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Saksan oikeuden mukaan perustettu oikeushenkilo EUROPEAN PALLET
ASSOCIATION E.V., kotipaikka Minster, Saksa,

kassaatiomenettelyssé VALITTAJANA,
jaljempéana EPAL,
[--]



vastaan

PHZB.V.,
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kotipaikka Zoetermeer,

kassaatiomenettelyssda VALITTAJAN VASTAPUOLENA,

jaljempéana PHZ,

[ -] [alkup. s. 2]

1.
11

1.2

2.1

Kassaatiomenettelyn muut vaiheet

[--]

[ -] [Kasittely kansallisessa tuomioistuimessal

Lahtokohdat ja tosiseikat

Kassaatiomenettelyn l&htdkohtina veidaan pitaa seuraavia seikkoja.

(i)

(i)

(iii)

(iv)

EPAL on rekisterdinytiunionin, tavaramerkkind sana- ja kuviomerkin
EPAL, rekistergintinumero, 472415, rekisterdity 22.12.1998 muun
muassa “’kestolavoille kuten, kuermalavoille” (luokat 6 ja 20).
Tavaramerkki on rekisteroity yhteismerkkina.

Niin  sanotuille EUR/EPAL-kuormalavoille  on olemassa
yksityiseikeudellinen“%standardointijarjestelma  (jaljempand myos
EPAL-jarjestelma). Taman jarjestelmdn mukaan kuormalavojen
(jaljempéana“eurolavat) on taytettdva korjattuinakin tietyt standardit ja
eritekmat. Taman jarjestelman perusteella eurolavojen valmistus ja
korjausisekéadniilla kaytava kauppa on varattu yrityksille, joille EPAL
on myontanyt kayttdoikeuden (kayttéluvan haltijat).

EPAL" vastaa eurolavojen laadun hallinnoinnista ja valvonnasta.
Kuormalavojen vélitukeen on polttomerkitty tavaramerkki EUR ja/tai
EPAL, ja kuormalavat lasketaan liikkeelle téllaisina. EPALin
tavoitteena on luoda ja pitdd toiminnassa maailmanlaajuinen avoin
poolijarjestelmd, jonka puitteissa kuormalavojen laatu ja tunnusmerkit
pysyvat muuttumattomina, mik& mahdollistaa kuormalavojen vaihdon.
EPAL pyrkii liséksi estdimaan ndiden kuormalavojen vaarentdmisen.

PHZ:lla ei ole edelld ii kohdassa tarkoitettua kéayttoikeutta. Se korjasi
vuonna 2014 eurolavoja, jotka oli varustettu EPAL-tavaramerkillg, ja
piti niit4 edelleen liikkeessa.
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2.2.1 EPAL vaatii tdssé menettelyssa, siltd osin kuin kassaatiovaiheen kannalta on
olennaista, tuomioistuinta:

- toteamaan, ettd PHZ syyllistyy tavaramerkin loukkaukseen tai on
menetellyt oikeudenvastaisesti korjaamalla ja pitdmalla liikkeessé korjattuja
kuormalavoja, jotka on alun perin laskettu liikkeelle EPAL-tavaramerkilla
varustettuna

- maardéamaan uhkasakon uhalla lopetettavaksi EPAL-tavaramerkilla
varustettujen kuormalavojen korjaamisen ja pitdmisen edelleen liikkeessa.

EPAL véittad tassa yhteydessd, tiivistetysti esitettynd, ettd PHZ,ei ole
pelkéstédan korjannut EPALIn tavaramerkilld varustettuja kuormalavoja vaan
my0s pitanyt niitd edelleen liikkeessa. [alkup. s. 3]

2.2.2 Rechtbank (alioikeus) hyvéaksyi n&méa vaatimukset |siltd osin, kuin ne
koskivat eurolavojen pitdmista edelleen liikkeessaymuttaghylkési pelkk&a
eurolavojen korjaamista koskevat vaatimukset.*

