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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
26 piivini lokakuuta 2006

I Johdanto

1. Wienissd toimiva Oberster Patent- und
Markensenat, joka on tiettyja patentti- ja
tavaramerkkiriitoja kasittelevéd Itivallan ylin
hallintoelin, on esittinyt yhteisdjen tuo-
mioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysy-
mysti direktiivin 89/104/ETY ? tulkinnasta.

2. Riita liittyy kahteen seikkaan tavaramer-
kin kayttimista koskevassa vaatimuksessa:
yhtddlta sen méidrdajan alkamiseen, jonka
aikana kaytto voi olla keskeytyneend merkin
rekisterdinnin jalkeen, ja toisaalta niihin
syihin, joiden vuoksi kiyttdmaitti jattdminen
hyviksytddn vield viiden vuoden kuluttua,
jolloin kolmansilla ei ole oikeutta vaatia
tillaisen ajan kidyttimiattomina olleen tava-
ramerkin menettimista.

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.

2 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdidinnon lihentdmisesti
21.12.1988 annettu ensimmiinen neuvoston direktiivi
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

3. Ratkaisua varten on tulkittava ensimmdi-
sen kerran tiettyja edella mainitun yhteison
direktiivin 10 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan
1 kohdan ilmaisuja. Koska ennakkoratkaisua
pyytanyt elin kuitenkin lihestyy yhteisdjen
tuomioistuinta ensimmdiisen kerran EY
234 artiklan nojalla eikd se kuulu Itdvallan
tuomioistuinlaitokseen, ennen padasian tut-
kimista on tarkasteltava, onko silld mahdol-
lisuutta pyytad kysymyksiin tulkinta-apua.

II Asiaa koskevat oikeussdiannot

A Direktiivi 89/104/ETY

4. Direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa sidide-
tddn otsikon “Tavaramerkin kiyttiminen”
alla seuraavaa:

”1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden
kuluessa rekisterdintimenettelyn péaattymi-
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sen ajankohdasta ole ottanut jisenvaltiossa
tavaramerkkid tosiasialliseen kiyttoon tava-
roissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisteroity, tai jos tillainen kiytté on ollut
viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneeni
eikd kayttamittd jattimiseen ole pitevia
syyti, tavaramerkkiin sovelletaan tdssé direk-
tiivissd sdddettyjd seuraamuksia.”

5. Direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa séide-
tddn seuraavaa rekisteroityjen merkkien
menettimisen yhdenmukaistamisesta:

”1. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi,
jollei sitd viiden vuoden yhtdjaksoisen méad-
raajan kuluessa ole otettu jdsenvaltiossa
tosiasialliseen kaytto6n tavaroissa tai palve-
luissa, joita varten se on rekisterdity, eikd
hyviksyttavaa syytd merkin kayttimitta jat-
tamiseen ole; — — 7

B Itdvallan tavaramerkkilaki

6. Markenschutzgesetzin (Itivallan tavara-
merkkilaki)® 33 a §:n 1 momentin mukaan
jokainen voi hakea viiden vuoden ajan

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBL. nro 260/1970, viimeisin
muutos BGBL. I, nro 151/2005.
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Itdvallassa rekisteroitynd olleen tai 2 §:n 2
momentin mukaisesti tuossa valtiossa suoja-
tun merkin menettimistd, kun merkin haltija
tai kolmas haltijan suostumuksella ei ole
kayttanyt sitd erottuvasti kyseisessi valtiossa
tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisteroity, viiden vuoden kuluessa ennen
hakemuksen tekemista (lain 10 a §), ellei
merkin haltija esitd kiyttimattd jattdmiseen
patevdd syyta.

7. Saman sdddoksen 2 §:n 2 momentissa lain
soveltamisala ulotetaan samalla tavoin tava-
ramerkkioikeuksiin, jotka on saatu Itdvallan
tasavallan aluetta varten kansainvilisten
sopimusten perusteella.

8. Ennakkoratkaisua pyytdneen elimen
mukaan Markenschutzgesetzin 33 a §n 1
momentista luettuna yhdessd sen 2 §:n 2
momentin kanssa seuraa siten, etti viiden
vuoden méirdaika alkaa Itdvallassa suojattu-
jen kansainvilisten merkkien osalta suoja-
ajan alkamisesta.

