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Ennakkoratkaisukysymykset

1)  Johtaako se asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja
asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa saadetty seikka,
ettd EU-tavaramerkkid koskevan menettdmisvaatimuksen sen kéyttamatta
jattdmisen perusteella voi esittdd jokainen luonnollinen henkild tai
oikeushenkilo sekd jokainen edustajien ryhmittym&, joka voi esiintya
kantajana tai vastaajana oikeudenk&dynneissd, sellaisen sopimuksen
patemattdmyyteen, jossa kolmas osapuoli sitoutuu EU-tavaramerkin
haltijaan n&hden olemaan esittdmattd Euroopan unionin teollisoikeuksien
virastolle kyseista EU-tavaramerkkid koskevaa menettamisvaatimusta
kéayttamatta jattdmisen perusteella?

2)  Seuraako siitd asetuksen N:0 207/2009 56 artiklan 1 kohdan‘aalakehdassa ja
asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa saadetysté seikasta,
ettd EU-tavaramerkkid koskevan menettdmisvaatimuksen sen kéyttdmatta
jattdmisen perusteella voi esittdd jokainen, luonnollinen, “henkilo tai
oikeushenkild sekd jokainen edustajien. ryhmittyma,yjoka Vvoi esiintya
kantajana tai  vastaajana  oikeUdenkaynneissa, etta jdsenvaltion
tuomioistuimen antamaa lainvoimaista, wtuomiota,) jossa vastapuoli
velvoitetaan peruuttamaan senitSenséd esittama taib sen toimeksiannosta

toimineen henkilon esittama EUstavaramerkkia koskeva
menettdmisvaatimus kayttamatta ‘jattamisen, perusteella, ei pida ottaa
huomioon Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston

menettdmismenettelyssa ja unionimtuomioistuimissa?

Unionin oikeussaannaot, joihin viitataan

Yhteison tavaramerkistd ©26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
207/2009 56 artiklan 1T'kohdan a alakohta

Eurgopan unionin tavaramerkistda 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja
netvoston asetukseny(EU) 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohta

Yhteenveto tosiseikoista ja menettelysta

E. Leinfelder GmbH (jaljempanad ensimmaéinen vastapuoli) on korujen myyntia ja
valmistusta harjoittava yritys. TL, SW ja WL (jaljempané toinen, kolmas ja neljas
vastapuoli) ovat luonnollisia henkil6itd ja ensimmadisen vastaajan osakkaita seka
kuuluvat sen liikkeenjohtoon.

Vuonna 2010 ensimmadisen vastaajan kelloliikkeen toiminnan jatkamiseksi
perustettiin  Leinfelder Uhren Minchen GmbH & Co. KG -niminen
kommandiittiyhtio (jaljempand valittaja). Toinen, kolmas ja neljas vastapuoli
omistivat sen kommandiittiosuuksista yhteensd 1 prosentin, ja yksityinen sijoittaja
loput 99 prosenttia.
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Valittajan perustamisen yhteydessa tehtiin erilaisia sopimuksia.

Tallaisella sopimuksella ensimmdinen vastapuoli myi kantajalle luokkaan 18
kuuluvia tavaroita, nimittdin kelloja ja kellotarvikkeita, varten rekisterdidyn
saksalaisen sanamerkin “Leinfelder” (tavaramerkin osittaista luovuttamista
koskeva sopimus). Kyseiseen sopimukseen siséltyl seuraava lauseke: “Myyjd
sitoutuu olemaan riitauttamatta tavaramerkin osaa itse tai olemaan tukematta
kolmansia osapuolia tavaramerkin osan riitauttamisessa.”

Ensimmadinen vastapuoli myi valittajalle liséksi erilaisia omaisuuserid, muun
muassa “Leinfelder-kelloliikkeeseen kuuluvia aineettomia hyoddykkeitda — —
mukaan lukien — — teollisoikeudet” (omaisuutta koskeva kauppasopimus)ija antoi
valittajalle kahdella sopimuksella vastikkeettomasti oikeudenykayttad, nimitysta
“Leinfelder” valittajan yrityksen osana (yrityslisenssiad koskevat sopimukset).

Tavaramerkin osittaista luovuttamista koskevan sopimuksen tapaan myés edell& 2
kohdassa mainittuihin sopimuksiin sisaltyi lausekkeitay  joissa, ensimmainen
vastapuoli sitoutui olemaan riitauttamatta nédiden sopimusten kohteena olevia
oikeuksia (jaljempana riitauttamatta jattamisté kaskevat sopimukset).