2.2.3 Gerechtshof (ylioikeus) pysytti rechtbankin tuomiojsiltd osin kuin PHZ
madréttiin lopettamaan valittémasti tuomion tiedeksiannon jalkeen pysyvasti
sellaisten korjaamiensa EPAL-tavaramerkillayvarustettujen kuormalavojen
pitdminen edelleen liikkeessd, joiden korjauksissatehdyt muutokset eivét ole
merkitykseltddn  véhdisia 5 Benelux-Gerechtshofin  (Benelux-maiden
tuomioistuin)  Valeostuomiossay, tarkeitetulla tavalla, edelld mainittu
uhkasakon uhalla. Gereehtshof kumesi ‘rechtbankin tuomion muilta osin ja
hylkéasi EPALinfmuut vaatimukset.? Gerechtshofin perustelut voidaan, siina
méarin, kuin niillajon kassaatioasian kannalta merkitystd, tiivistaa
seuraavasti.

Asiassa ei ole valitettu,rechtbankin méaéaradmasté kiellosta silta osin kuin se
koskee “PHZ:n itse korjaamien kuormalavojen pitdmistd liikkeessa ja
korjaukset ovat Benelux-Gerechtshofin Valeo-tuomiossa tarkoitettuja “muita
kuin merkitykseltdan viahaisia muutoksia”. (tuomion 3.2 kohta)

Eurolavat,, joista késiteltdvassa asiassa on kyse, on laskenut liikkeelle
tavaramerkin haltija tai sen suostumuksella joku muu. Kun otetaan
huomioon tah&n asiaan vielda sovellettavan 26.2.2009 annetun neuvoston
asetuksen N:o 207/2009 (yhteis6tavaramerkkiasetus) 13 artikla, EPAL voi
siten Kkieltdd tavaroiden pitdmisen edelleen liikkeessd vain, jos silla on
perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitdmistd edelleen liikkeessd,
erityisesti jos kuormalavoihin on tehty niiden liikkeelle laskemisen jalkeen
muutoksia tai huononnuksia. (tuomion 3.6 kohta)

bR
]
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EPAL tarkensi muutoksenhakumenettelyn yhteydessd antamassaan
lausumassa, ettd yhteisotavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu muutos on Kkorjausta edeltdvd kuormalavojen rikkoutuminen, ei
itse korjaus. EPAL ei (siten) enda pid& korjaamista muutosten tekemisena
kuormalavoihin. Tdma tarkoittaa sitd, ettd loukkausta koskevaa vaatimusta ei
voida hyvaksya silla perusteella, etta tavaroissa olisi
yhteisotavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja
muutoksia, koska ei ole vditetty eikd ilmennyt, ettd PHZ olisi kaynyt
kauppaa rikkoutuneilla kuormalavoilla (tuomion 4.2—4.3 kohta).

EPAL katsoo, ettd yhteisotavaramerkkiasetuksen 13 artiklassaytarkoitettu
perusteltu aihe on silti olemassa, koska alkuperdn osoittamiseen ja
laadunvarmistukseen liittyvia EPAL-tavaramerkin tehtavid ei ‘en&éd voida
taata, kun korjauksia tekee joku muu kuin kayttéluvan haltija (tuemion 4.4
ja 4.7 kohta).

Tavaramerkin haltija voi vastustaa tavaroiden pitamisté edellecn liikkeessa,
jos sill& on t&han perusteltua aihetta ja edelleen ltikkeessa pitaminen loukkaa
tai voi loukata tavaramerkin tehtavia (tuomion 4.5 kohta).

Alkuperan osoittamiseen liittyvdaitehtavaa loukataan, muun muassa silloin,
kun tavaramerkkia kaytetdan jalleenmyyjan<mainoksessa siten, ettd voi
syntya mielikuva siitd, ettayjalleenmyyjanyja tavaramerkin haltijan (tdssa
tapauksessa EPAL jaftai sen, jasenet) valilla on kaupallinen yhteys,
erityisesti, ettd jalleenmyyjan yyritys kuuluu tavaramerkin haltijan
jakeluverkostoon tai ettaynaidemykahden yrityksen vélilla on erityinen suhde.
PZH k&y kauppaa,ostamillaan ‘kuormalavoilla. Se myy siten kaytettyja
tavaroita ja sen‘asiakkaiden on oletettava olevan tést4 tietoisia. PHZ
ilmaittaagutdman ‘myods Jalkup. s.4] sivustollaan, jolla on EPAL-
tavaramerkilla“hvarustetun kuormalavan kuva. Olosuhteet eivat ole
senluonteisia, etta\voltaisiin vaittad, ettd luodaan mielikuva, ettd yhtaalta
PHZ:n jatoisaalta EPALInN tai sen jasenten vélilla olisi taloudellinen yhteys,
eikd ‘myoskaan, etta PHZ:n sivusto vahingoittaisi vakavasti tavaramerkin
mainetta. (tuomion 4.9 kohta)

