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W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (kolmas jaosto)

14 paivana marraskuuta 2013 *

SEUT 267 artikla — Tuomioistuimen késite — Menettely, jonka tarkoituksena on ratkaisun antaminen
tuomiovaltaa kdyttdéen — Riippumattomuus — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvd puuttuminen
Asiassa C-49/13,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnéstd, jonka Utad priimyslového
vlastnictvi (T$ekin tasavalta) on esittanyt 22.1.2013 tekemaélladn paétokselld, joka on saapunut unionin
tuomioistuimeen 29.1.2013, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
MEF 7 a.s.
vastaan
MAFRA a.s.,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesi¢ (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
C.G. Fernlund, A. O Caoimh, C. Toader ja E. Jarasitunas,

julkisasiamies: P. Cruz Villalén,
kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon péidtoksen ratkaista asian perustellulla maardyksellda julkisasiamiestd kuultuaan
unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

on antanut seuraavan

madriayksen

Ennakkoratkaisupyynto koskee jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdaddnnon ldhentdmisestd 22.10.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25)
3 artiklan 2 kohdan d alakohdan tulkintaa.

Tamé pyyntod on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat MF 7 as. (jaljempdana MF 7) ja MAFRA as.

(jdliempédnd MAFRA) ja joka koskee MF 7:n tekemdd MAFRA:n tavaramerkkien Mlad4 fronta DNES
ja MLADA FRONTA DNES mitéttomaéksi julistamista koskevaa vaatimusta.

* Oikeudenkayntikieli: tsekki.
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Asiaa koskevat oikeussdinnot

Unionin oikeus
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa sdddetain seuraavaa:

"Jasenvaltio voi sdatdd, ettd tavaramerkkid ei saa rekisteroida tai, jos se on rekisterdity, ettd se on
julistettava mitiattomaksi, mikali:

d) hakija on rekisterdintihakemuksen tehdessaan ollut vilpillisessd mielessa.”

Tsekin lainsddddanto

Direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan d alakohta otettiin osaksi T$ekin oikeutta tavaramerkkilain nro
441/2003 (zdkon ¢. 441/2003 Sb. o ochrannych zndmkach) 4 ja 32 §:ll&.

Kyseisen lain 4 §:n m kohdan mukaan merkkid ei voida rekisterdidd, jos on ilmeistd, ettd
tavaramerkkihakemus on tehty vilpillisessd mielessa.

Lain 32 §:n 1 momentin mukaan Ufad préimyslového vlastnictvi (Teollisoikeusvirasto) julistaa
menettelyssd, joka on pantu vireille kolmannen hakemuksesta tai viran puolesta, tavaramerkin
mitattomaksi, kun se on rekisterdity kyseisen 4 §:n vastaisesti.

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Mlada fronta on Mlada fronta -yrityksen TSekin tasavallassa vuodesta 1945 lahtien julkaistu péivalehti.
[lmaisua "Mladd fronta” ja lyhennettd "mf” kaytetdan tdmén julkaisutoiminnan yhteydessd, vaikka niitd
ei ollut suojattu muodollisesti ennen vuotta 1991.

Vuonna 1990 Mladd fronta -pdivilehden toimituskunnan jdsenet perustivat MaF a.s:n (jaljempdnd
MaF), joka alkoi julkaista Mlad4d fronta DNES -nimistd pdivilehted. Mladd fronta -yrityksen ja MaF:n
valilla tehtiin 31.8.1990 ja 19.12.1990 sopimukset, joissa maédritettiin Mlada fronta DNES -nimisen
péivalehden julkaisemista koskevat ehdot. Tamén jilkeen MaF luovutti kyseisen pdéivialehden
julkaisuoikeudet MAFRA:lle, ja molemmat edelld mainitut sopimukset korvattiin kahdella erilliselld
sopimuksella 30.12.1991.

Mlad4 fronta a.s., joka on Mlad4 fronta -yrityksen oikeudellinen seuraaja, teki 20.3.1991 hakemukseen
merkin Mladd fronta rekisterdimiseksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ja merkki kirjattiin
tavaramerkkirekisteriin 28.7.1991 tavaramerkiksi nro 170613 tavaroiden ja palvelujen kansainvalistd
luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 35 ja 41
kuuluvia sddannollisten ja epésadnnollisten julkaisujen, painotuotteiden ja kaupallisten painotuotteiden
julkaisemista, mainospalveluita ja muunlaista mainostoimintaa ja kiireellistd painotoimintaa varten.

