoisen jakson” laskemisesta. Kyseisten sddnndsten



17

18

19

ENNAKKORATKAISUPYYNTO — ASIA C-607/19

jalkimmaéisen osan mukaan tavaramerkkia ei voida vaatia menetettavéksi, jos
tavaramerkkid on ryhdytty tosiasiallisesti kdyttdmaén tai alettu uudestaan kayttaa
s&annosten alkuosassa tarkoitetun viiden vuoden jakson paattymisen jalkeen mutta
ennen  menettdmisvaatimuksen tai  vastakanteen tekemistd. S&anndsten
molemmissa osissa erotetaan toisistaan tavaramerkin menettdmisen kannalta
merkityksellinen viiden vuoden jakso ja vastakanteen tekeminen myohemmin,
joten viiden vuoden jakson paattymisen ja vastakanteen nostamisen vélilla voi olla
jakso, jolloin tavaramerkkid on kaytetty. Tastd ei voida paatelld, ettd kyseisten
sdannosten alkuosan nojalla merkityksellisen viiden vuoden jakson laskemisessa
on (my0s) otettava huomioon vastakanteen nostamisen ajankohta. [alkup. s. 8]

(2) Siltd osin kuin yhteison tavaramerkkiasetuksen 99 artiklan 37kohdassa ja
unionin  tavaramerkkiasetuksen 127 artiklan 3  kohdassa “\mainitaan
loukkauskanteen nostamisen ajankohta merkityksellisenasseikkana, tdma koskee
nimenomaisesti vain yhteison tavaramerkkiasetuksen®6 artiklan a ja'e alakohdan
ja unionin tavaramerkkiasetuksen 124 artiklan sa ja“c alakohdan 'mukaisesti
nostettuja kanteita vastaan esitettyd tavaramerkin menettamista taiymitattomyytta
koskevaa vaitettd, joka esitetddn muulla tavoin kuimyvastakanteen muodossa.
Yhteison tavaramerkkiasetuksen 100 artikla, ja unioninitavaramerkkiasetuksen
128 artikla, joissa sdddetddn vastakanteesta, “elvat, sisalladtallaista sdannosta.
Jésenvaltioiden tavaramerkkilainsaddanngn lahentamisestd annetun direktiivin
(EU) 2015/2436 17 artiklan toisen virkkeen ‘mukaan-en niin, ettd jos k&yttdmatta
jattamista kaytetaan kiistamisperusteena \loukkausta koskevissa menettelyissa,
viiden vuoden médréajan laskemisessa,on otettava huomioon kanteen nostamisen
ajankohta. Direktiivissé el todeta mitddn rekisterdinnin poistamista koskevan
vastakanteen kannalta,merkityksellisesta ajankohdasta.

(3) Viiden ‘vuoden maaraajanm, paattymisajankohta vahvistetaan nimenomaisesti
yhteison Ctayvaramerkkiasetuksenw47 artiklan 2 kohdassal ja unionin
tavaramerkkiasetuksen,47 artiklan 2 kohdassa, jossa sdadetdan aikaisempaan EU-
tavaramerkkiin perustuvasta, EU-tavaramerkkihakemusta koskevasta
vditemenettelysta, ja yhteison tavaramerkkiasetuksen 57 artiklan 2 kohdassa ja
unionin, tavaramerkkiasetuksen 64 artiklan 2 kohdassa, jossa sé&detdédn
tavaramerkin, menettdmista tai mitattomyyttd koskevasta menettelystd, jotka
kaydaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO). Kyseisissa
virastessa kaytaviin hallinnollisiin menettelyihin sovellettavissa s&ddnnoksissé ei
lausuta“mitddn myoskaan tuomioistuimessa nostetun menettdmista koskevan
vastakanteen yhteydessa merkityksellisestd laskemisajankohdasta.

cc) Jaoston nékemyksen mukaan sen madrittdminen, mikd ajankohta on
merkityksellinen yhteison tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitetun kayttdmatta jattamistd koskevan jakson laskemiseksi
tavaramerkin menettdmistd koskevan vastakanteen yhteydessd, ei kuulu kyseisten

1 Kéantajan huomautus: tassa tarkoitettaneen 42 artiklan 2 kohtaa.



20

21

22

23

24

HUSQVARNA

asetusten  soveltamisalaan, koska kyse on niissd sdantelemattomasta
menettelyoikeudellisesta kysymyksesté. [alkup. s. 9]