EPALIn yhteismerkin tehtdvana on taata, ettd tavarat ovat peraisin EPALIn
Jasenelta tai kayttdluvan haltijalta (eli niill& on alkuperdinen alkuperd), milla
taataan niiden laatu ensimmadisen liikkeelle laskemisen ajankohtana.
Tavaramerkin tehtdvéna ei ole taata laatua my6hemmaéssa vaiheessa eiké
myo6skaan sitd, ettd kolmannet eivat tekisi tavaroihin korjauksia. Nain ollen
yhteismerkkiin vedoten ei voida vaatia, ettd kun kuormalavat on
tavaramerkin haltijan suostumuksella laskettu liikkeelle, niité saisivat korjata
vain tavaramerkin haltijan jasenet ja kayttéluvan haltijat tiettyjen
standardien mukaisesti, jotta laadun sailyminen ensimmadisen liikkeelle
laskemisen jalkeen varmistettaisiin. Toisin kuin EPAL véitt44, alkuperan
osoittamiseen liittyva tehtava ei siten ole uhattuna siind tapauksessa, etta
korjauksia tekee joku muu kuin kayttéluvan haltija eiké eurolavojen tasaista
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laatua siten voida taata tavaroiden pysyessd edelleen liikkeessd (tuomion
4.10 kohta)

Edelld mainitusta syystd myodskadn laadun takaamiseen ja investointiin
liittyvaa tehtdvaa ei loukata. Lisdksi on huomattava, ettd EPALIn kannasta,
jonka mukaan PHZ:n suorittamat korjaukset eivat ole tavaraan tehtyja
muutoksia, seuraa, ettd PHZ:n pitdesséd korjatut kuormalavat edelleen
lilkkeessa naitd tavaramerkin tehtdvia ei loukata, koska kuormalavoihin ei
(siis) ole tullut korjauksen seurauksena muutoksia eika niitd néin ollen voida
pitdd aiempaa heikkolaatuisempina eika niiden siten voida myo6skéaan katsoa
vahingoittavan EPAL-tavaramerkin mainetta. (tuomion 4.11 kohta)

EPALIn toissijaiset véitteet, joiden mukaan kaikki jonkun ‘muun Kuin
kayttéluvan haltijan tekemat korjaukset ovat merkitykseltddn. vahdista
suurempia muutoksia, ovat siséisesti ristiriitaisia eika niilla edella“esitetyn
valossa ole merkitysta. (tuomion 4.13 kohta)

Koska se, ettd PHZ pit44 tavaroita edelleen litkkeessa,ei loukkaa eiké voi
loukata mitd&dn EPAL-tavaramerkin tehtdvaé, yhteisotavaramerkkiasetuksen
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua aihetta ei ole. (tuomion 4.14
kohta) EPALin tavaramerkkioikeus on asiassa“kasiteltavien eurolavojen
osalta siten sammunut. (tuomion 5.1 kohta)

EPAL on toissijaisesti, perustanutd vaatimuksensa oikeudenvastaisen
menettelyn olemassaoloon. EPAL, on“perustellut tatd vaatimusta sillg, etta
kaymalld  kauppaa “ysellaisilla“, EPAL-tavaramerkein  varustetuilla
kuormalavoilla( jotka eivat taytd EPAL-jarjestelmén vaatimuksia, PHZ
loukkaa tatd jarjestelm&a. Oikeudenvastaiseen menettelyyn perustuva
vaatimuspehjautuu,siten olennaisesti véitteeseen, ettd PHZ kéyttdd EPAL-
tavaramerkkid, yjotend nama ~vaatimukset jakavat tavaramerkkioikeuteen
perustuvien vaatimusten kohtalon. (tuomion 5.3 kohta)

3 Valitusperusteiden arviointi

3.1:1 Valitusperusteiden 1 kohta koskee EPALIn vaitettd, jonka mukaan sill&d on
perusteltua aihetta vastustaa kuormalavojen pitdmistd edelleen liikkeessa,
koska niihin on tehty muutoksia tai huononnuksia.