C Kansainvdlinen oikeus

9. Ennakkoratkaisuasiassa merkityksellisid
monenvilisid sopimuksia ovat teollisoikeu-
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den suojelemista koskeva Pariisin yleissopi-
mus (Pariisin yleissopimus), * Madridin sopi-
mus tavaramerkkien kansainvilisestd rekiste-
réinnista (Madridin sopimus) ® ja sopimus
teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liitty-
vista niakokohdista (TRIPS-sopimus). ®

10. Pariisin yleissopimuksen 5 artiklan C
kohdan 1 alakohdassa miiritiin seuraavaa:

"Mikili jossakin maassa rekisteréidyn merkin
kéyttdminen on pakollista, voidaan rekiste-
réinti julistaa lakanneeksi ainoastaan koh-
tuullisen ajan kuluttua ja silloinkin ainoas-
taan ellei asianomainen esiti pitevid syitd
laiminlydntiinsd.”

11. Madridin sopimuksen 4 artiklassa taas
vahvistetaan periaate, jonka mukaan kan-
sainvilisilld tavaramerkeilld on kansallisten
tavaramerkkien kanssa yhdenvertainen suoja
maissa, joissa niiden rekister6intid haetaan
kansainvilisessd toimistossa. Sopimuksen

4 — Yleissopimus on tehty Ranskan piikaupungissa 20.3.1883, ja
sitd on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu
28.9.1979.

5 — Sopimus on hyviksytty Espanjan padkaupungissa 14.4.1891, ja
sen nykyistd toisintoa on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja
muutettu 28.9.1979.

6 — Uruguayn kierroksen monenvaliset kauppaneuvottelut (1986—
1994) — Maailman kauppajirjestén perustamissopimus, tehty
Marrakeshissa, Marokossa 15.4.1994 — Liite 1 C - Kauppa —
Sopimus teollis- ja tekijinoikeuksien kauppaan liittyvista
nikékohdista (WTO) (EYVL L 336, s. 214).

5 artiklassa annetaan kansallisille viranomai-
sille oikeus evidta tillainen suoja Pariisin
yleissopimuksessa mdédrityin edellytyksin
(1 kohta) kansallisessa lainsddddnnossa vah-
vistetussa médrdajassa, joka ei saa ylittasd yhta
vuotta (2 kohta).

12. Lopuksi TRIPS-sopimuksen 19 artiklassa
viitataan seuraavasti kéytt6a koskevaan vaa-
timukseen:

”1) Mikéli rekisterdinnin voimassapitimi-
seksi edellytetidn kayttod, rekisterdinti voi-
daan kumota vasta vihintddn kolmen vuoden
pituisen kayttdimittomyyden jélkeen, ellei
tavaramerkin omistaja voi osoittaa sellaisen
kidyton esteend olleita pitevid syitd. Tavara-
merkin omistajan tahdosta riippumattomat
olosuhteet, jotka muodostavat tavaramerkin
kidyton esteen, kuten tavaramerkilld suojat-
tujen tavaroiden tai palvelujen tuontirajoi-
tukset tai muut viranomaisméaariykset, kat-
sotaan hyviksyttiviksi perusteiksi kaytta-
méttd jattamiselle.”

III Piidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

13. Lidlilld on vuodesta 1973 alkaen ollut
Saksassa valintamyymildketju, ja se myy
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tavaramerkilld "Le Chef DE CUISINE” varus-
tettuja valmisruokia yksinomaan omissa
myymaldissddn. Se on timin Nizzan sopi-
muksen ’ mukaisen luokituksen luokkia 29 ja
30 varten rekisterdidyn sana- ja kuviomerkin
haltija, ja tavaramerkki on suojattu 8.7.1993
alkaen Saksassa ja 12.10.1993 alkaen Itaval-
lassa, joskin Itdvallassa se on suojattu kan-
sainvilisena merkkini. Julkaisemiseen kan-
sainvilisessid rekisterissid sisdltyy seuraava
huomautus:

"Rekisterointipdivd 22.4.1988 annetun tiy-
tantéonpanoasetuksen 17 sddnnén 1 kohdan
mukaisesti: 2.12.1993.”