MAFRA teki 11.10.1991 hakemuksen merkkien Mladd fronta DNES ja MLADA FRONTA DNES
rekisteroimiseksi kansallisiksi tavaramerkeiksi, ja merkit kirjattiin tavaramerkkirekisteriin 17.2.1994
tavaramerkeiksi nro 174995 ja nro 174996 kyseiseen Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkiin 16, 35, 38 ja 41 kuuluvia lehtid, aikakauslehtid, kirjoja, painotuotteita, jakelua, kaupallista
toimintaa, myyntid, mainostoimintaa, radio- ja televisioldhetyksid, edustus- ja vilitystoimintaa, paino-
ja tietotekniikkapalveluja ja mielipidetutkimuksia varten.
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MF 7 teki 14.9.2012 Uiad prémyslového vlastnictviin hakemuksen, jolla se vaati MAFRA:n
tavaramerkkien Mlad4 fronta DNES ja MLADA FRONTA DNES julistamista mitittomiksi. MF 7
vetosi hakemuksensa tueksi siihen, ettei kyseisten tavaramerkkien hakija ollut toiminut vilpittomassa
mielessd, kun se teki rekisterdintihakemuksen, kun otetaan huomioon erityisesti se, ettd toisella
toimijalla, eli Mlad4 fronta a.s:lla, oli aikaisempia oikeuksia merkkiin Mlad4 fronta.

Niin ollen Utad préimyslového vlastnictvi on paittinyt lykiatd asian ratkaisua ja esittida unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin [2008/95] 3 artiklan 2 kohdan d alakohtaa tulkittava siten, ettd arvioitaessa, onko
tavaramerkin hakija toiminut vilpittoméassd mielessd, huomioon otetaan ainoastaan olosuhteet,
jotka ovat ilmenneet ennen tavaramerkkihakemuksen jéttamispdivédd tai tavaramerkkihakemuksen
jattamispdivand, vai voidaanko myos hakemuksen jattimispaivan jalkeen ilmenneisiin olosuhteisiin
vedota nédyttond hakijan vilpittomasta mielestd?

2) Onko yhdistetyissd asioissa C-414/99-C-416/99 [Zino Davidoff ja Levi Strauss, 20.11.2001]
annettua tuomiota [(Kok., s. I-8691)] sovellettava yleisesti kaikissa asioissa, joissa on selvitettiva,
onko tavaramerkin haltija hyvdksynyt toiminnan, joka voi johtaa sen yksinoikeuksien
heikkenemiseen tai rajoittumiseen?

3) Voidaanko my6hemmaén tavaramerkin rekisterdinnin hakijan vilpiton mieli péételld siitd seikasta,
ettd aiemman tavaramerkin haltija on tehnyt ensin mainitun kanssa sopimuksia, joiden nojalla
tavaramerkin haltija antoi luvan sellaisen sddnnoéllisesti ilmestyvdn painetun materiaalin
julkaisemiseen, jonka nimitys oli samankaltainen kuin mydhemmin haetun tavaramerkin, salli
myohemmain tavaramerkin rekisterdinnin hakijan rekister6idd mainitun painetun materiaalin ja
tarjosi tdlle hakijalle tukea julkaisussa, vaikka kyseessd olevilla sopimuksilla ei nimenomaisesti
madratty immateriaalioikeuksista?

4) Mikdli myos tavaramerkkihakemuksen jattimisen jilkeen ilmenneillda olosuhteilla voi olla
merkitystd tavaramerkin hakijan vilpittomadn mielen arvioimisessa, voidaanko hakijan vilpiton
mieli vaihtoehtoisesti paitelld siitd seikasta, ettd aiemman tavaramerkin haltija on tietoisesti
hyvaksynyt riidanalaisen tavaramerkin olemassaolon ainakin kymmenen vuoden ajan?”

Unionin tuomioistuimen toimivalta

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 53 artiklan 2 kohdasta ilmenee, ettd jos asia on selvdsti
unionin tuomioistuimen toimivaltaan kuulumaton tai jos vaatimuksen tai kanteen tutkittavaksi
ottamisen edellytykset selvésti puuttuvat, unionin tuomioistuin voi julkisasiamiestd kuultuaan milloin
tahansa pédttaa asian kasittelyd jatkamatta ratkaista sen perustellulla méaarayksella.

Nyt kasiteltavddn ennakkoratkaisupyyntoon on sovellettava tatd maardysta.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnoén mukaan arvioitaessa sitd, onko ennakkoratkaisua pyytdnyt elin SEUT
267 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin, mikd on pelkéstadan unionin oikeuden perusteella ratkaistava
kysymys, unionin tuomioistuin ottaa huomioon useita seikkoja, joita ovat muun muassa elimen
lakisddteisyys, pysyvyys, tuomiovallan pakottavuus, menettelyn kontradiktorisuus, toimiminen
oikeussadntojen soveltajana ja riippumattomuus (ks. mm. asia C-54/96, Dorsch Consult, tuomio
17.9.1997, Kok., s. 1-4961, 23 kohta; asia C-53/03, Syfait ym., tuomio 31.5.2005, Kok., s. 1-4609,
29 kohta; asia C-246/05, Haupl, tuomio 14.6.2007, Kok., s. [-4673, 16 kohta ja asia C-394/11, Belov,
tuomio 31.1.2013, 38 kohta).

ECLILEU:C:2013:767 3



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

MAARAYS 14.11.2013 — ASIA C-49/13
MF 7

Kansallista elintd ei erityisesti voida pitdd SEUT 267 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena silloin,
kun se hoitaa muita kuin tuomiovallan kéyttoon liittyvida tehtédvid, kuten hallinnollisia tehtévida (ks.
vastaavasti em. asia Belov, tuomion 40 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Piitos, joka Urad primyslového vlastnictvilta pidasiasian kaltaisessa asiassa pyydetidn, muistuttaa
kuitenkin hallinnollista paatosta.