(1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsd&ddadnnon lahentdmisesta annetun direktiivin
2008/95/EY johdanto-osan yhdeksas perustelukappale tukee sitd nakemysta, ettéd
unionin tasolla yhdenmukaistetun tavaramerkkilainsdddannén mukaan kyse on
menettelyyn liittyvastd kysymyksestd. Kyseisen perustelukappaleen mukaan
jasenvaltiot saavat antaa séadnnokset, joita sovelletaan tavaramerkin menettamista
ja aikaisemman kayttdmattoméan tavaramerkin perusteella mitattoméaksi
julistamista koskevaan menettelyyn. Se, ettd direktiiviin (EU) 2015/2436 ei enéda
sisally tata koskevaa nimenomaista saannostéd, liittynee sen 45 artiklassa sadadetyn
menettdmismenettelyn kayttdonottoon keskusvirastoissa, mutta se ei, kuitenkaan
sulje pois tuomioistuimissa kaytavien menettdmismenettelyjen, osalta, sita, etta
madraajan laskeminen on menettelyoikeudellinen kysymys,[— —].

(2) Saksan siviiliprosessioikeuden mukaan kansallisen tuomigistuimen‘on otettava
ratkaisunsa perustaksi viimeisen suullisen Kkasittelyn péattymiseen™ mennessa
esitetyt seikat [~ —]. Kannemenettelyssé esitetyn tavaramerkin menettdmista
koskevan véitteen osalta Saksan tavaramerkkilain (Markengesetz, jaljempana
MarkenG) 25 §:n 2 momentin ensimmaisessa virkkeessé saédetadn, ettd kayttoa
koskeva viiden vuoden madréaika lasketaan kanteen nostamisesta. Jos kayttamatté
jattamisen viiden vuoden jakso péaattyy wvasta kanteen nostamisen jalkeen,
MarkenG:n 25 §:n 2 momentin toisen virkkeen'mukaan huomioon on otettava
suullisen kasittelyn paattymisajankohta [~ —]. MarkenG:n 55 8&:n 3 momentin
toisessa virkkeessa saadetédan, etta njos “rekisterdidyn, etuoikeuspéivaltaan
aikaisemman tavaramerkin “haltija hnostaa kanteen, vastaajan vaatimuksesta
kayttamétta jattdmisen wiiden vuoden jakso on laskettava suullisen kasittelyn
paattymisajankohdasta.

Koska tavaramerkin‘kdyttda sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttavélla tavalla
el voida, selvittdd Rewvision-menettelystd vastaavassa tuomioistuimessa, jaoston
vakiintuneen “eikeuskaytdénnOn mukaan tavaramerkin menettdmisen osalta
huomioon on otettava viimeisin suullinen kasittely
muutoksenhakutuomtoistuimessa [alkup. s. 10] [~ —].

Tamé, “kayton liikkuvan maédrdajan” periaate voi — Kuten tdssa tapauksessa —
johtaa“y sellaisen  tavaramerkin  menettdmiseen, jota on kaytetty sen
oikeusvaikutukset voimassa pysyttavalla tavalla vield viimeisten viiden vuoden
aikana ennen kanteen nostamista mutta ei kuitenkaan viiden vuoden aikana ennen
muutoksenhakutuomioistuimessa jarjestettyd viimeista suullista kéasittelya.

b) Jos ensimmaéiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myontévasti,
yhteison tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja unionin
tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta on viel&
tiedusteltava, onko yhteison tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa ja wunionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitetun kayttdamatta jattamisen viiden vuoden jakso laskettava
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ennen kéyttdmatta jattdmisen viiden vuoden jakson kertymistd nostetun EU-
tavaramerkin menettamistd koskevan vastakanteen tapauksessa siitd, kun
vastakanne nostettiin, vai siitd, kun muutoksenhakuasteessa jarjestettiin viimeinen
suullinen kasittely. Jaoston kasityksen mukaan muutoksenhakuasteessa jérjestetyn
viimeisen suullisen kasittelyn ajankohdan pitéisi olla ratkaiseva.