14. Lidl avasi ensimmadisen myymaldnsé [ta-
vallassa 5.11.1998 sen jilkeen, kun se oli
antanut yrityksen sisdisid ohjeita tuotevali-
koimasta, paddssyt sopimukseen toimitta-
jiensa kanssa ja varastoinut sille jo toimitetut
elintarvikkeet.

15. Héupl haki 13.10.1998 riidanalaisen
tavaramerkin menettimisté Itivallan alueella
sen kidyttdmaittd jattdmisen vuoksi Marken-
schutzgesetzin 33 a §:n nojalla, koska hinen
mukaansa viiden vuoden méiraaika oli
alkanut 12.10.1993 suoja-ajan alkaessa. Hdn

7 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerk-
kien rekisterdimista varten koskeva Nizzan sopimus, tehty
15.6.1957, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

8 — Alkuperiinen teksti on ranskaksi.
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vaitti, ettei Lidl ollut kéyttinyt riidanalaista
tavaramerkkid kyseisessd valtiossa tuona
aikana.

16. Saksalaisyhtié vaati menettimishake-
muksen hylkadmistd silld perusteella, ettd
viiden vuoden méérdaika oli sen mukaan
alkanut 2.12.1993 ja pédéttyisi ndin ollen vasta
2.12.1998. Se totesi myos, ettd se oli viimeksi
mainittuna ajankohtana jo alkanut myyda
riidanalaisella merkilla varustettuja tavaroita
ensimmdisessd itdvaltalaisessa valintamyy-
maldssddn. Se mainitsi lisdksi suunnitelleensa
vuodesta 1994 lahtien liiketoimintansa laa-
jentamista Itdvallassa, mutta uusien myyma-
l6iden avaaminen oli viivdstynyt "byrokraat-
tisten esteiden” takia.

17. Kansallisen patentti- ja tavaramerkkivi-
raston mitittémyysosasto totesi riidanalaisen
tavaramerkin mitidttoméksi Itdvallan alueella
12.10.1998 alkaen.

18. Lidl riitautti kyseisen p&itoksen Obers-
ter Patent- und Markensenatissa, joka kan-
sallisen lainsddddannén tulkintaan yhteisén
lainsdddidnnon valossa liittyvén epdvarmuu-
den vuoksi padtti esittdd Euroopan yhteiséjen
tuomioistuimelle EY 234 artiklan nojalla
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan
1 kohtaa tulkittava siten, ettd 'rekiste-
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réintimenettelyn pédttymisen ajankoh-
dalla’ tarkoitetaan suoja-ajan alkamis-
ajankohtaa?

2)  Onko direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan
1 kohtaa tulkittava siten, ettd tavara-
merkin kdyttimitti jdttimiseen on ole-
massa hyviksyttdavia syitd, kun tavara-
merkin haltijan noudattaman yritysstra-
tegian toteuttaminen viivdstyy yrityk-
sestd riippumattomista syistd, vai
pitddko tavaramerkin haltijan muuttaa
yritysstrategiaansa voidakseen kéyttad
tavaramerkkidin ajoissa?”

IV Asian Kkisittelyn vaiheet yhteisdjen
tuomioistuimessa

19. Ennakkoratkaisupyyntd saapui yhtei-
sbjen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2005.

20. Haupl, Lidl, Ranskan ja Itdvallan halli-
tukset sekd komissio ovat esittidneet kirjallisia
huomautuksia yhteisdjen tuomioistuimen
perussddnnon 23 artiklan mukaisessa mii-
rdajassa ja — Itdvallan hallitusta lukuun
ottamatta — my6s suullisia huomautuksia
21.9.2006 pidetyssé istunnossa.

V Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

A Ensin ratkaistava seikka: tutkittavaksi
ottaminen

21. On syytd korostaa, ettei kirjallisissa
huomautuksissa ole esitetty minkédédnlaisia
varauksia siitd, voidaanko Oberster Patent-
und Markensenatin esittdimit kysymykset
ottaa tutkittaviksi. Koska kyseessid on kui-
tenkin ensimmdiinen kerta, kun timi elin
vetoaa EY 234 artiklaan, on tutkittava viran
puolesta, onko se tuossa miirdyksessd edel-
lytetty jasenvaltion "tuomioistuin”.

