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TavaramerkKidirektiivi= Selvitysvastuu ja todistustaakka

Ennakkoeratkaisupyynnon kohde ja oikeusperusta

Unienin oikeuden tulkinta, SEUT 267 artikla

Ennakkoratkaisukysymykset
Onko unionin oikeutta, erityisesti tavaramerkkidirektiivej, eli

jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon lahentamisestd 22.10.2008 annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivia 2008/95/EY (EYVL 1995, L 299,
8.11.2008) erityisesti sen 12 artiklaa, ja



ENNAKKORATKAISUPYYNNON TIIVISTELMA — ASIA C-183/21

jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lahentamisesta 16.12.2015 annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivid (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L
336, 23.12.2015), erityisesti sen 16, 17 ja 19 artiklaa,

tulkittava siten, ettd naiden sdannosten tehokas vaikutus estdd kansallisen
prosessioikeuden sellaisen tulkinnan

1) jonka mukaan kantajalla on siviiliprosessissa, jossa vaaditaan kansallisen
rekisterdidyn tavaramerkin mitattoméaksi julistamista kayttdméatta jattdmisen
perusteella tapahtuneen menettdmisen vuoksi, todistustaakasta erillinen
selvitysvastuu, ja

2) jonka mukaan tdmén selvitysvastuun puitteissa kantajan on

a. esitettdva yksityiskohtaisesti tallaisessa menettelyssa, “etta vastaaja ‘ei kayta
tavaramerkkig, silta osin kuin hédnen mahdollista tehda'se, ja

b. tdmén lisaksi suoritettava oma markkinatutkimuksensa, joka on asianmukainen
mitattomyysvaatimuksen ja kyseessd olevan tavaramerkin yksilollisen luonteen
kannalta?

Unionin oikeuden sddnnokset ja maarayksetpjoininmon vedottu

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon 1lahentamisestd 16.12.2015 annettu
Euroopan parlamentin ja ' peuvoston“direktiivi (EU) 2015/2436 (jaljempana
tavaramerkkidirektiivi) ja erityisesti sen 16,,17, 19, 44 ja 46 artikla

Kansallinen oikeus, johon on vedottu

Siviiliprosessilaki (Zivilprozessordnung, ZPO) ja erityisesti sen 178 §

Tosiseikat ja asiamkasittelyn vaiheet

Kantaja vaatii, vastaajan kahden saksalaisen tavaramerkin julistamista
mitattémiksi puuttuvan kayttdmisen perusteella. Kantaja myy urheilulaitteita ja -
varusteita, hierontalevyjé, hierontatuoleja ja grilleja. Se on rekisterdity saksalaisen
tavaramerkin 302017108053 “MAXXUS” ja EU-tavaramerkin 17673641
"MAXXUS” haltijaksi.

Vastaaja on Globus-Gruppe St. Wendelin emoyhti6. Siihen kuuluu useita yhtioita,
joilla on liittovaltion alueella 46 itsepalvelusuurmyymaldd, jotka myyvat
elintarvikkeita ja muita kuin elintarviketuotteita, seké& juoma-, rakennus-, sdéhko- ja
muita  erikoisliikkeitd. = Vastaaja antaa konsernin  yhtididen  kayttéa
tavaramerkkejaan. Konserni saa merkittdvad liikevaihtoa verkossa sahko- ja
rakennusalalla.
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Vastaaja on heindkuusta 1996 lahtien rekisterdity tavaramerkkirekisteriin
saksalaisen sanamerkin 395 3535 217 "MAXUS” haltijana useita luokkiin 33, 1—
9, 11-32 ja 34 kuuluvia tavaroita varten. Tavaramerkin kaytolle asetettu suoja-
aika paattyi 30.10.2005. Toukokuusta 1996 lahtien vastaaja on rekisterdity lisaksi
jaljempand kuvatun saksalaisen sana- ja kuviomerkin 395 35 216 haltijaksi; tdma
sisdltdd tekstin "MAXUS” ja Globus-tunnuksen luokkia 20, 1-9, 11-19 ja 21-34
varten:

