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Paaasian kohde

EU-tavaramerkki — Myéhempi kansallinen tavaramerkkihakemus — Vilpillinen
mieli — "Mitattémyyskanne — Venire contra factum propium -periaate -
Vilpittdman mielen periaate — Kayton sallimisesta johtuva prekluusio —
Katkeaminen, — Kohtuullisessa ajassa aloitetut toimenpiteet oikeudenloukkauksen
fopettamiseksis Aikaisemman oikeuden haltijan kéyttaytyminen kokonaisuutena

Ennakkaratkaisupyynnon kohde ja oikeudellinen perusta

Tulkintaa koskeva ennakkoratkaisupyynto — SEUT 267 artikla —
Asetus (EU) 2017/1001 — Direktiivi (EU) 2015/2436 — Mitattdmyyskanne —
Kéyton sallimisesta johtuva prekluusio

Ennakkoratkaisukysymykset

1) Onko Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklaa ja jasenvaltioiden
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tavaramerkkilainsaddannon lahentdmisestd 16.12.2015 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 9 artiklaa tulkittava siten,
ettd aikaisemman tavaramerkin haltija, joka tuomioistuimen ulkopuolisessa
menettelyssé tekemassaan virallisessa ilmoituksessa asettaa mitattémyyskanteen
nostamiselle ehdottoman méérdajan, joka on selvasti ja yksiselitteisesti sama kuin
mitattomyyskanteen nostamiselle asetettu yleinen 5 vuoden maérdaika, ei Vvoi
toimia oman aiemman menettelynsd vastaisesti, koska se on synnyttanyt
my6hemman tavaramerkin haltijalle luottamuksen siihen, ettei sitd vastaan nosteta
kannetta mahdollisen mitattdomyyden perusteella sen jéalkeen, kun Kkyseinen
madraaika on paattynyt? Onko sitd, ettd rekisterdinnin hakemiseen vilpillisesséa
mielessa on vedottu myOhemmassd tuomioistuinmenettelyssa vanhentumisajan
olemassaolon  vaikutusten  vélttdmiseksi, pidettdva vilpittbmén “mielen
vaatimuksen vastaisena kadyttdytymisend, jos virallisen ilmoituksen sisaltavén
Kirjatun kirjeen (burofax) lahettdmisajankohtana kyseiselld osapuolella oli jo
hallussaan kaikki tarvittavat tiedot sen toteamiseksi, €tté rekisterdintia oli>haettu
vilpillisessé mielessa?

2) Jos ensimmaéiseen kysymykseen vastataan my@ntavasti, onko Euroopan
unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetun“Eurgopan patlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklaa ja jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddédnnon  ldhentdmisesta 16.122.2015> annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EV) 2025/2436, 9 artiklaa tulkittava siten,
ettd kantajan menettelyd, jossan se on daktivisesti vastustanut sellaisten
tavaramerkkien rekisteréintid EU-tavaramerkeiksi, jotka ovat olennaisilta osiltaan
samanlaisia kuin riidanalaiset kansalliset, tavaramerkit ja joiden rekisterdinti on
lopulta evatty tdmaén, vastustuksen takia,, on pidettdvd kohtuullisessa ajassa
aloitettuna pyrkimyksenakorjata kyseinen tilanne?

Unionin oikeussaannét, jaihin viitataan

Sopimus Eurogpan unionista: 6 artiklan 3 kohta

Eureopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annettu Euroopan
parlamentin ~ ja  neuvoston  asetus (EU) 2017/1001
(kodifikaatio): 59 artiklan 1 kohta ja 61 artikla

Jasenvaltieiden tavaramerkkilainsdddannon lahentdmisestda 16.12.2015 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436: 9 artiklan 1 kohta

Tuomio 19.5.2022, HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400 (jaljempéana tuomio
HEITEC)

Tuomio 22.9.2011, Budgjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605
(jaljempdnd tuomio Budéjovicky Budvar)
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Kansalliset oikeussaannot, joihin viitataan
Lainsaadanto

Siviilikoodeksin (Codigo Civil) 7 8:n 1 momentti: “Oikeuksia on Kkéytettdva
vilpittdbman mielen vaatimusten mukaisesti.”