22. Olen korostanut aiemmassa ratkaisueh-
dotuksessa, ® ettei EY 234 artiklassa tarkoi-
tettu tuomioistuimen kisite ole riittavin
tdsmillinen yhteiséjen tuomioistuimen tuo-
mioissa, joten olen ehdottanut, etti timi
madritelmi kattaisi kaikki kansalliseen tuo-
mioistuinlaitokseen kuuluvat elimet samoin
kuin ne tillaiseen tuomioistuinlaitokseen
kuulumattomat elimet, joiden pditoksiin ei
ole mahdollista hakea muutosta;'® tissi
tapauksessa yhteistjen tuomioistuimen on
sovellettava tiukasti omassa oikeuskaytian-
nossdin ja Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen oikeuskéytannossé lueteltuja arvioin-
tiperusteita, erityisesti riippumattomuutta ja
menettelyn kontradiktorisuutta koskevia
arviointiperusteita. *

9 — 28.6.2001 esittdimini ratkaisuehdotus asiassa C-17/00, De
Coster, tuomio 29.11.2001 (Kok. 2001, s. 1-9445).

10 — Edella alaviitteessd 9 mainitun ratkaisuehdotuksen 83 kohta ja
sitd seuraavat kohdat.

11 — Asiassa De Coster esitetyn ratkaisuehdotuksen 89 kohta.
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23. Lisdksi tdhdennin toisessa ratkaisuehdo-
tuksessa'? yhteiséjen tuomioistuimen
oikeuskdytdnnon viimeaikaista suuntausta,
jossa pyritadn eritteleméidn entistd tasmailli-
semmin ndiden elinten kuvaavat piirteet
varsinkin riippumattomuusedellytyksen
osalta,'* miki vastaa hyvin omaa nikemys-
tani, ja kehotan jatkamaan tatd kehitysta
my6s muiden ominaispiirteiden kohdalla.

24. Oberster Patent- und Markensenat ei
nédytd kuuluvan Itdvallan tuomioistuinlaitok-
seen, vaan se luokitellaan “tuomioistuinten
kaltaisiin riippumattomiin kollegiaalisiin eli-
miin”,** joihin viitataan Itdvallan perustus-
lain 133 §:n 4 momentissa ja joihin yhtei-
sbjen tuomioistuin on ottanut kantaa aiem-
missa yhteyksissd, '® joten on tarkasteltava

12 — Esittimini ratkaisuehdotus asiassa C-259/04, Emanuel, tuo-
mio 30.3.2006 (Kok. 2006, s. 1-3089), ratkaisuehdotuksen
26 kohta.

13 - Asia C-516/99, Schmid, tuomio 30.5.2002 (Kok. 2002, s. I-
4573) ja julkisasiamies Tizzanon siind esittimé ratkaisuehdo-
tus seka asia C-53/03, Syfait ym., tuomio 31.5.2005
(Kok. 2005, s. [-4609); viimeksi mainitussa tuomiossa
todettiin, ettei Epitropi Antagonismoun (Kreikan kilpailuneu-
vosto) esittiméa ennakkoratkaisupyyntéd voida ottaa tutkit-
tavaksi, koska kyseinen kilpailuneuvosto ei ole riippumaton
vaan Kreikan kehitysministerién valvoma viranomainen.

14 - Saksaksi "Weisungsfreie Kollegialbehérde mit richterlichem
Einschlag”.

Asia C-44/96, Mannesmann Anlagebau Austria ym., tuomio
15.1.1998 (Kok. 1998, s. I-73) Bundesvergabeamtin (liittoval-
tion hankintaviranomainen) osalta; asia C-103/97, Kéllens-
perger ja Atzwanger, tuomio 4.2.1999 (Kok. 1999, s. I-551)
Tiroler Landesvergabeamtin (Tirolin osavaltion hankintaviran-
omainen) osalta ja asia C-92/00, HI, tuomio 18.6.2002
(Kok. 2002, s. I-5553) Vergabekontrollsenat des Landes
Wienin (Wienin osavaltion hankintamenettelyjen valvonta-
lautakunta) osalta; nidissd ratkaisuissa katsottiin, etti
kyseiset tahot voivat kayttasa EY 234 artiklan mukaista
oikeudellisen yhteistydn mekanismia. Samaa ei sen sijaan
todettu Berufungssenat der Finanzlandesdirektion fiir
Wien, Niedrosterreich und Burgenlandista (Wienin, Ala-
Itavallan ja Burgenlandin verohallinnon valitusjaosto) em.
asiassa, Schmid, annetussa tuomiossa (36—44 kohta).