<] <

<[>

Vastaaja esitti kantajan tavaramerkkien “MAXXUS™ rekisterointimenettelyssé
koskevan vaitteen. Vastaaja esitti 2.5.2018, kantajan “EU-tavaramerkkid nro
17673641 "MAXXUS” koskevan gditteen. \Vdite, perustui muun muassa
sanamerkkiin 39535 217 "MAXUS”. Kantaja esittivditettd vastaan, ettei vastaaja
ollut tosiasiallisesti kayttanyt tavaramerkkia MAXUS) Vastaaja luopui vaitteesta
5.8.2019. Myds tamén sanamerkindMAXUS¢perusteella vastaaja esitti 12.2.2018
vditteen kantajan saksalaista tavaramerkkia 302017108053 MAXXUS vastaan.
Vastaaja luopui myos tasté vaitteesta.

Kantaja teki Deutschesy Patent- und Markenamtille (Saksan patentti- ja
tavaramerkKkivirasto) Kkyseessa, olevan kahden tavaramerkin mitattomaksi
julistamista gkoskevan “hakemuksen. Vastaaja vastusti tatd mitattdmaksi
julistamista 26.8.2019 péaivatyilla kirjeillaan.

Vastaaja ‘on kayttdnyt sanamerkkia MAXUS ainakin niin sanottuna “White
Labelind” eri tavaroitavarten ja valinnut seuraavan muodon:

Erimielisyydet koskevat tdméan kayton laajuutta ja viimeistd merkityksellista
ajankohtaa. Kantaja vaittdd, ettd vastaaja ei ole kayttdnyt sen hyvaksi
rekisterdityja tavaramerkkeja tosiasiallisesti viimeisten viiden vuoden aikana.

Kantajan tekemélld Google-haulla MAXUS ei ole ilmennyt mitaan viitteita siita,
ettd kyseessa olevia tavaramerkkejd olisi kaytetty tosiasiallisesti. Vastaajan
konsernin internet-sivustolla www.globus.de on otsikko ”Omat tavaramerkit”.
Sielld on seuraavat nimitykset: “korrekt”, ”Globus”, ”Globus Gold”, "naturell” ja
”Jeden Tag”. Kyseessd olevia tavaramerkkejd ei ole mainittu sielld. Kun nimell


http://www.globus.de/
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MAXUS tehddén sivustolla sisdinen haku otsikosta “Valikoima/tuoteluettelo”,
tulee esiin kahdeksan ehdotusta, joista kaksi on merkityksettomié ja kuusi koskee
puhdistusliinoja. Mikaan kyseessd olevista tavaramerkeista ei kuitenkaan liity
puhdistusliinoihin tai niiden pakkaukseen. Vain ehdotuksen tekstissa esiintyy sana
MAXUS. Tekemalld sivustolla sisdinen haku etusivulla www.globus.de
nimikkeelld MAXUS, saadaan kaksi osumaa. Molemmat viittaavat Maxus GC
Freilassing GmbH & Co. KG:n harjoittamaan MAXUS Getrankemarkt -
toimintaan. Internethaun perusteella tdmé& yhti6 ei kaytd nimed MAXUS
kuitenkaan omien juomiensa tavaramerkking, vaan ainoastaan yritystunnuksena
tai tavaramerkkiné juomien kaupallisia palveluja varten. Yksityisetsivatoimisto oli
tutkinut, ettd tdssa juomamyymaldssa Freilassingissa ei myyty vastaagjan omia
merkkeja riidanalaisella nimella.