Taltd osin on todettava, ettd lain nro 441/2003 32 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin mitattomaksi
julistamista koskeva menettely Ufad priimyslového vlastnictvissa voidaan panna vireille paitsi
kolmannen hakemuksella myds kyseisen elimen aloitteesta viran puolesta, miké viittaa siihen, ettei tatad
elintd voida pitdd tuomioistuimena vaan silld on hallintoelimen ominaispiirteet.

Lisdksi on niin, ettd — kuten TSekin hallituksen ja Euroopan komission kirjallisista huomautuksista
ilmenee — Utad pramyslového vlastnictvin paitoksiin, jotka koskevat tavaramerkin mitittomyytti,
voidaan hakea oikaisua kyseisen elimen johtajalta, jonka péadtoksistd voidaan puolestaan nostaa kanne
hallintotuomioistuimessa, jossa kiytivain menettelyyn Utfad préimyslového vlastnictvi osallistuu
vastaajana. Tama tavaramerkin mitattomyyttd koskevaan paatokseen sovellettava
muutoksenhakujirjestely korostaa kyseisen elimen antamien ratkaisujen hallinnollista luonnetta.

Nyt kasiteltavd ennakkoratkaisupyynto eroaa kahdella tavoin edelld mainitusta asiasta Haupl, jossa
antamassaan tuomiossa yhteisdjen tuomioistuin katsoi, ettd Oberster Patent- und Markensenatia
(Itavallan patentti- ja tavaramerkkiasioita kasittelevd ylin jaosto) oli pidettivda SEUT 267 artiklassa
tarkoitettuna tuomioistuimena.

Yhtaaltda Oberster Patent- und Markensenat on nimittdin toimivaltainen ratkaisemaan
Nichtigkeitsabteilung ~des Patentamtesin (Itdvallan patenttiviraston mitdttomyysosasto) ja
Beschwerdeabteilung des Patentamtesin (Itdvallan patenttiviraston valituslautakunta) paatoksista
nostetut kanteet. Kuten edeltd tdmdn madrdayksen 19 kohdasta kdy ilmi, nyt kasiteltdvéssd asiassa
kyseessi oleva elin, Ufad primyslového vlastnictvi, sitd vastoin ratkaisee tavaramerkkien mitittomaiksi
julistamista koskevat hakemukset, ja timd toimivalta vaikuttaa olevan sama kuin Nichtigkeitsabteilung
des Patentamtesin toimivalta.

Toisaalta — kuten edelld mainitussa asiassa Hdaupl annetun tuomion 18 kohdasta ilmenee — Oberster
Patent- und Markensenatin jdsenet toimivat tehtévéssddn tdysin riippumattomina ilman, ettd heitd
sitovat mitkddn ohjeet. Jasenten riippumattomuutta vahvistaa se seikka, ettd heidén toimikautensa voi
padttyd ennenaikaisesti ainoastaan erityisisté ja tdsmallisesti maaritellyistd syista.

Tallaiset riippumattomuuden ja puolueettomuuden takeet — jotka ovat valttamattomid, jotta elintd
voidaan pitdad SEUT 267 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena — edellyttavit sellaisten sdadntojen
olemassaoloa, jotka koskevat muun muassa elimen kokoonpanoa, jasenten nimitystd ja toimikauden
kestoa sekd perusteita, jotka koskevat elimen jdsenten piddttymistd padtoksenteosta, jadviyttd ja
erottamista, ja joiden perusteella voidaan hédlventdd yksityisten perustellut epiilyt siltd osin, onko
kyseinen elin tdysin ulkopuolisen vaikutusvallan ulottumattomissa, ja siltd osin, onko se puolueeton
vastakkain oleviin intresseihin nédhden (ks. mm. asia C-109/07, Pilato, mdardys 14.5.2008, Kok.,
s. I-3503, 24 kohta ja asia C-175/11, D. ja A., tuomio 31.1.2013, 97 kohta).

T3ekin hallituksen ja komission Kkirjallisista huomautuksista ndyttdisi kuitenkin ilmenevin, ettei
perusteista, joilla TSekin hallitus voi mahdollisesti erottaa Urad pramyslového vlastnictvin johtajan,

eikd tdmdn toimikauden kestosta ole sdddetty laissa.

Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettd unionin tuomioistuin ei selvasti ole toimivaltainen vastaamaan
Urad pramyslového vlastnictvin esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin.
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Oikeudenkayntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
elimessd vireilld olevan asian kasittelyssd, minkd vuoksi kansallisen elimen asiana on p&attda
oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkayntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin nille
asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on maarédnnyt seuraavaa:

Unionin tuomioistuin ei selvisti ole toimivaltainen vastaamaan Ufad praimyslového vlastnictvin
(Tsekin tasavalta) 22.1.2013 tekemilldidn paiatokselld esittimiin ennakkoratkaisukysymyksiin.

Allekirjoitukset
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