15
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yksityiskohtaisesti niitd perusteita, joiden
nojalla se voi esittid ennakkoratkaisukysy-
myksen.

25. Sen lakisaiteisyydestd ei ole epdilysti,
silld se mainitaan Patentgesetzin '® (Itivallan
patenttilaki) 74 ja 75 §:ssd ja sen toimintaa
sddnnellddn timéan lain 140 §:ssd, jossa
viitataan patenttimenettelyjd koskeviin sdan-
noksiin (saman lain 113-127 ja 129-136 §).

26. Sen pysyvyys voidaan padtelld edelld
mainitun lain 70 §:n 2 momentin toisen
virkkeen sanamuodosta, jonka mukaan se on
toimivaltainen tutkimaan Itdvallan patentti-
ja tavaramerkkiviraston valituslautakunnan
(Beschwerdeabteilung) padatoksistd tehdyt
valitukset ilman aikarajoituksia.

27. Kyseisestd pykaldstd voidaan johtaa myds
sen pakollisuus, silld sen tehtivit eivit ole
pelkké mahdollisuus, kuten asian saattami-
nen vilimiesoikeuden kisiteltavaksi, ' vaan

16 — BGBIL. nro 259/1970, viimeisin muutos BGBL. I, nro 96/2006.

17 — Asia 102/81, Nordsee, tuomio 23.3.1982 (Kok. 1982, s. 1095,
Kok. Ep. VI, s. 363, 7 kohta ja sitd seuraavat kohdat).
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ainoa lakisditeinen vaihtoehto silloin, kun
haetaan muutosta kansallisen patentti- ja
tavaramerkkiviraston mitittomyyttd koske-
vaan paatokseen. '®

28. Myoskadn elimen riippumattomuutta ei
ole syyti epiillg, silld edelld mainitun 74 §:n 9
momentissa sdddetddn tista seikasta ja siité,
etteivit Oberster Patent- und Markensenatin
jasenet ole milladn tavoin sidottuja heille
mahdollisesti annettuihin ohjeisiin. Liséksi 6
ja 7 momentissa vahvistetaan jdsenten toi-
mikauden kesto ja ne daritapauksiin viittaa-
vat syyt, joiden vuoksi jisenten on erottava
tehtdvistddan, kuten tyokyvyttdmyys, Itdval-
lan kansalaisuuden menettiminen tai tuo-
mitseminen rikoksista, joista maardtadn yli
yhden vuoden pituinen vapausrangaistus.

29. Kaikista edelld mainituista Patentgeset-
zin sddnnoksistd kdy selvisti ilmi, ettd
asianomainen elin soveltaa oikeussddntoji ja
ratkaisee asian kontradiktorisessa menette-
lyssd Patentgesetzin 140 §:n 1 momentin
nojalla sovellettavien timin lain 113-127 ja
129-136 §:n mukaisesti.

18 - Itavallan perustuslain 133 §:ssé hilvennetddn epitietoisuus
siitd, onko korkeimmalla hallinto-oikeudella (Verwaltungsge-
richtshof) toimivalta ratkaista samanlaisia riita-asioita kuin
ennakkoratkaisua pyytineelld elimelld; tillaista epdvarmuutta
ovat aiheuttaneet sen erioikeudet tavaramerkkid koskevan
oikeuden rekisterdinnin tai myontimisen alalla. Oikeuskirjal-
lisuudessa on moitittu titi monimutkaista toimivallan jakau-
tumista samaan oikeudenalaan kuuluvien erilaisten lainkéyt-
tdelinten valilld; ks. Beetz, R., "Artikel 39” kokoomateoksessa
Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, toim. Guido Kucsko, Manzsche Verlags- und
Universititsbuchhandlung, Wien, 2006, s. 660.