Valistusperusteiden 1.1.1 ja 1.1.2 alakohdassa véitetddn gerechtshofin
jattaneen huomiotta (tuomion 4.2 kohta), ettd EPAL on esittanyt, etté sill& on
tah&n perusteltu aihe, nimittdin EPAL-jarjestelman yllapito ja valvonta seka
sen heikentdmisen estdminen. Naisséd alakohdissa véitetdan lisaksi
gerechtshofin jattaneen huomiotta EPALIn vaditteen, jonka mukaan kaikkia
PHZ:n (tai jonkun muun [alkup. s. 5] kuin k&ytt6luvan haltijan) suorittamia
korjauksia on pidettava merkitykseltddn véahdista suurempina. EPALIn vdite,
jonka mukaan tavaraan syntyy muutos, kun se rikkoontuu ennen korjausta,
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ei nédiden alakohtien mukaan muuta sité, ettd jokaista PHZ:n suorittamaa
korjausta on pidettdva merkitykseltddn vahaista suurempana muutoksena.

Valitusperusteiden 1.1.3 alakohta koskee gerechtshofin tuomion 4.3
kohdassa esitettya arviointia ja sisaltaa (tiivistetysti esitettynd) ndkemyksen,
ettd tavaroissa voi olla muutos, vaikka ne eivat olekaan rikkoutuneet.

Valitusperusteiden 1.1.4 alakohdassa véitetddn gerechtshofin jattdneen
tuomion 4.3 kohdassa huomiotta EPALIn vditteen, jonka mukaan PHZ:n
suorittama rikkoutuneiden kuormalavojen korjaus ei poista rikkoutumisessa
syntynytta muutosta.

Valitusperusteiden 1.1.5 alakohdassa vaitetddn geréechtshofin, jattaneen
tuomion 4.13 kohdassa huomiotta, ettd vakiintuneesta otkeuskaytannosta
seuraa, ettd asianosaisen esittdmid toissijaisia yvartteitd ei voida Sivuuttaa
pelk&stéan silla perusteella, ettd ne ovat ristiriidassa Kyseisen asianosaisen
ensisijaisten vaitteiden kanssa.

3.1.2 Valitusperusteiden 2  kohdassa qvaitetadn “gerechtshofin  tehneen
arvioinnissaan (tuomion 4.5 kohta) oikeudellisen virheen silt4 osin kuin se
lahti siitd, ettd tavaramerkin haltija vor vastustaa tavaroiden pitdmista
edelleen liikkeessé vasta, jos (i) sillaten tdhan,perusteltua aihetta ja lisaksi
(ii) edelleen liikkeessé pitdminen voi loukata tavaramerkin tehtdvid. Jos
tavaramerkin haltijalla.en, perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitamista
edelleen liikkeessd, | kyseinen, liikkeessd pitdminen loukkaa myds
tavaramerkin tehtavia. JLaman, valitusperusteen mukaan kyse ei siis ole
kahdesta edellytyksestd, joiden ontaytyttava erikseen.

3.1.3 Valitusperusteiden:, 3.1 - alakohdassa vditetdan ensiksikin gerechtshofin
jattanegn huomiotta (tuomion 4.9 kohta), ettd sen, joka kay kauppaa
kunnostetuilla tavaroilla, on kaupankéynnissé lahtokohtaisesti tehtavé kaikki
kohtuudella mahdollinen, jotta kdy ilmi, ettd kyse on kunnostetuista
tuotteista. "Gerechtshof on lisaksi jattanyt huomiotta, ettd mielikuva yhtaalta
PHZ:n ja toisaalta EPALIn tai sen jasenten vélisestd kaupallisesta yhteydesta
voi syntyd paitsi kyseisid tavaroita koskevalla mainonnalla myo6s niiden
pitdmisellaykaupan ja kaikella muulla sellaisen merkin kaytollg, joka on
sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki. Talldin merkitystd voi olla
esimerkiksi sill4, estetddnkd tavaroihin tehtdvin merkinnoin sellaisen
virheellisen mielikuvan syntyminen, ettd tavaramerkin haltijan ja kyseisen
kolmannen vélilla olisi taloudellinen yhteys. Valitusperusteiden tassa
alakohdassa viitataan Benelux-Gerechtshofin Valeo-tuomioon®, unionin