7.12.2002 annettu tavaramerkkilaki (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas):

51 8:n 1 momentti, jossa saadetdan ehdottomista mitattomyysperusteista. Tadman
s&annoksen mukaan tavaramerkin rekisterdinti voidaan julistaa mitattomaksi, jos
sill4 rikotaan ehdotonta kieltoa (saman lain 5 8) tai jos hakija on hakenut,merkin
rekisterdintia vilpillisessé mielessa.

52 §, jossa s&adetadn suhteellisista mitattdmyysperustéista, Taman saannoksen
1 momentin mukaan tavaramerkin rekisterdinti voidaan, julistaa mitattémaksi, jos
sill& rikotaan suhteellista kieltoa (saman lain 6, 7,8,.9 ja 208)=Sen 2 momentissa
kuitenkin s&&detddn, ettd 6, 7 ja 8 &:ssd ja 9 8y, 1 momentissa tarkoitetun
aikaisemman oikeuden haltijalla ei olegenad oikeutta vaatia myO0hemman
tavaramerkin julistamista mitattdmaksi aikaisemman oikeutensa nojalla, jos se on
yhtéjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myohemman tavaramerkin kayton
tietoisena téstd kaytostd, paitsi jos tamanutavaramerkin rekisterdintida on haettu
vilpillisessé mielessa.

Oikeuskaytanto

Seuraavat tuomiot, jotka edustavat wilpittoman mielen periaatetta koskevaa
kansallista oikeusk&ytant®a, venire contra factum proprium -periaatetta koskevaa
oikeuskéytantoa ja tietyn,oikeuden kéyttamisen epalojaalia viivyttdmista koskevaa
oikeuskaytént®a, jota on annettu muissa kuin tavaramerkkiasioissa:

Tribunale, Supremon siviiliesaston 1 jaoston tuomio 19.10.2020 (ROJ: STS
3414/2020, —“ES:TS:2020:3): venire contra factum proprium -periaatteesta
yleisesti.

Tribunal Supremon siviiliosaston 1 jaoston tuomio 17.7.2008 (ROJ: STS
3954/2008 — ES:TS:2008:3954): venire contra factum proprium -periaatteesta ja
vanhentumisajan loppuun kulumisesta.

Yhteenveto tosiseikoista ja menettelysta paaasiassa

1 SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. on seuraavien EU-
tavaramerkkien haltija:

2 5J Cinco Jotas SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE
1879, nro 1.412.048, haettu 7.12.1999 ja myonnetty 4.10.2006 luokkaan 29 kuuluvia
tavaroita varten.
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3 5J, nro 9.335.662, haettu 26.8.2010 ja myoOnnetty 5.7.2015 luokkaan 29 kuuluvia
tavaroita varten.

4  EMBUTIDOS MONELLS S.A. on seuraavien kansallisten‘tavaramerkkien haltija:

5  Espanjalainen merkki 5Ms, nr0:3.003.995, haettu 31.10.2011 ja myonnetty
9.2.2012 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten:

6  Espanjalainen merkki 5Ps, nro 3.014.970, haettu 26.1.2012 ja myonnetty 3.5.2012
luokkaan 29'kuuluvia tavaroita varten:
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7  Kantaja osoitti 3.11.2016 vastaajalle virallisen ilmoituksen tuomioistuimen
ulkopuolisessa menettelyssé tavaramerkkioikeuteen erikoistuneen asianajajansa
valityksella.

8 Virallisessa ilmoituksessa todetaan, ettd tavaramerkki 5J, nro 9.335.662, on
lagjalti tunnettu merkki ja

1. ettd vastaaja tietdd taman, koska SANCHEZ ROMERO CARVAJAL
JABUGO S.A. on jo aiemmin vastustanut tavaramerkin 5Cs rekistergintia
Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirastossa (Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas, jaljempédnd OEPM) ja koska OEPM epési sen rekisterdinnin
12.7.2012 tdman vastustuksen seurauksena.

9 Siind my0s todetaan, ettd on ilmennyt, ettd vastaajalla_on kaksiytavaramerkkia,
jotka ovat samankaltaisia kuin merkki 5C, eli espanjalainen, merkki 5Ms, nro
3.003.995, ja espanjalainen merkki 5Ps, nro 3.014.970, joita, vastaan on nyt nostettu
mitattomyyskanne.

10 Espanjalaisesta tavaramerkistd 5Ms, nro 3:003:995, jota, haettiin 31.10.2011 ja
joka myonnettiin 9.2.2012 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita vartemy, todetaan, ettd tdstd
merkistd voidaan kuitenkin nostaa mitattomyyskannepviimeistaan 28.2.2017”
(lihavointi kirjatussa kirjeessa).