Kantaja vdittda, ettd vastaaja ei ole kayttanyt sengshyvéksi, rekisteroityja
tavaramerkkeja tosiasiallisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Vastaajalla.on sen
mukaan  selvitysvastuu  ja  todistustaakkags ~ Ta@ma/ . ilmenee  myos
tavaramerkkidirektiivista sen voimassa olevassaimuogossa:

Kantaja vaatii, ettd vastaaja maaratdan ensinnékin suostumaan Deutsches Patent-
und Markenamtissa (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto)ynumerolla 395 3517
kaikkia tavaroita varten rekisteroidym, sanamerkin“®®MAXUS mitattomaksi
julistamiseen ja toiseksi suostumaan ' Deutsches “Patent- und Markenamtissa
rekister6idyn sana- ja kuviomerkimMAXUS mitattémaksi julistamiseen.

Vastaaja vaatii kanteen hylkaamista.zSe “véittdd kayttdneensa tavaramerkkia
tosiasiallisesti ja on sitd mieltépettdnkantajan ‘vaatimus ei ole riittdva toissijaisen
selvitysvastuun perustelemiseksi.

Tavaramerkkid MAXUS kéaytetdan vastaajan suostumuksella Globus-konserniin
kuuluvissa itsepalvelusuurmyymaéloissa seuraavissa vakiovalikoimaan kuuluvissa
tuoteryhmissa: eldin-;,, ketitalous-, paperi- ja kirjoitustarvikkeet, pelit,
urheiluvalineet), autotarvikkeet, tekstiilitavarat. Téllaisia tuotteita, joissa on
tavaramerkin nimi, on imyyty koko merkityksellisen viimeisen viiden vuoden
ajanjaksom,ajan nyt meneilla olevan menettelyn vireilletuloon ja tdhan péivaan asti
vastaajan suostumuksella Globus-konserniin kuuluvissa
itsepalvelusuurmyymaldissa sekd Saksassa ettd vientitavaroina.  Lisaksi
tavaramerkkia  k&ytetddn  tilapéisesti  erilaisissa  kampajoissa,  kuten
jalkapallotapahtumien fanituotteissa.

Vastaaja esittdd esimerkkeja pakkauksista ja valokuvia hyllyistd, ja niilld on
tarkoitus selventad tavaramerkin MAXUS kaytt6a viimeisen viiden vuoden ajalta.
Se esittdd liséksi otteita inventointijarjestelméstd ja luettelon omien merkkiensa
alalta. Liséaksi se toistaa vaitemenettelyssa esittdmansa ja liittdd siihen kirjelmén,
jolla esitetdan kayttoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja lisatositteita.

Se vaittaa lisdksi, ettd se voi esittad tarvittaessa lisatositteita kaytosta. Vaivannaké
on kuitenkin huomattavaa.
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Asiaa koskevat normit/ oikeuskaytanto

Asiaa kasittelevd jaosto viittaa uuden tavaramerkkidirektiivin 31, 32 ja 42
perustelukappaleeseen sekd 16, 17, 19, 44 ja 46 artiklaan; oikeudenkdynnin
kohteena olevan seikan osalta ei ole tehty mitddn muutoksia lainsdadantoon.

Unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnnon mukaan todistustaakka mitattomaksi
julistamista koskevan kanteen yhteydessa tavaramerkin kayton puuttumisesta
kuuluu tavaramerkin haltijalle. EU-tavaramerkin osalta asiaa kasitteleva jaosto
viittaa tdssé yhteydessé asiassa C-610/11 P, Centrotherm, annetun tuomion 5264
kohtaan. Tatd vanhaa tavaramerkkidirektiivia koskevaa Oikeuskaytantoa
sovellettiin my6s kansallisiin tavaramerkkeihin, kuten yhdistetyissa, asigissa C-
217/13 ja C-218/13, Oberbank AG ym. annetun tuomion 62—74,kohdasta voidaan
paatella. Kuten yhdistetyissé asioissa C-720/18 ja C-721/18, Ferrari SpA, annetun
tuomion 73-82 kohdasta ilmenee, unionin tuomiaistuin“en loppujen* lopuksi
todennut  nyt  kasiteltdvdssa  asiassa  kyseess& ~ Olevan  kaltaisesta
siviilioikeudellisesta ~ mit4ttdmyysmenettelystd, “yetta ¢ todistustaakka on
tavaramerkin haltijalla.