8 Benelux-Gerechtshof 6.11.1992, [ —] [asiat A 89/1 ja A 91/1]
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tuomioistuimen tuomioon asiassa Viking Gas v. Kosan Gas* ja Hoge Raadin
tuomioon asiassa Kool v. Primagaz®

3.1.4 Valitusperusteiden 3.2 alakohta koskee gerechtshofin arviointia (tuomion
4.10 kohta), jonka mukaan tavaramerkin tehtdvdna ei ole taata laatua
ensimmaisen liikkeelle laskemisen jalkeen eikd se myoGsk&én takaa, ettd
kolmannet eivét suorita tavaraan korjauksia, ja jonka mukaan yhteismerkin
perusteella ei ole mahdollista vaatia, ettd kun kuormalavat on tavaramerkin
haltijan suostumuksella saatettu markkinoille, niitd saisivat laadun
yllapitamiseksi ensimmaisen liikkeelle laskemisen jalkeen korjata vain tietyt
(oikeus)henkilét — EPALIn jasenet ja kayttdluvan haltijat =, tiettyjen
standardien mukaisesti.

Valitusperusteiden 3.2.1 alakohdassa véitetadn _gerechtshofin ™ jattaneen
huomiotta, ettd EPAL-tavaramerkin tehtavat [alkup. s.6] eivatliity laatuun
pelkéstddn ensimmadisen liikkeelle laskemisen yhteydessa vaan erityisesti
my0s sen jdlkeen. Tamé& johtuu tavaroiden, luonteesta;ysilla ne ovat
keskend&n vaihtokelpoisia, ne on tarkoitettu™ kaytettaviksi (toistuvasti)
uudelleen ja niitd kuormataan usein | erittdin“yvoimakkaasti. Tamaén
valitusperusteen mukaan kuormalavojen-valmistukselle ja korjaukselle on
siten asetettava tiukkoja vaatimuksia, ja kayttajien‘@myvoitava luottaa siihen,
ettd kuormalavat tayttavat nama vaatimukset.

Valitusperusteiden 3.22valakohdassa vartetaan, ettd gerechtshof on tuomion
4.10 kohdan viimeisen virkkeenyyhteydessa jattanyt huomiotta sen, ettéd
EPAL on esittdnyt, ettégjorpelkastdan sen tavaramerkilld varustettujen,
PHZ:n korjaamienykuormalavojen pitdminen edelleen liikkeessd loukkaa
EPALin tavaramerkkioikeutta. EPAL on nimittdin esittdnyt, ett4d jos PHZ
haluaa kerjata eurclavojasmmutta ei halua liittya EPALIiin, PHZ:n on
poistettava ja/taiyylimaalattava EPAL-tavaramerkit, jotta yleisolle on selvéa,
ettéa kyse on kunnastetuista kuormalavoista. Tdman valitusperusteen mukaan
EPAL.in‘yhteismerkki voidaan poistaa heikentamétté tuotteen kaytettavyytta
tai ulkoasua.

Valitusperusteiden 3.2.3 alakohdassa vaitetddn gerechtshofin jattaneen
huomiotta“(tuomion 4.10 kohta) yhteismerkin luonteen ja ominaispiirteet.
EPAL-yhteismerkin s&annostossa maaratddn seka siitd, mitd vaatimuksia
EPALIn jasenille asetetaan, ettd siitd, miten EPALIn jasenet saavat kayttaa
tavaramerkkia. Taman valitusperusteen mukaan EPAL-yhteismerkilld on
kuin onkin tehtiva taata tavaroiden laatu ensimmaisen liikkeelle laskemisen
jalkeen. Valitusperusteiden 3.2.3 alakohdassa véitetéan, ettd gerechtshof teki
alkuperén ilmoittamista koskevan tehtdvan osalta oikeudellinen virheen
hyvéksyessddn kannan, jonka mukaan talla tehtavélla on merkityst4d vain