11 Espanjalaisesta tavaramerkisté,5Ps; nro 3.014.970, jota haettiin 26.1.2012 ja joka
myonnettiin  3.5.2012 luokkaan29 kuuluvia tavaroita varten, todetaan, cttd “tdstd
merkistd voidaan kuitenkin nostaa mitattémyyskanne viimeistaan 18.5.2017”
(lihavointi kirjatussa kirjeessé).

12 Kun vastaaja oli vastaanottanut, tdman Kirjatun Kirjeen, aloitettiin neuvottelut,
jotka pééattyivat 28.22.2016.ilman, etta niissa péastiin sopimukseen.

13 Vastaajathaki 9.2.2017 eli vajaat 3 kuukautta virallisen ilmoituksen esittamisen ja
43 pdivaa neuvottelujen  paattymisen jalkeen EUIPOssa kahden tavaramerkin,
jotka“ovat ‘olennaisilta«0siltaan samanlaiset kuin sen aikaisemmin rekisterdimat
kansalliset tavaramerkit, rekisterdintid EU-tavaramerkeiksi.

14 Koskakantaja vastusti néitd uusia rekisterdinteja tekemalla vaitteen, tavaramerkin

5m,
nro 16.339.004 2 rekisterointi evattiin 2.6.2018. Tavaramerkin 16.338.998

@J rekisterdinti evattiin 2.12.2020.

15 2.11.2021 eli 11 kuukautta sen jalkeen, kun viimeisen vastaajan hakeman
tavaramerkin rekisterdinti oli evétty, SANCHEZ ROMERO CARVAJAL
JABUGO S.A. nosti EMBUTIDOS MONELLS S.A:ta vastaan kanteen, jossa
muun muassa Vvaadittiin vastaajan myo6hempien kansallisten tavaramerkkien
julistamista mitattomiksi. Vastaaja vastasi kanteeseen 14.1.2022.
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Paaasian asianosaisten keskeiset lausumat

Kantaja katsoo, ettd vastaaja on toiminut asetuksen 2017/1001 59 artiklan ja
7.12.2001 annetun tavaramerkkilain 17/2001 51 8:n 1 momentin b kohdan
mukaisesti  vilpillisessa  mielessaé  hakiessaan  mainittujen  kansallisten
tavaramerkkien rekistergintia.

Vastaaja puolestaan vetoaa asetuksen 2017/1001 61 artiklassa ja 7.12.2001
annetun tavaramerkkilain 52 §8:n 2 momentissa tarkoitettuun kayton sallimisesta
johtuvaan prekluusioon.

Tat4d varten vastaaja vaittad, ettd riidanalaiset tavaramerkit ony rekisteroity
vuonna 2012, ettd kantaja on pitk&lti sallinut niiden kaytony, koska, se<eiiele
nostanut niistd ainuttakaan kannetta ennen 2.11.2021, ja etta tuomigistuimen
ulkopuolisessa menettelyssd 3.11.2016 tehdyssd jas4.11.2016 vastaanetetussa
virallisessa ilmoituksessa asetettiin mitattomyyskanteen nostamiselle ehdoton
madraaika: 28.2.2017.

Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnon perusteluista

Tosiseikkoja koskevia huomioita

Tuomioistuimen ulkopuolisessa “menettelyssa 3:£1.2016 tehdystd virallisesta
ilmoituksesta, siitd, ettd kantajan “itsensa virallisessa ilmoituksessa asettama
preklusiivinen madréaika ‘on sama kuin ‘rekisterdinnin myodntamispaatoksen
julkaisemispéiva, seké,siitd, etta virallisessailmoituksessa mainitaan, ettd kantaja
on kyseisind ajankohtina, vastustanut muiden samankaltaisten kansallisten
tavaramerkkien rekisterointiay, seuraa, ettd kantaja on voinut kohtuullisesti
vastustaa kansallisten tavaramerkkien rekisterdintié.

Toisaalta, on \selvad, ettd ‘wvuonna 2012 kantajan tavaramerkit olivat laajalti
tunnettuja Espanjassa, mista syysta voitaisiin 11.6.2009 annetussa tuomiossa
ChocoladefabrikenyLindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361) vahvistettujen
Kriteerien “mukaisesti katsoa, ettd EMBUTIDOS MONELLS teki my&hempien
Kansallisten tavaramerkkien rekisterdintihakemukset vilpillisessé mielessa.