Saksan oikeuden mukaan jokainen voi “tavaramerkkilain (Markengesetz;
MarkenG) 55 §:n 1 momentin toisen Virkkeen 1 alakohdan,nojalla nostaa kanteen
MarkenG.n 49 §:n mukaiseksi tavaramerkkioikeuden menettdmiseksi siltd osin
kuin kanne perustuu tavaramerkinkayttamisenpuuttumiseen. MarkenG:n 49 §8:n 1
momentin mukaan tavaramerkkioikeus menetetdan julistamalla se mitattoméksi,
jos tavaramerkkid ei viidenvuoden ajaniole tosiasiallisesti kaytetty MarkenG:n 26
§:ss& tarkoitetulla tavalla; yksimainoa tosiasiallinen kayttd riittdd siihen, ettd
vastapuolen mitattomaksi, julistamista’koskeva vaatimus ei menesty k&ytettyjen
tavararyhmien osalta.

Bundesgerichtshofinteikeuskaytdannon mukaan siviilioikeudellisissa mitattomaksi
julistamista ‘koskevissaskanteissa selvitysvastuu ja todistustaakka (oli) laadittu
siten, ettd kantajan on ensin osoitettava yksityiskohtaisesti, ettei tavaramerkkia ole
kaytetty. Téltad osin on_ hyvaksytty, ettd selvitysvastuun avulla kantajan itsensa
téytyy suorittaa omin-keinoineen riittava tutkimus sen selvittdmiseksi, kayttaako
vastapuoli tavaramerkkié oikeutensa sdilymiseksi vai ei. Tavaramerkin haltijalle
voitulla sitten taissijainen selvitysvastuu, koska véitteen tekijé ei yleensa voi olla
selvillay, vastapuolen sisdisista liiketoimintamenettelyista. Kyseisen
oikeuskaytdnnon mukaan oli seuraavasti: “Selvitysvastuu ja todistustaakka
mitattoméksi julistamista koskevan kanteen edellytyksistd kuuluu kantajalle.
Mitattoméksi julistamista koskevan kanteen vastaajalle voi kuitenkin kuulua myos
prosessioikeudessa sovellettavan BGB:n 242 §:n mukaisen vilpitttméan mielen
periaatteen mukaisesti prosessuaalinen selvittdmisvelvollisuus. Tdma edellyttés,
ettd mitattomaksi julistamista koskevan kanteen nostaneella ei ole tarkkaa tietoa
tavaramerkin kaytt0d koskevista olosuhteista eikd talla ole myo6skaan
mahdollisuutta selvittia tosiseikkoja omasta aloitteestaan.”
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Ennakkoratkaisupyynnén perustelut

Taméa ennakkoratkaisumenettely koskee tavaramerkkidirektiivi(e)n tulkintaa
suhteessa kansalliseen mitattdmyysmenettelyyn kansallisten merkkien puuttuvan
kayttdmisen vuoksi. Yhdistetyissa asioissa C-720/18 ja C-721/18 unionin
tuomioistuin on osoittanut todistustaakan ndissd menettelyissa tavaramerkin
haltijalle.

Bundesgerichtshofin edelld kuvailtu oikeuskaytéantd ei asiaa késittelevan jaoston
mielestd todistustaakan osalta ole yll& mainitun ratkaisun valossa enda péateva.
Kuitenkin avoin on vield kysymys siitd, voiko kansallisessawoikeudessa
selvitysvastuu jaadda kantajalle. Asiaa kasittelevan jaoston mukaan voi:

Talta osin lienee periaatteessa niin, ettd prosessioikeusykuuluu™ myos
tavaramerkkidirektiivin nojalla jasenvaltioiden toimivaltaan. Direktiivin 42
perustelukappale vahvistaa tdméan. Tata periaatetta rajoittavat kuitenkin unionin
oikeuden vyleiset s&annot syrjintékiellon periaatteen ‘jad tehokkuusperiaatteen
avulla.