4 Unionin tuomioistuin 14.7.2011, asia C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485

5 Hoge Raad 5.1.2018, ECLI:NL:HR:2018:10
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ensimmaisen liikkeelle laskemisen yhteydessdé mutta ei sen jalkeen.
Valittajan mukaan yhteisdtavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa kyse on nimittdin luonnollisesti tavaroiden
pitdmisesté edelleen liikkeessé sen jélkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

3.1.5 Valitusperusteiden 4 kohta kohdistuu gerechtshofin arvioon (tuomion 5.3
kohta), jonka mukaan EPALIN vaatimukset, siltd osin kuin ne perustuvat
oikeudenvastaiseen tekoon, pohjautuvat olennaisesti véitteeseen, ettd PHZ
kayttdd  EPAL-tavaramerkkid, joten ndam& vaatimukset jakavat
tavaramerkkioikeuteen perustuvien vaatimusten kohtalon.
Valitusperusteiden 4.1 alakohdan mukaan gerechtshof on jattanyt,huomiotta
sen, ettd EPAL on esittanyt, ettd PHZ ei suorita korjauksia niille asetettujen
tiukkojen laatustandardien ja eritelmien mukaisesti ja valttdad muut{EPAL-
jasenille asetetut velvoitteet mutta myy lavoja kuitenkin eurelavoina. Nain
toimiessaan PHZ saa hyotyd EPALin ja EPAL-jérjestelmén ‘jasenten
kustannuksella, syyllistyy niitd kohtaan vilpilliseen Kilpailuun ja, horjuttaa
EPAL-yhteisbd ja sen jarjestelmad. Tamanm, valitusperusteen mukaan
gerechtshof on perusteettomasti jattanyt tutkimatta, onke tdma kauppatapa
vilpillinen yhteismerkin haltijaa EPALiakohtaan.

3.2.1 Valitusperusteiden kaikki kohdat 4ykohtaa“lukuuntattamatta koskevat siten
kysymysta siitd, voiko EPAL) veteamalla, yhteismerkkiinsd (tahén
menettelyyn  vield  sovellettavan <elisy, vuonna 2009  annetun)
yhteisotavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastustaa sitd,
ettd PHZ, joka ei ole EPALIn jasen etkd kayttoluvan haltija, pitdd EPAL-
tavaramerkein varustettujarkuormalaveja edelleen liikkeessd, silt4 osin kuin
PHZ on korjannut'ndma kuormalavat.

3.2.2 Yhteisotavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan, luettuna
yhdesséa saman-artiklan 1 kohdan kanssa, vastustaminen on mahdollista vain,
Joss EPALilla on siihen perusteltua aihetta, mistd kyseisen sdannoksen
mukaan“on kyse erityisesti silloin [alkup. s. 7], kun tavaroihin tehddén
muutoksia tai,huononnuksia sen jélkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

3.2.3 Unionin tuomioistuin ei ole vield ottanut kantaa kysymykseen siit4, antaako
se, ettd joku muu kuin kayttéluvan haltija pitdd korjattuja, tavaramerkilla
varustettuja tuotteita edelleen liikkeessd, tavaramerkin haltijalle perustellun
aiheen vastustaa tavaroiden pitdmistd edelleen liikkeessa tavaramerkkié
kéyttaen (, ja jos nédin on, milla edellytyksin).

3.2.4 Taman keskeisen kysymyksen yhteydessa herda ensiksikin kysymys, onko
tavaramerkin tehtdvid — alkuperén ilmoittamista ja laadun takaamista seké
tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvia tehtavia® — koskevalla
jarjestelmalld, jonka unionin tuomioistuin otti tavaramerkin antaman suojan

6 Ks. viimeksi unionin tuomioistuin 19.9.2013, asia C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (Martin Y
Paz v. Depuydt)
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laajuutta varten kayttoon tulkitessaan (erityisesti) tavaramerkkidirektiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, merkitystd myos sovellettaessa
yhteisotavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohtaa, ja jos ndin on, onko
talloin kyse késitteen “perusteltu aihe” tulkinnasta vai lisdvaatimuksesta,
jotta tavaramerkin haltija voi menestyksellisesti vastustaa tavaroiden
pitdmistd edelleen liikkeessa. Lisdksi herdd kysymys, voidaanko
“perustellun aiheen” aina katsottava olevan olemassa olosuhteissa, joissa
tavaroiden pitdminen edelleen liikkeessa loukkaa tai voi loukata yhtd tai
useampaa naista tehtavista.