Edella“esitetyn perusteella ei voida olla varmoja siit4, voidaanko Kkirjatulla
Kirjeella tehtya virallista ilmoitusta, jossa kantajan asianajaja — joka kyseisena
ajankohtana ei voinut olla tietdmatta siitd, ettd myodhempien tavaramerkkien
rekisterdintihakemusten tekemisen ajankohtana vallinneet olosuhteet tarkoittivat,
ettd tavaramerkkien rekisterdintid oli haettu vilpillisessd mielessd — asetti
mitattomyyskanteiden nostamiselle ehdottoman méaéaraajan, pitaa
merkityksellisena asian ratkaisun kannalta.

Taman vuoksi on epévarmaa, onko sitd, ettei aikaisemman rekisterginnin haltija
siitd huolimatta, ettd se vetosi tavaramerkin laajaan tunnettuuteen ja antoi
ymmartdd olevansa tietoinen muista tavaramerkkien rekisterdinneistd, ei
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virallisessa ilmoituksessa vaittanyt, ettd myohempien tavaramerkkien haltija oli
toiminut vilpillisessa mielessd, ja ettd se asetti siind selvasti ja yksiselitteisesti
5 vuoden ehdottoman madraajan mitattdmyyskanteen nostamiselle, pidettava sen
oman aiemman menettelyn vastaisina toimina, koska ne ovat synnyttaneet
myo6hemman tavaramerkin haltijassa luottamuksen siihen, ettei sitd vastaan
nosteta kannetta ndiden myéhempien rekisterdintien mahdollisen mitattémyyden
perusteella.

Néin ollen on selvitettdva, voiko aikaisemman rekisteréinnin haltija, jolla tuona
ajankohtana oli tiedossaan kaikki tarvittavat tosiseikat sen arvioimiseksi, oliko
vastaaja mahdollisesti hakenut tavaramerkin rekisterdintia vilpillisessa, mielessé,
vedota tadhé&n vilpilliseen mieleen mydhemmin vélttadkseen, mainitun 5vuoden
méaaraajan soveltamisen.

Siind tapauksessa, ettd kyseinen osapuoli ei vei tolmia oman alemman
menettelynsa vastaisesti eika siten vedota vilpilliseen mieleen mitattomyyden eiké
vanhentumattomuuden perusteena, kansallisen, tuemioistuimen-on “selvitettava,
tayttyvatkd kayton sallimisesta johtuvalle prekluusiolle asetetut edellytykset,
jolloin on otettava huomioon tuomiossa  Budg&jovickynBudvar ja tuomiossa
HEITEC vahvistetut periaatteet.

Siltd osin kuin on kyse vastaajan EUIPOlle tekemé&std hakemuksesta kahden
tavaramerkin, jotka ovat kaytannosséd ‘samanlaisia“kuin tdmén oikeusriidan
kohteena olevat myohemmat» kansalliset' tavaramerkit, rekister6imisestd EU-
tavaramerkeiksi, on epdvarmaa, voidaanko'kantajan tata rekistergintid vastaan
tekemad vditettd, jonka seuraukSema hakemus evattiin, pitdd prekluusioajan
katkaisevana toimena.

Erityisestiy, on.selvitettava, ~voidaanko aikaisempien tavaramerkkien haltijan
menettelya eli sita, ettd se‘on aktiivisesti vastustanut kyseisten tavaramerkkien
rekistergintia . EU-tavaramerkeiksi, pitdd kohtuullisessa ajassa aloitettuna
pyrkimyksena korjata tilanne.

Ennakkoratkaisukysymysten merkityksellisyys asian ratkaisun kannalta

Tama ennakkoratkaisumenettely koskee Euroopan unionin tavaramerkista
14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001
(kodifikaatio) 59 ja 61 artiklan soveltamista.

Unionin tuomioistuinta pyydetddn selventdmaan erityisesti vilpittdomén mielen
yleisen periaatteen ja kyseisten artiklojen vélistd suhdetta. Kysymys on siitd,
voiko tietty menettely, jota voidaan pitdd osapuolen “omana aiempana
menettelynd”, sitoa kyseistd osapuolta luomalla sille velvoitteita, jotka méaraavat
preklusiivisen maérdajan siind tapauksessa, ettei kannetta nosteta siind
méaardajassa, jonka tama osapuoli on itse asettanut ja joka on sama kuin
mitattomyyskanteen nostamiselle asetettu 5 vuoden yleinen méaraaika.