Vaikka t&ssd ei ole kyse yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta, nousee esiin
kysymys  siitd, vaarantaako  selwvitysvastuun-“mesoittaminen  kantajalle
tavaramerkkidirektiivin tehokkaan vaikutuksen.

Saksan oikeudessa erotetaan toisistaan selvitysvastuun ja todistustaakan kasitteet.

Selvitysvastuu pakottaa “@sapuolet “pitiméaan mahdolliset vaatimuksensa
mahdollisimman konkreettisina.” Sep, jolla ZPO:n 138 8§:n mukaan on
selvitysvastuu, héviaa etkeudenkaynnin, jollei han taytd selvitysvastuuta. Saksan
prosessioiketdessa on erityisesti,my@s otettu kayttoon toissijainen selvitysvastuu.
Taman tarkertuksena onpakottaa molemmat osapuolet esittdmaédn heille
tosiasiallisesti mahdollisetselvitykset. Oikeusk&ytdnngssa tunnetaan taltd osin
my0s selvitystehtdvat oman vaikutuspiirin rajoissa.

Tastd “on,_erotettava,kysymys siitd, kenelld on todistustaakka, jos molemmat
osapuolet “esittavat nakokantansa riittdvan konkreettisesti. Jos tuomioistuin ei
asian nayton tutkimuksen jélkeen tiedd, voiko se luottaa kantajan esittdmaan
nayttdén vastaajan vastandytostd huolimatta, hévidad se osapuoli, jolla on
todistustaakka (ns. non liquet eli asia ei ole selva ratkaistavaksi).

Selvitysvastuu ja todistustaakka on lahtokohtaisesti erotettava toisistaan. Saksan
oikeudessa on useita esimerkkeja siitd, etta selvitysvastuu ja todistustaakka ovat
sisalloltaan erilaiset, ja siind erotetaan selvitysvastuu siten, ettd kunkin osapuolen
on esitettdvd niiden tiedossa olevat tai kohtuullisella vaivalla selvitettavat
tosiseikat. Jos toinen osapuolista ei tdytd selvitysvastuutaan, se havida
oikeudenkaynnin. Jos molemmat osapuolet toimivat riittdvan konkreettisesti,
tuomioistuin kokoaa esitetyn ndyton ja arvioi sitd. Jos tuomioistuin ei voi
vakuuttua esitetysta naytosta, osapuoli, jolla on todistustaakka, héviaa.
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Kyseessd oleva asia koskee ainoastaan selvitysvastuuta eiké todistustaakkaa.

Nyt késiteltdvasséd asiassa kyseenalaista on ainoastaan, voidaanko kantajalle
asettaa kansallisen tavaramerkkioikeuden mukaisessa puuttuvaan kéyttoon
perustuvassa mitattomyysmenettelyssa unionin oikeuden kannalta alkuperédinen —
taikka ainakin toissijainen, sen jalkeen, kun vastaajana oleva osapuoli on hyvin
seikkaperaisesti tuonut esiin kayton — selvitysvastuu.

Asiaa kasittelevan jaoston ndkemyksen mukaan tavaramerkkidirektiivissé ei
sadannelld selvitysvastuuta. Erityisesti sen ndkokulmasta tavaramerkkidirektiivista
ei ilmene, ainakaan tehokkuusperiaatteen kannalta pakottavasti, ettei
mitattomyysmenettelysséd kantajalle voida asettaa minkadnlaisia‘\vaatimuksia
kanteen konkretisoinnin osalta.