Vuonna 2011 unionin kuviomerkki®™»N:o 009808205, Leinfelder Meridian”
rekisterditiin luokkiin 14 ja 18 kuuluviatavaroita, muun muassa koruja ja kelloja,
varten valittajalle. Valittajalle Kuuluivat)lisaksiyEU-tavaramerkiksi rekistergity
sanamerkki N:o 0139754619, Leinfelder’™ ja EU-tavaramerkiksi rekisterdity
kuviomerkki N:o 013975453 “EL”, jotka melemmat oli rekisterdity luokkaa 18
(kellot ja kellotarvikkeet) warteny, ja jotka olivat syntyneet ensimmaisen
vastapuolen tavaramerkkien osittaisen: luovuttamisen seurauksena (kaikki kolme
tavaramerkkid jaljempana yhiteisesti riidanalaiset EU-tavaramerkit).

Asianajaja XQ esitti “20.8.2016° EUIPO:lle valittajan riidanalaisia EU-
tavaramerkkeja  koskevat', menettdmisvaatimukset kayttamatta  jattdmisen
perusteella. Teinen, kolmas“ja neljds vastapuoli olivat aiemmin ilmoittaneet
irtisanovansa Vvalittajan’ yhtiosopimuksen ja esittdvinsd sen “Leinfelder”-
tavaramerkkien rekisterista poistamista koskevat vaatimukset.

Valittaja nosti“kandgerichtissa (alueellinen alioikeus, Saksa) kanteen, jossa se
vaati ensinnakin, ettd ensimmaisestd neljanteen vastapuoli tuomitaan maaraamaan
asianajaja, XQ peruuttamaan EUIPO:lle esitetyt menettdmisvaatimukset
(jdljempéna suoritusvaatimus), ja toiseksi sen toteamista, ettd ensimmaisestéa
neljanteen vastapuoli ovat yhteisvastuullisesti velvollisia korvaamaan valittajalle
menettdmisvaatimuksista aiheutuneet ja jatkossa aiheutuvat vahingot (jaljempéna
vahvistusvaatimus).

Landgericht hylkdasi kanteen perusteettomana. Valittajan Landgerichtin ratkaisusta
tekema valitus jai tuloksettomaksi.

Revision-valituksessaan valittaja toistaa kannevaatimuksensa. Vastapuolet
vaativat Revision-valituksen hylkaamisté.
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Muutoksenhakutuomioistuimen ja padasian asianosaisten keskeiset lausumat

Muutoksenhakutuomioistuin  jatti valittajan suoritusvaatimuksen tutkimatta
oikeussuojan  tarpeen  puuttumisen  vuoksi.  Unionin  tuomioistuimen
oikeuskaytdnnon (tuomio 16.11.2017, Carrera Brands v. EUIPO - Autec (Carrera),
T-419/16, [EU:T:2017:812]; jé&ljempé&nd Carrera-tuomio) mukaan kansallinen
tuomioistuin ei voi mééarata, ettd EUIPO:lle esitetty EU-tavaramerkkiad koskeva
menettdmisvaatimus peruutetaan. Koska menettdmisvaatimus ei edellytd
oikeussuojan tarvetta, riitauttamatta jattdmistd koskeva sopimus ei voi vaikuttaa
tallaisen vaatimuksen tutkittavaksi ottamiseen. Riitauttamatta jattamista koskeva
sopimus on tasta syystda — edellyttien, ettd se on pateva ja koskee riidanalaisia
tavaramerkkeja — jatettdvd huomiotta, ja kyseisen sopimuksen “purkamiseen
kohdistuva kanne ei ole mahdollinen.

Muutoksenhakutuomioistuin piti valittajan vahvistusyaatimusta jokaytapauksessa
perusteettomana. Huomiotta jatettdvan riitauttamatta jattdmista’ \koskevan
sopimuksen rikkominen ei voi alun alkaenkaan “velvoittaa, “maksamaan
vahingonkorvausta, koska tamé& vastaa toSlasiallisesti “sellaisen kiertotien
kayttamistd, jota oikeusjarjestyksessa ei‘jsallita. Menettamisvaatimuksen ja
vahingon vélilla ei mydskaan ole syy-yhteytta.