Tasta kysymyksesté ei ole aikaisemmin lausuttu unionin oikeuden kannalta.
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Osapuolet kuitenkin kyseenalaistavat ennakkoratkaisupyynnon
merkityksellisyyden. Kantaja katsoo, ettd mitattomyyskanteen nostamiselle
asetetut mééaraajat eivat kuulu dispositiiviseen oikeuteen vaan yleiseen oikeuteen,
mink& vuoksi osapuolet eivat voi paattad niistd itse. Tastd seuraa, ettd sellaisen
kirjatun  Kirjeen ldhettdminen, jossa vahvistetaan ehdoton maé&aréaika
mitattomyyskanteen  nostamiselle, ei  sido  osapuolta  my6hemméssé
tuomioistuinmenettelyssd siind tapauksessa, ettd rekisterdintida on haettu
vilpillisessd mielessé. Se katsoo, ettd sekd hallinnollisissa ettd oikeudellisissa
menettelyissd vuosina 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ja 2021 toteutettuja
toimia on pidettdvd kohtuullisena pyrkimyksend estad se, etta, riidanalaisen
tavaramerkin tilanne ja& pysyvéksi.

Vastaaja vaittad, ettd ennakkoratkaisun pyytdminen on tarpeetontas koska
Euroopan unionin tuomioistuimella on vakiintunuttagseikeuskéytantda, josta
saadaan vastaukset esitettyihin kysymyksiin: Ensimmaisen
ennakkoratkaisukysymyksen osalta se viittaa 25.10.2007, annettuun maéraykseen
Nijs v. Tribunal de Cuentas (C-495/06 P, EU:Ci2007:644, 54-56 kohta) ja
24.6.2010 annettuun tuomioon  Kronopoly. v.“skomissio (C-117/09 P,
EU:C:2010:370). Se toteaa, ettd huomioon, on otettava, erityisesti 13.2.2014
annettu madrdys Marszatkowski v. SMHV (C-17#/13 P, EU:C:2014:183). Sen
mukaan ndistd kaikista ratkaisuista ilmenege, etteiykyseinen osapuoli voi toimia
oman aiemman menettelynsé vastaisesti, ja“€ttd koska kanteen nostamiselle on
asetettu tietty maaraaika, sité ei voida nostaatamanymadraajan paatyttya. Toisesta
ennakkoratkaisukysymyksesta se toteaa, etta se on jo ratkaistu tuomiolla HEITEC.

Asianosaisten esittamissa perusteluissa, ei kuitenkaan Kiistetd ensimmaisen asteen
tuomioistuimen esittamaé,kysymyksenasettelua. Asianosaiset ovat tosiasiallisesti
eri mieltd kyseessa olevan periaatteensoveltamisesta, mika tarkoittaa, ettd vastaus
ennakkoratkaisuKysymyksiin®l oleitaysin ilmeinen.

On my@s ‘otettava huomieon, ettd kantajan tulkinta mitattdmyyskanteen
nostamiselle “ asetettujen mé&é&rdaikojen luonteesta perustuu  kansallisen
lainsaéadannon tulkintaan eik& unionin lainsaddannon tulkintaan Euroopan unionin
tuomioistuimen oikeuskaytannon valossa.

Tassé, ennakkoratkaisumenettelyssa prekluusiota ei kuitenkaan ole tarpeen
tarkastella kansallisen oikeuden kannalta, koska kysymys kuuluu yksinomaan
unionin otkeuteen, misté syysta silla tulkinnalla, jonka kansalliset tuomioistuimet
ovat mahdollisesti esittdneet prekluusiosta Espanjan oikeuden kannalta, ei ole
merkitysta.