Euroopan unionin tuomioistuin perustelee todistustaakkaa, “jota “ei ole
tavaramerkkidirektiivissa ~ nimenomaisesti  saannelty, | analogisesti~ EU-
tavaramerkkiasetuksen ja yleisesti sen argumentiny kanssa, ettéytodistustaakkaa
koskeva kysymys olisi sd&nneltava kaikissa jasenvaltieissa samalla“tavalla, jotta
tavaramerkkidirektiivin mukaista suojelun €asoa ei aliteta, Tavaramerkin haltijan
todistustaakka ilmenee periaatteesta, jolla ’todellisuudessa ainoastaan ilmaistaan
se, mita terve jarki ja prosessuaalisentehokkuuden,perusvaatimus edellyttavat”.

N&mé kaksi argumenttia eivét, asiaa, kasittelevan jaoston tdmanhetkisen
nakemyksen mukaan koske selvitysvastuuta:

Terve jarki ja prosessuaalinen.tehokkuus,” jotka molemmat ovat unionin
tuomioistuimen  oikeuskaytannon “kantavat perusteet, edellyttdvat asiaa
késittelevan jaoston mielesté, etta selvitysvastuuta on edelleen tulkittava intresseja
tasapainottavalla tavalla‘Bundesgerichtshofin oikeuskéytannon mukaisesti.

Kummankin osapuolen, hyvin ymmarrettdvissd olevia intressejd on nimittéin
punnittava kesken&an. Taman vuoksi pitdisi kantajan aluksi itse nidhd& vaivaa
tutkia — siltd ‘@sin kuin se on hénelle mahdollista ja tarkoituksenmukaista —
kayttaako, vastaaja Kyseessa olevaa tavaramerkkid vai ei. Vasta téllaisen tutkinnan
Ja. vastaavanyksityiskohtaisen esityksen jalkeen vaikuttaa tarpeelliselta, ettd
vastaajan on osoitettava aukottomasti tavaramerkkinsa kayttaminen.

Muutoinykumpi tahansa osapuoli voisi pakottaa minkéd tahansa tavaramerkin
haltijan oseittamaan tavaramerkkinsa kayttdmisen. Prosessioikeudessa ei nimittéin
edellyteta erityista konkreettista intressia mitattomyyskanteen nostamiseksi. Seké
Saksan lainsddddnnon ettd direktiivien mukaan “jokainen” voi nostaa
mitattdmyyskanteen. Vaara tdman kannemahdollisuuden vaarinkaytostd on siis
merkittéva, jos ensimmaisessa vaiheessa kantajalle ei haluta asettaa mink&énlaista
osoittamisvelvollisuutta lukuun ottamatta vaitettd siitd, ettd “vastaaja ei kayta
tavaramerkkejaan”.



35

36

37

38

39

40

ENNAKKORATKAISUPYYNNON TIIVISTELMA — ASIA C-183/21

Vastaajana olevalta tavaramerkin haltijalta vaaditaan huomattavaa vaivaa, eli
tdmén on tutkittava kaikki tavaramerkin kaytot viimeiseltd viideltd vuodelta
kaikilla aloilla, joilla h&n ké&ytt44 omaa tavaramerkkidan.

Asiaa kasittelevan jaoston ndkodkannalta on tdman vuoksi jarkevéa ja tarpeellista
vaatia kantajaa ensiksi itse asianmukaisessa muodossa tutkimaan, onko
tavaramerkinhaltija ylip4datdan jattanyt kayttdmattd tavaramerkkid. Tatd varten
timan on asiaa Kkasittelevdn jaoston ndkemyksen mukaan arvioitava
asianmukaisesti kyseessa olevan tavaramerkin yksil6llistad luonnetta ja esitettdva
tdma kanteessaan. Vasta téllaisella konkreettisella esitykselld kantaja saa aikaan
vastaajan osoittamisvelvollisuuden. Talléin tunnustetaan myos, “ettd yhden
osapuolen konkreettinen esitys edellyttda toisen osapuolen konkreettista vastausta.