aa) Ennakkoratkaisukysymys on valttdméaton asian ratkaisemiseksi. Revision-
valitus menestyy, jos kayttamatta jattdmisen jakso lasketaan siitd, kun vastakanne
nostettiin vuoden 2015 syyskuussa. Tassé tapauksessa kyseinen tavaramerkki ei
olisi ollut viisi vuotta yht4jaksoisesti kayttdamattd, silla kastelusuutinta, jonka
tuotenumero on 941, pidettiin kaupan vuoden 2012 toukokuuhunwasti, joten
vastakanne olisi t&llin perusteeton. Revision-valitus ei sen sijaan [alkupas. 11]
menesty, jos kayttamatta jattamisen viiden vuoden yhtéjaksoinen jakso, lasketaan
siitd, kun viimeinen suullinen kasittely jarjestettiin uomioistuimessa, jossa
padasian tosiseikasto selvitettiin. Muutoksenhakutuomioistuimen olettamus siitd,
ettd tavaramerkin kayttd sen oikeusvaikutukset veimassa pysyttavalla tavalla on
todistettu vain vuoden 2012 toukokuuhun asti, “kestaa tarkastelun Revision-
menettelyssd. Muutoksenhakutuomioistuin olisi talléin perustellusti julistanut
kyseisen tavaramerkin menetetyksi 31.5.2017, |&htien sen‘perusteella, ett sitd on
kaytetty viimeksi sen oikeusvaikutukset voimassa,pysyttavélla tavalla vuoden
2012 toukokuussa, koska viimeinen suullinen késittely jarjestettiin 24.10.2017.

bb) Ajankohta, joka on merkityksellinentavaramerkin menettamiselle, koska sen
kaytto on ollut viisi vuetta: keskeytyneend unionin tavaramerkkiasetuksen
58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja yhteison tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla, tavalla, ei ole selvd eik& sita ole vield
selvennetty unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnngssa. Erityisesti on todettava,
ettd ennakKoratkaisukysymystd ei_voida selvittdd  unionin tuomioistuimen
19.4.2018 antaman,tuomion (P&Cylamburg v. P&C Diusseldorf, C-148/17 [- —])
perusteella. [ Kyseisemy tuomion mukaan direktiivin 2008/95/EY 14 artiklaa,
luettunagyhdessa yhteison tavaramerkkiasetuksen 34 artiklan 2 kohdan kanssa, on
tulkittava siten, etta se on esteend sellaiselle kansallisen lainsdddannon tulkinnalle,
jonkammukaan alemman kansallisen tavaramerkin, jonka aiemmuutta vaaditaan
EU-tavaramerkille, mitattomyys tai menettdminen voidaan vahvistaa jalkikateen
vain, jos mitattémyyden tai menettdmisen edellytykset tayttyvat paitsi aiemmasta
kansallisesta tavaramerkista luopumisen tai sen raukeamisen ajankohtana myds
ajankohtana, jona tuomioistuin antaa ratkaisun vahvistamisesta (tuomio P&C
Hamburg'v. P&C Dusseldorf [- —] 32 kohta). Tuomiosta ei voida johtaa mitaan
tietoja tdssd asiassa esitettyyn ennakkoratkaisukysymykseen vastaamiseksi. Nyt
késiteltdvassa asiassa ei ole tarkoitus tutkia sitd, tayttyivatkd kansallisen
tavaramerkin mitattdomyyden tai menettdmisen edellytykset sind ajankohtana, jona
siitd luovuttiin tai jona se raukesi (ks. tuomio P&C Hamburg v. P&C Diisseldorf,
[~ -] 26 kohta). Tédssa on pikemminkin tutkittava sitd, onko rekisterissa edelleen
oleva tavaramerkki menetetty. [alkup. s. 12]

cc) Laskeminen muutoksenhakuasteessa jarjestetyn suullisen  kasittelyn
paattymisajankohdasta vastaa paremmin unionin tavaramerkkiasetuksen johdanto-
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osan 24 perustelukappaleessa vahvistettua tavoitetta, jonka mukaan on perusteltua
suojata tavaramerkkeja ainoastaan sitd osin kun néiti todella kaytetdén, kuin
laskeminen vastakanteen nostamisen ajankohdasta. Viimeksi mainittu voi johtaa
siihen, ettd loukkauskanne menestyy ja menettdmistd koskeva vastakanne on
hylattdva, vaikka kyseinen tavaramerkki olisi voitu poistaa rekisterista
ratkaisuhetkelld. Laskeminen muutoksenhakuasteessa jarjestetystd viimeisesta
suullisesta kasittelystd on myds prosessiekonomian mukaista, koska talléin
vastakanteen kantajan ei tarvitse nostaa wuutta vastakannetta tai tehda
rekisterdinnin poistamista koskevaa hakemusta, mikéli kayttamatta jattdmisen
viiden vuoden jakso tayttyy riita-asian aikana. Laskeminen viimeisesté suullisesta
kasittelystd ei vaikuta olennaisella tavalla EU-tavaramerkin suojan yhtenéiseen
luonteeseen.

[--]