3.250n ajateltavissa, ettd tavaramerkin haltijan mahdollisuusy, vastustaa
korjattujen tavaroiden pitdmista edelleen liikkeessa riippuu siita, (a)'evatko
tuotteet senluonteisia, ettd niiden kunnostamiselle®yon ‘esimerkiksi
turvallisuussyistd asetettava tiukat tekniset vaatimuksetiyja (b) onko
korjauksessa kyse tavaraan tehtavasta muutoksesta, joka on merkitykseltdan
vahdinen tai  vahaistd suurempi  (kuten<), Benelux-Gerechtshofin
oikeuskaytdannén mukaan oli Beneluxin aiemman lainsaaddnnon aikana’).
Kyse on siis siitd, onko tavaroiden tai'suoritetun korjauksen luonteella
merkitysta arvioitaessa perustellun aiheen olemassaolea.

3.2.6 Tassa yhteydessa herdd myos Kysymys, onke erityisilla olosuhteilla, kuten
esilla olevassa tapauksessa edella"2.1 kehdan Tiyja iii alakohdassa esitetyilla
olosuhteilla, mahdollisesti“ymerkitystas arvioitaessa perustellun aiheen
olemassaoloa.

3.2.7 Kun otetaan huomioon unienimtuomieistuimen asiassa Viking Gas v. Kosan
Gas antama tuomie®, on mahdollisesti katsottava, ettd perusteltu aihe on
olemassa, jos tavaramerkkia kaytetaan tavalla, jolla luodaan mielikuva siité,
ettdhtavaramerkin “haltijan(tai sen kayttdluvan haltijoiden) ja tavaroita
lilkkeessa pitavan osapuolen Vvélilld on taloudellinen yhteys, ja erityisesti
siitd, ettd jalkimmainen, kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai
etta naiden osapuolten valilla on erityinen suhde. Toisaalta kyseisen tuomion
perusteella“on, mahdollisesti arvioitava, ettd perusteltua aihetta ei ole silloin,
jos“korjauksen-jalkeen ilmoitetaan selvasti, ettd korjausta ei ole tehnyt
tavaramerkin haltija tai sen kayttéluvan haltija. Tdma voidaan tehda
esimerkikst> tekemélld kuormalavoihin asianmukainen merkintd ja/tai
poistamalla  tavaramerkki.  Téassa  yhteydessa on  mahdollisesti
merkityksellistd, voidaanko [alkup. s.8] tavaramerkki poistaa helposti
heikentaméttd kuormalavojen teknistd kuntoa tai niiden kaytettavyytta.

3.2.8 Koska esillé olevassa asiassa on kyse yhteismerkista, esiin nousee kysymys,
pateekd edelld esitettyihin kysymyksiin annettava vastaus taysimaaraisesti
tai osittain myds yhteismerkkiin. Tassé yhteydessa on merkityksellistg, etta,

7 Benelux-tuomioistuin 6.11.1992, [- -] [asiat A 89/1 ja A 91/1] (Automotive v. Valeo)

8 Unionin tuomioistuin 14.7.2011, asia C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485
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toisin  kuin vuonna 201[7] annetussa EU-tavaramerkkiasetuksessa
(2017/1001), vuonna 2009 annetussa yhteisGtavaramerkkiasetuksessa ei
séadetd tarkastusmerkistd, joten yhteisttavaramerkkiasetusta on ehka
tulkittava siten, ettd kun huomioon otetaan myods kyseisen asetuksen 67
artiklaan sisaltyvat kéyttomaaraykset, yhteismerkki antaa tai voi antaa
ensimmaisen liikkeelle laskemisen yhteydessé (eli tavaramerkin haltijan tai
sen jasenen myydessa tuotteen) annettavaa takuuta laajemman laatutakuun.