Nyt késiteltdva asia tuo esiin seuraavan problematiikan: Vastaajalla on 46
hypermarketin ketju Saksassa ja se myy tdyden valikotman, hankkijana“lukuisia
muita kuin elintarviketuotteita. Se k&ytt4a ainakin oman esityksensa ja tahan
mennessa asiakirja-aineistoon toimitettujen kuittienimukaan ainakin Sanamerkkia
maxus omana tavaramerkkin&an suurelle maarélle“stuotteita, jotka kuuluvat
useisiin Nizzan sopimukseen mukaisiin tavaroiden luokkiin.» Vastaaja toimii
verkossa vain véhdisesti. Kantaja on tdhan mennessa tyytynyt oikeudenkéynnin
aikana tekemadn lyhyen Googleshaun ja “tutkimaamn yhtd osumaa eli
juomamyymalda Minchenissa.

Asiaa kasittelevan jaoston mékemyksen mukaan kantaja ei siten ole tayttdnyt
selvitysvastuutaan. Nyt kyseessa olevan, tavaramerkin osalta kantajan olisi ollut
mahdollista ja kohtuullista “tarkastella pistokokeenomaisesti ainakin kahta tai
kolmea vastaajan tavarataloa kyseessa olevien tavaramerkkien kayttdmisen
tutkimiseksis, Kyseessa, olewva tavaramerkki on nimittdin vastaajan moniin
tuotteisiifly sopiva, oma ' tavaramecrkki (ns. “white label”) eikd vastaaja ole
verkkokauppias vaan tavaratalo.

Kansallinen tuemioistuin voi ratkaista selvitysvastuun laajuuden asianmukaisuutta
koskevan “kysymyksen /asiaa Kkasittelevan jaoston n&kemyksen mukaan vain
tapauskohtaisesti kulloinkin kasiteltavassa asiassa. Todistustaakasta unionin
tuemioistuimen yhdistetyissa asioissa C-720/18 ja C-721/18 antamassa ratkaisussa
kysen oli tavaramerkistd, jonka erityisalat ja tuotemarkkinat olivat selvésti
hahmotettavissa, kuten tavaramerkin k&yttdminen nailla  markkinoilla.
Supermarketin oman tavaramerkin “white labels” osalta asia tdysin toisin. Tassi
on kyse useista markkinoista ja tuotteista.

Jos kantajalla ei ole minké&anlaista selvitysvastuuseen liittyv&d& konkreettista
tutkimus- ja esittdmisvelvollisuutta, se voisi pakottaa vaivatta vastaajan
esittamaén yksityiskohtaisesti oman tavaramerkkinsd kayttoa liikesalaisuuksia
paljastamalla ja suurella vaivalla. Asiaa kasittelevan tuomioistuimen nakemyksen
mukaan tasta aiheutuu vaarinkayton vaara.
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On tosin otettava huomioon, ettd mitattomyyskanteella suojellaan yleisen edun
mukaisesti tavaramerkkeja ainoastaan silloin, kun niitd myods kaytetdan. Myos
Saksan laissa sallitaan mitattomyyskanne ilman kantajan omaa oikeudellista
intressid. Samoin tavaramerkin haltijan oikeutettu intressi siihen, ettei sitd haasteta
sattumanvaraisesti vaan vain silloin, kun myods kantajana oleva osapuoli on tehnyt
kotitehtédvéns, puoltaa kantajan tiettya esittdmisvelvollisuutta.

Tavaramerkkidirektiivin rakenne puoltaa tata ndkokulmaa: Direktiivin 17, 44 ja 46
artiklassa selvennetéén, ettd merkin puuttuvaa kéayttamistd koskeva tavaramerkin
haltijan vastavéite ndissa artikloissa mainituissa menettelyissé voidaan kumota ja
tavaramerkin haltijalla on todistustaakka. Jos tavaramerkin “haltija haluaa
puolustautua loukkausta vastaan, talla taytynee olla potentiaalisen merkkioikeuden
loukkaajan vaatimuksesta myds alkuperdinen selvitysvastuu, siita,) etta “han
ylipaataén kayttad tavaramerkkid. Sama koskee tavaramerkkidirektiivin 44 ja 46
artiklassa kuvattuja menettelyjd. Menettelyn laajuuden “méaérittad, tassa siis
kulloinkin tavaramerkin haltija.