Valittaja vaittaa, etta riitauttamatta jattamistd koskevaan sopimukseen siséltyy
sopimusvapauden nojalla sovittt rekisterista poistamista koskevan vaatimuksen
esittdmisestd luopuminen. Hakijan, Joka vol paattaa, esittdako se tai peruuttaako se
myO6hemmin menettdmisvaatimuksen;, madrddmisvalta osoittaa, ettd ndistd
oikeuksista on myo6s voitavapsepiansopimuksessa. Valittajan mukaan Carrera-
tuomiota ei voida Sowveltaa pé&dasian \oikeudenkdynnisséd. Kanne ei kohdistu
sellaisen tuemioistuimen ‘méadrayksen saamiseen, jossa maéadarataan EUIPO:lle
esitettyjey menettamisvaatimusten, peruuttamisesta, vaan siihen, ettd vastapuoli
velvoitetaan/menettelemé&an tavalla, johon se on sitoutunut sopimuksessa. Tata ei
voida pitdd \ kiellettynda “puuttumisena menettdmismenettelyyn, koska on
madraadmisperiaatteen mukaista, ettd vaatimuksen esittdjd voi peruuttaa
vaatimuksensa milloin_tahansa. Carrera-tuomion perustana olleessa tapauksessa
riltauttamatta, jattamista koskevaan sopimukseen vedottiin sitd vastoin suoraan
EUIPO:n menettelyssd, ja sen tavoitteena oli kyseenalaistaa oikeussuojan tarve
menettamisvaatimuksen osalta.

Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnon perusteista

Revision-valituksen ~ menestyminen  riippuu  siitd, = onko  valittajan
suoritusvaatimuksen osalta olemassa oikeussuojan tarve. Téallaista oikeussuojan
tarvetta ei ole, jos valittaja ei voi tavaramerkkeja koskevaan unionin oikeuteen
liittyvistd syistd saada kanteellaan EUIPO:n menettdmismenettelyssa tai unionin
tuomioistuinten menettelyssd missédén olosuhteissa suojelemisen arvoista etua.
N&in on ensinndkin silloin, jos sopimus, jossa joku antaa EU-tavaramerkin
haltijalle sitoumuksen olla esittdmatta EUIPO:lle menettdmisvaatimusta
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kayttamatta jattdmisen perusteella, on yleisesti tavaramerkkeja koskevan unionin
oikeuden vastainen. Oikeussuojan tarvetta ei toiseksi ole, jos lainvoimainen
tuomio, jossa suoritusvaatimus hyvaksyttiin, olisi jatettdvd huomiotta EUIPO:n
menettdmismenettelyssa tai unionin tuomioistuinten menettelyssa.

Ensimmadinen ennakkoratkaisukysymys:  Oikeussuojan tarvetta valittajan
suoritusvaatimuksen osalta ei ole, jos ensimmadisesta neljdnteen vastapuoli ei
voinut alun alkaenkaan péatevasti sitoutua olemaan vaatimatta riidanalaisten EU-
tavaramerkkien menettamisté kayttdmatta jattdmisen perusteella. Tassa yhteydessa
tulee esille kysymys, johtaako se seikka, ettd menettamisvaatimuksen voi esittaa
jokainen luonnollinen henkilé tai oikeushenkilé sek& jokainenwedustajien
ryhmittymd, joka voi esiintyd kantajana tai vastaajana gikeudenkaynmeissa,
(asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohta ja asetuksen 2047/1001
63 artiklan 1 kohdan a alakohta), siihen, ettd sopimuss,jossa joku antaa EU-
tavaramerkin haltijalle sitoumuksen olla esittdmatta tallaista vaatimusta, on
patematon.

Asiaa Kaésittelevan jaoston ndkemyksen mukaan<yriitauttamatta jattdmista
koskevien sopimusten, joissa suljetaan“ypois. EU-tavaramerkkid koskevan
menettamisvaatimuksen esittdminen kayttamatta, jattdmisen perusteella, olisi
oltava sallittuja ja patevid, siké&li® kuin ne “eivat yksittaistapauksessa ole
kartellilainsd&dd&nnon vastaisia.

Saksan tavaramerkkilaissa séédettyja, merkintdjen poistamisen perusteita, jotka
vastaavat  pitkélti EU-tavamerkKiasetuksessa  saadettyja, koskevassa
oikeuskaytdnnossa ja -kirjallisuudessa ‘on ‘vallalla nédkemys, jonka mukaan
riitauttamatta  jattdmistd, koskevat “Sopimukset eivat ole lahtokohtaisesti
tavaramerkkilainsddddnnon-wastaisia. /Asiaa késittelevd jaosto on samaa mielta.
Tavaramerkkilainsaddanngssa kayttoa koskevan vaatimuksen noudattaminen on
jatetty osapuolten “vastuulle. Koska tata koskevista sd&nnoksista ei seuraa
ehdotonta kieltoa sailyttad ‘rekisterissa tavaramerkkejd, joita ei kdytetd niiden
oikeusvaikutukset voimassa pysyttavélla tavalla, sopimusvapauteen perustuvan,
tavaramerkin kayttamatta jattamiseen vetoamisesta tehdyn sopimuksen on oltava
ldhtokohtaisesti myds mahdollinen.