Unionin tuomioistuinta pyydetddn myos selventdmidn tuomiossa Bud&jovicky
Budvar ja tuomiossa HEITEC antamaansa oikeuskaytantdd. Tama kysymys on
merkityksellinen, koska kayton sallimisesta johtuva prekluusio on unionin
oikeuden itsendinen kasite, joka on luonteeltaan ja rajaukseltaan erilainen kuin
vastaavat kansalliset késitteet ja erityisesti Espanjan oikeuden kaésitteet
(vanhentuminen ja prekluusio), sill4 eri jasenvaltioissa on téall4 alalla erilaisia
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késityksid. Sen vuoksi tdma kasite on vélttdmatta rajattava oikeuskaytannollg sen
varmistamiseksi, ettd sitd sovelletaan yhtenaisesti eri jasenvaltioissa.

Nain ollen ei voida katsoa, ettd vastaus ennakkoratkaisukysymyksiin on ilmeinen
(acte clair) tai ettd unionin tuomioistuin on jo vastannut niihin viimeaikaisessa
oikeuskéytannossadn (acte eclaire), koska eri jasenvaltioiden tuomioistuimet ovat
voineet antaa niihin erilaisia vastauksia. Tdma tarkoittaa, ettei vastaus ole
ilmeinen  kaikille ~ EU-tavaramerkkid  koskevia  asioita  kasitteleville
tuomioistuimille kaikissa jasenvaltioissa.

Ensimmainen ennakkoratkaisukysymys

Vilpittdbmén mielen periaate on yleinen oikeusperiaate, joka an, yhteinen kaikille
jasenvaltioille. Se on my®6s unionin oikeuden yleinen periaate. Tdst4 syysta ei ole
syyté katsoa, ettei tat4 periaatetta tarvitse ottaa huomioon yhtend asianesaisten
kayttaytymisen arviointiperusteena.

Vastaavasti aikaisemman rekister6innin haltijan tuomioistuimen ulkopuolisessa
menettelyssé tekeman virallisen ilmoituksen, jossa asetetaan ‘ehdoton méaérdaika
mitattomyyskanteen nostamiselle, on sidottava,taméan ilmoituksen tekijas, koska
“nemo potest contra factum proprium{venire”. Tama patee erityisesti silloin, kun
tdma méaardaika on sama kuin mitattomyyskanteen nestamiselle asetettu 5 vuoden
yleinen madréaika.

Silla, ettd mydhemmé&n merkin rekisteréintia,on mahdollisesti haettu vilpillisessa
mielessd, ei ole merkitysta, koskasaikaisemman merkin haltijalla oli mainitun
kirjatun kirjeen lahettdémisajankohtana, tiedossaan kaikki tarvittavat tiedot sen
osoittamiseksi, ettd rekisterdintia oli haettu vilpillisesséa mielessa.

Myaoskaan silla, etta,virallisen ilmoituksen on tehnyt aikaissmman tavaramerkin
haltija itse [ tai taman, aslanajaja, ei ole merkitysta. Virallisen ilmoituksen
tekeminen tavaramerkin haltijan tavaramerkkioikeuteen erikoistuneen asianajajan
valityksella tarkeittaa Kuitenkin Kkiistatta sitd, ettei kantaja voi toimia oman
aiemman,, ‘menettelynsd  vastaisesti, koska se on synnyttdnyt vastaajassa
luottamuksen siihen, ettei mitattdmyyskannetta nosteta sen jalkeen, kun méérdaika
onpaattynyt.

Taman vuoksi sitéd, ettd myohemmassa tuomioistuinmenettelyssd, joka on aloitettu
4 vuoden™ kuluttua mainitun kirjatun kirjeen l&hettdmisestd, vaitetddn, etté
rekisterdintia on haettu vilpillisessd mielessd, jotta valtettdisiin kanteen
nostamiselle asetetun 5 vuoden yleisen madréajan soveltaminen, on pidettdva
vilpittdmén mielen vaatimuksen vastaisena kayttaytymisena.

Edelld esitetyn perusteella Juzgado de lo Mercantil ehdottaa unionin
tuomioistuimelle, ettd ensimmadiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan
myoOntévésti. Tama tarkoittaa, ettd 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston  asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklaa ~ ja  jé&senvaltioiden
tavaramerkkilainsaddannon lahentdmisestd 16.12.2015 annetun Euroopan
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parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 9 artiklaa on tulkittava siten,
ettd aikaisemman tavaramerkin haltija, joka tuomioistuimen ulkopuolisessa
menettelyssd tekeméssaan virallisessa ilmoituksessa asettaa mitattomyyskanteen
nostamiselle ehdottoman maaréajan, ei voi toimia oman aiemman menettelynsa
vastaisesti, koska se on synnyttdnyt myohemmaén tavaramerkin haltijalle
luottamuksen siihen, ettei sitd vastaan nosteta kannetta mahdollisen
mitattdomyyden perusteella sen jalkeen, kun kyseinen maardaika on péattynyt,
joten silla, ettd myohemman tavaramerkin haltija on rekistertintiajankohtana ollut
vilpillisesséd mielessd, ei ole merkitystd, jos aikaisemman tavaramerkin haltijalla
on ollut hallussaan kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella ongvoinut todeta,
toimiko my6hemman tavaramerkin haltija vilpittomassé mielessa.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