Siviilioikeudellisessa mitattomyysmenettelyssa tavaramerkin haltijan
passiivisuusmenettelynd on tdysin toisin: “Ensinndkaan kyseistda menettelyd ei
sédannelld mainitulla  direktiivilld, mikd “puhuu_ kantajan selvitysvastuun
rajoittamista  vastaan. Kantajan selvitysvastuu siviilioikeudellisessa
mitattdmyysmenettelyssa ei siis — sitd ‘vastoin,— vaikuta tavaramerkkidirektiivin
tehokkaaseen vaikutukseen. Toiseksi kantajasmaarittaa tassa, missa laajuudessa
tavaramerkin haltijan vaitetysti puuttuvaan tavaramerkin kayttdmiseen kaydaan
kiinni. Tdman vuoksi asiaa'késittelevan jaoston ndkokannalta on ainakin kantajan
yksityiskohtainen,  tosiseikkoihin Ty perustuva esitys  valttdmaton, jotta
mitattdmyysmenettely. €iyjaisi taysin ‘rajattomaksi. Tamé edellyttdd kantajalta
tiettyd asianmukaista otkeudenkéyntidedeltavas tutkimusta.

Muilta osin on “todettava, ettd direktiivissa sdadetddn nimenomaisesti
hallinnollisesta mitattomyysmenettelysta tavaramerkkivirastossa. Se taataan myos
Saksan ‘Qikeudessa. Tawvaramerkkidirektiivin tehokas oikeusvaikutus ei siis
edellytda, “ etta“kantajan  vditetaakka  poistetaan  siviilioikeudellisessa
mitattomyysmenettelyssa, jota direktiivissa ei vaadita ja josta siiné ei saadeta.

Unignin tuomioistuimen toinen argumentti, jonka mukaan tavaramerkkidirektiivin
soveltamisalalla ei saa olla erilaista suojan tasoa, ei vaikuta asiaa kasittelevan
jaoston tamanhetkiseen ndkemykseen. Yhdistetyissd asioissa C-720/18 ja C-
721/18 annetun tuomion mukaan on nimittdin selvdd, ettd “non liquet” nédyton
kerddmisen jalkeen johtaa tavaramerkin haltijalle vastaiseen paattkseen. KaikKki
osapuolet, jotka haluavat ndhda tarvittavan tutkimusvaivan, voivat ilman muuta
tehdd selvitysvastuumielesséd yksityiskohtaisen esityksen. Jos se tehd&én,
tavaramerkin haltijan on esitettdva koko laajuudessaan tavaramerkkinsa kaytto.
Jos hén tekee sen, padadytddn ndyton vastaanottamiseen, ja sen ollessa niukka juuri
kantajan eduksi non-liquet -ratkaisuun. Asiaa ké&sittelevan jaoston nékemys
selvitysvastuusta ei siten muuta mitenkdan suojan tasoa.
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46 Siten asiaa késitteleva jaosto haluaa ensimmaiselld kysymykselldaan selvittaa,
voidaanko kantajalta mitdttdmyysmenettelyssd vaatia  perusteltujen ja
yksityiskohtaisten  vditteiden esittdmistd. Toisella kysymykselldédn asiaa
késitteleva jaosto tiedustelee, onko sen talla hetkelld etusijalle asettama tulkinta,
jonka mukaan tamé& selvitysvastuu edellyttdd kyseessd olevan tavaramerkin
kannalta asianmukaista kantajan omaa tutkimusta, unionin oikeuden mukainen.
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