Ensimmaiseen ‘ennakkoratkaisukysymykseen annettavasta vastauksesta riippuu
my0s ‘valittajan vahvistusvaatimuksen perusteltavuus. Ensimmaéisestd neljanteen
vastapuoliwoidaan velvoittaa maksamaan vahingonkorvauksia riidanalaisista EU-
tavaramerkeistd esittdmiensd menettdmisvaatimusten vuoksi vain, jos t&han
liittyva riitauttamatta jattdmista koskeva sopimus on yhteensopiva tavaramerkkejé
koskevan unionin oikeuden kanssa.

Toinen ennakkoratkaisukysymys: Vaikka riitauttamatta jattdmistd koskevat
sopimukset olisivat yhteensopivia tavaramerkkejd koskevan unionin oikeuden
kanssa, oikeussuojan tarvetta valittajan suoritusvaatimuksen osalta ei ole silloin,
jos valittaja ei unionin oikeudessa saddettyyn menettamismenettelyyn liittyvista
syistda voi saada kanteellaan missdén olosuhteissa suojelemisen arvoista etua.
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Tassa yhteydessa tulee esille kysymys, johtaako se asetuksen N:o 207/2009 56
artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa séadetty seikka, etta EU-tavaramerkki& koskevan
menettdmisvaatimuksen sen kéayttaméttad jattdmisen perusteella voi esittaa
jokainen luonnollinen henkild tai oikeushenkilé sekd jokainen edustajien
ryhmittyma, joka voi esiintyd kantajana tai vastaajana oikeudenk&ynneissa, siihen,
ettd lainvoimainen tuomio, jossa suoritusvaatimus hyvaksyttiin, on jatettava
huomiotta EUIPO:n menettdmismenettelyssa tai unionin tuomioistuinten
menettelyssa.

Asiaa késittelevd jaosto yhtyy lahtokohtaisesti valittajan nakemykseen, jonka
mukaan Carrera-tuomio koskee toisenlaista tilannetta kuin, nyt Kasiteltavassa
asiassa kyseessa oleva.

Asiaa késittelevan  jaoston  kasityksen mukaam  jasenvaltiossa “annettu
lainvoimainen tuomio olisi voitava ottaa huomioon unionin otkeudessa saddetyssé
menettamismenettelyssa. Se, ettd tavaramerkkejakoskevan unienin” oikeuden
sdannosten mukaan kayttamatta jattdmiseen perustuvan menettdmisvaatimuksen
voi esittdd jokainen luonnollinen henkilé, tal oikeushenkilé sek& jokainen
edustajien  ryhmittymd, joka voi esiintyda,, kantajana tai vastaajana
oikeudenkédynneissd, ei sulje pois “sitd, etta“waatimuksen esittdminen voi
yksittdistapauksessa merkita oikeuden“wvaarinkayttda, muista syistd, esimerkiksi
sopimusvelvoitteen rikkomisen vuoksi. Tata eilmuuta se, ettd muut henkil6t voivat
esittdd menettdmisvaatimuksen milloin tahansa. Koska ajanjaksot, joiden osalta
tavaramerkin kayttd sen 0Qikeusvaikutukset \voimassa pysyttavalla tavalla on
osoitettava, maaraytyvat asetuksennN:0,207/2009 51 artiklan 1 kohdan a
alakohdan ja asetuksen%2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla
(my06s) menettamisvaatimuksen esittamisajankohdan perusteella, ei voida sulkea
pois, ettd menettamisvaatimukseniperuuttamisen yhteydessa syntyy tavaramerkin
haltijalle edullisempi, tilanne, vaikka heti sen jalkeen esitetddn uusi
menettamisvaatimus tai'sellainen on jo vireilla.

Unionin otkeudessa saadettya menettdmismenettelyd ei mydskaan rasita se, jos
jasenvaltioiden tuomioistuimet selventdvat riitauttamatta jattamistd koskevan
sopimuksen ulottuvuutta — kuten nyt késiteltdvassa asiassa. Nyt késiteltava riita-
asia‘eroaa Carrera-tuomiossa tarkastellusta tapauksesta sikali, ettd viimeksi
mainitussa riitauttamatta jattdmista koskevaan sopimukseen vedottiin suoraan
menettamismenettelyssa.