30. Silla on myds ylimmén oikeusasteen
tehtavid '® Itdvallan perustuslain 133 §:n 4
momentin nojalla, ja sen péiatokset ovat
tuomioistuimen pditoksid, sellaisina kuin
yhteiséjen tuomioistuin on titd ilmausta
tulkinnut. *°

31. Ndin ollen Oberster Patent- und Mar-
kensenat tayttad EY 234 artiklassa tarkoite-
tun ennakkoratkaisumenettelyn soveltami-
seksi kansalliselle tuomioistuimelle oikeus-
kiytinnossi asetetut edellytykset,>' joten
sen esittimit kysymykset voidaan ottaa
tutkittavaksi, mikd on myos valtaosassa
itdvaltalaista oikeuskirjallisuutta esitetty
nikemys. >>

B Ennakkoratkaisukysymysten asiasisdilto

32. Kahden ennakkoratkaisukysymyksen
muotoilusta voidaan péitelld, ettd toinen

19 — On syytd huomata, ettd — kuten ehdotan asiassa De Coster
esittimésséni ratkaisuehdotuksessa — EY 234 artiklaan vedot-
taessa oleellinen merkitys on silld tiedolla, ettei ratkaisuun
voida hakea muutosta, silld kun riidanalainen elin ei kuulu
Itdvallan tuomioistuinrakenteeseen, sen pitiisi voida turvau-
tua ennakkoratkaisumenettelyyn siksi, ettei sen paatoksia ole
mahdollista riitauttaa muutoin kuin harvinaisissa tapauksissa
perustuslakituomioistuimessa.

20 — Téamin kisitteen ulkopuolelle jitetaan hakemuslainkédyttome-
nettely asiassa C-111/94, Job Centre, 19.10.1995 annetussa
tuomiossa (Kok. 1995, s. [-3361, 9 kohta); saksalaisten
tuomioistuinten toimiminen kaupparekisterin pitdjiné asiassa
C-182/00, Lutz ym., 15.1.2002 annetussa tuomiossa
(Kok. 2002, s. I-547, 15 ja 16 kohta) ja tiettyjen itévaltalaisten
tuomioistuinten kiinteistorekisterid koskevat tehtivit asiassa
C-178/99, Doris Salzmann, 14.6.2001 annetussa tuomiossa
(Kok. 2001, s. I-4421).

21 — Asia C-54/96, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft, tuomio
17.9.1997 (Kok. 1997, s. 1-4961, 23 kohta) oikeuskiytinto-
viittauksineen ja em. asiassa Schmid 30.5.2002 annetun
tuomion 34 kohta.

22 — Hackenberg, W. ja Stix-Hackl, Ch., Handbuch zum Verfahren
vor dem Europdischen Gerichtshof, 2. painos, Wien, 2000,
s. 120; myds Beetz, R., mt., s. 664 toteaa yksiselitteisesti, ett
Oberster Patent- und Markensenatia on pidettiva EY
234 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena.
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kysymys on ensimméiseen nihden toissijai-
nen ainakin padasian tosiseikkojen osalta,
silld saattaa olla, ettd direktiivin 10 artiklan
1 kohdan ehdotettu tulkinta ratkaisee kiistan
riidanalaisen tavaramerkin haltijan hyviksi;
siind tapauksessa olisi turhaa etsid 12 artik-
lassa tarkoitettuja hyviksyttivid syitd merkin
kayttamatta jittimiseen.

1. Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan tulkinta

33. Vaikka kiista koskeekin kansainvilistd
tavaramerkkis, tarkastelen puhtaasti yhteisén
oikeuden nikdkulmasta niitd ongelmia, joita
rekisterinti WIPO:n toimistossa saattaa
aiheuttaa.

a) Ilmaisun “rekisterdintimenettelyn pastty-
misen ajankohta” merkitys

34. Tassd ennakkoratkaisumenettelyssd esi-
tetyissi huomautuksissa on suurelta osin
kiistelty siitd, vastaavatko riidan kohde ja
tavaramerkkisuojan alkaminen ajallisesti toi-
siaan, mikd perustuu arvatenkin siihen, ettd
ennakkoratkaisua pyytinyt elin on vilipdi-
toksessddn asettunut tuolle kannalle.
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35. On silti hyvd palata ongelman alkuldh-
teille ja tdsmentdi sen todellista ulottuvuutta,
jotta viltytddn sekoittamasta toisiinsa kisit-
teitd, jotka tosin voivat esiintyd rinnakkain
mutta eivit vélttdmittd ole samanaikaisia, ja
pyrin tuonnempana osoittamaan tdmén kayt-
timilla kahta perustelua: jisenvaltioiden
lainsddddnnén yhdenmukaistamisen laajen-
tamista tavaramerkkidirektiivilld ja rekiste-
roityjen merkkien kiyttod koskevan vaati-
muksen luonnetta.