On Kkatsottava, ettd jollei siitd, ettei kantaja nostanut™ mitattOmyyskannetta
asetetussa madraajassa, muuta johdu, unionin oikeudessa' tarkoitettua kayton
sallimisesta johtuvaa prekluusiota ei ole tapahtunut.

Unionin tuomioistuin on todennut tuomiéssa HEITEC), ettd"?jos sitd vastoin
aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija, joka on
ilmaissut  vastustavansa myOhemman, tavaramerkiny,, kayttoa virallisella
ilmoituksella, ei ole sen jalkeen, kun se onytodennut, ettd kyseisen ilmoituksen
vastaanottaja on kieltdytynyt noudattamasta sitdytai Tyhtymasta neuvotteluihin,
jatkanut kohtuullisessa ajassapyrkimyksiadn tilanteen korjaamiseksi nostamalla
tarvittaessa hallinto- tai tuomioistuinkanteen, tasta on padteltava, ettd tdma
tavaramerkin haltija ei ole‘ryhtynyt toimiin, joihin se olisi voinut ryhtyé
lopettaakseen oikeuksiensa viitetyn loukkaamisen” (55 kohta).

Tata lausumaa-eizkuitenkaan voida tulkita siten, ettd hallinnollisen valituksen on
koskettava yain ja“ainoastaan riidanalaiseen tavaramerkin rekisterdintia, vaan
aikaisemman rekisteromnin‘haltijan menettelya on arvioitava kokonaisuutena.

Néin, ollen, on“pidettdva merkityksellisend sitd, ettd vastaaja haki EUIPO:ssa
kahden“merkin, jotkarolivat olennaisilta osiltaan samanlaisia kuin rekistergity
kansallinen tavaramerkki, koska niiden erottavissa ja hallitsevissa sanaosissa ei
ollut,eroja, rekisterdintia EU-tavaramerkeiksi ja ettd ndma rekisterdinnit evéttiin
nimenamaan aikaisesmman merkin haltijan vastustuksen takia.

Vaikka kantaja ei ryhtynyt toimenpiteisiin vaatiakseen oikeuksiensa loukkaamisen
lopettamista my6hemmadssa tuomioistuinmenettelyssa riitautettujen kansallisten
tavaramerkkien yhteydessd, se kuitenkin teki niin muiden samankaltaisten
tavaramerkkien yhteydessa, kun niité yritettiin rekisteréidd EUIPO:ssa.

Sen jalkeen, kun kantaja oli vastustanut néitd uusia rekisterdinteja ja kun nama
rekister6innit oli tdman vastustuksen seurauksena evatty, se nosti kansallisia
tavaramerkkeja koskevan mitattdomyyskanteen 2.11.2021 eli 11 kuukauden
kuluttua siitd, kun viimeisimmén vastaajan hakeman tavaramerkin rekisterdinti oli
evatty.
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49 Edelld esitetyn perusteella ehdotetaan, ettd unionin tuomioistuin vastaa toiseen
ennakkoratkaisukysymykseen siten, ettd 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklaa ja  jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddannon ldhentdmisesta 16.12.2015 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 9 artiklaa on tulkittava siten,
ettd kantajan menettelyd, jossa se on aktiivisesti vastustanut sellaisten merkkien
rekisterdintia EU-tavaramerkeiksi, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaisia
kuin riidanalaiset kansalliset tavaramerkit ja joiden rekisterdinti on lopulta evétty
tdman vastustuksen takia, on pidettdva kohtuullisessa ajassa aloitettuna
pyrkimyksena korjata kyseinen tilanne, koska kanne nostettiingll kuukauden
kuluessa siitd, kun viimeisimmén vastaajan hakeman tavaramerkin rekisterointi oli
evatty.
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