3.2.9 Koska unionin tuomioistuin ei ole aikaisemmin vastannut naihin

oikeuskysymyksiin ja vastaukset ovat téarkeitd esilla _olevan asian
ratkaisemiseksi, Hoge Raad esittdd unionin tuomioistuimelle “seuraavassa
muotoillut ennakkoratkaisukysymykset.

[~ -] [asian kasittelyn lykkdiminen]
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[ —] [menettelyyn liittyvid tietoja]

Ennakkoratkaisukysymykset
1.

(@) Edellyttadko menestyksellinen vetoaminen
yhteisotavaramerkkiasetuksend3 “artiklan 2 kohtaan, ettd kyseisten
tavaramerkilla sugjattujen tavaroiden pitdminen edelleen liikkeessa loukkaa
tai vai, loukata “yhtantai useampaa edellda 3.2.4 kohdassa tarkoitettua
tavaramerkin,tehtavaa?

(b). Jos ensimmaisen \kysymyksen a kohtaan vastaan myontévasti, onko
talloin kyseessd vaatimus, joka asetetaan ’perustellun aiheen” olemassaolon
lisaksi?

(@ Onko yhteisotavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohtaan aina
mahdollista, vedota menestyksellisesti jo silla perusteella, ettd yht4 tai
useampaa ensimmaisen kysymyksen a kohdassa tarkoitettua tavaramerkin
tehtévaa loukataan?

2.

(@) Voidaanko yleisesti todeta, ettd tavaramerkin haltija voi
yhteisotavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdan perusteella vastustaa
tavaroiden pitdmista edelleen liikkeessa sen tavaramerkilld varustettuna, jos
joku muu kuin tavaramerkin haltija tai siltd suostumuksen korjaamiseen
saaneet henkil6t on korjannut néita tavaroita?
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(b) Jos toisen kysymyksen a kohtaan vastataan Kieltavasti, riippuuko
yhteisdtavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun
aiheen olemassaolo sen jalkeen, kun tavaramerkin haltijan tai sen
suostumuksella jonkun muun markkinoille saattamat tavarat on korjannut
kolmas osapuoli, tavaroiden [alkup. s.9] luonteesta tai suoritetun
korjauksen luonteesta (siten kuin on tarkemmin selitetty edelld 3.2.5
kohdassa) taikka muista olosuhteista, kuten esilld olevan tapauksen
erityisisté olosuhteista, jotka on esitetty 2.1 kohdan ii ja iii alakohdassa?

3.

(@ Onko poissuljettua, etta tavaramerkin haltija VoI
yhteisdtavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetullastavalla
vastustaa kolmannen osapuolen korjaamien tavaroiden pitamista edelleen
lilkkeessd, jos tavaramerkkié kaytetdédn tavalla, joka et woi luoda mielikuvaa
siité, ettd tavaramerkin haltijan (tai sen kayttoluvan haltijoiden) ja tavaroita
edelleen liikkeellda pitdvadn osapuolen yalilla on ‘taloudellinen yhteys,
esimerkiksi jos tavaramerkin poistamisen “ja/tai “tavaroihin tehtyjen
taydentavien merkint6jen vuoksi on korjauksen jalkeen selvaa, ettd korjausta
ei ole suorittanut tavaramerkin haltija“tal sen kayttéluvan haltija taikka
néiden suostumuksella joku muu?

(b) Onko tassd yhteydessd merkitysta usilla,” voidaanko tavaramerkki
poistaa helposti heikentdmattd tavaroiden ~teknistd laatua tai niiden
kayttokelpoisuutta?

4.

Onko Vastattaessa \edellanesitettyjen kysymyksiin merkitysta silla, onko
kyseessa yhteisgtavaramerkkiasetuksessa tarkoitettu yhteismerkki, ja jos on,
mik& merkitys?

P&aatos
[--]

[=~] [Hoge Raad esittad edelld ilmoitetut kysymykset ja lykk&& asian
kéasittelya]

[ —] [loppulauseke] [alkup. s. 10]

Tuomion allekirjoitus

[--]
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