i) Yhdenmukaistamisen ulottuvuus tavara-
merkkiasioissa

36. Direktiivin johdanto-osan kolmannessa
perustelukappaleessa kiteytetddn, ettei sen
tarkoituksena ole yhtendistia jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsidddéntod tiydellisesti, vaan
on riittdvad ldhentdd niitd kansallisia saan-
noksid, jotka valittomimmin vaikuttavat sisa-
markkinoiden toimintaan.

37. Niinpé direktiivissid saddetddn tyhjenta-
visti merkeistd, jotka voivat olla tavaramerk-
kind ja jotka voidaan rekister6idd (2, 3 ja
4 artikla), rekisterointiin kuuluvista oikeuk-
sista ja niiden rajoista (5-9 artikla), kiyttod
koskevan vaatimuksen kaikista piirteista (10,
11 ja 12 artikla), rekisterdinnin esteits,
mitdttdmyyttd ja menettdmistd koskevista
erityistapauksista (13 ja 14 artikla) sekd
tietyistd tavaramerkkityypeista (15 artikla).
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38. Tamin liikkumavaran tietynasteisen
kaventumisen vastapainoksi jidsenvaltioille
jitetddn laaja valikoima seikkoja, joiden
osalta ne voivat johdanto-osan viidennen
perustelukappaleen nojalla tdysin vapaasti
sddtad rekisterdityjen tavaramerkkien rekis-
teréinnistd, menettdmisestd ja mitittomaksi
julistamisesta; jasenvaltiot voivat esimerkiksi
tasmentdd rekisterdinti- ja mitdttdmyysme-
nettelyjen muodon, pédttad siitd, tulisiko
aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisterdinti-
menettelyssd, mitittomyysmenettelyssd vai
molemmissa menettelyissd, sekd silloin, kun
aikaisempiin oikeuksiin voidaan vedota, nou-
dattaa menettelyd, jossa rekisterdintihake-
musta vastaan voidaan tehdd viite tai jossa
tutkiminen tapahtuu viran puolesta. Jasen-
valtiot saavat lisdksi vapaasti tdsmentdi
tavaramerkin menettimisen tai mitittomaksi
julistamisen vaikutukset.

39. Ei olekaan yllattavds, ettd kansallisissa
lainsdddédnnoissd kohdellaan kaikkia nditd
asioita varsin erilaisin tavoin, ja timi selittda
eroavuudet kyseessd olevan ennakkoratkai-
sumenettelyn asianosaisten ehdottamissa
ratkaisuissa, joissa nikyy selvisti taustalla
olevan oikeusjdrjestyksen erityispiirteiden
vaikutus.

40. Siintelyn kirjoa tavaramerkin rekisterd-
innissd huomattavasti typistimailld ja yksin-
kertaistamalla voidaan erottaa vahintddn
kolme mallia: jédrjestelmit, joissa rekisteri-
merkintd tehdddn vieldipa ennen ehdotto-
mien ja suhteellisten hylkdysperusteiden
tarkastelua; jdrjestelmit, joissa rekisterdinti

sijoittuu ndiden tutkimusten viliin; ja jérjes-
telmat, joissa odotetaan tillaisten selvitysten
padttymistd ennen asianmukaisten merkkien
rekisterdintid. Viimeksi mainittu jirjestelma
on Euroopassa yleisin.

41. Yhteis6jen tuomioistuimelle esitetyissd
tulkinnoissa tavaramerkin kidyttimistd kos-
kevan mddrdajan alkaminen liitetddn usein
ajankohtaan, jolloin haltijuus on lopullisesti
riidaton eli jolloin kaikenlainen riski tavara-
merkin mahdollisesta menettimisestd kol-
mansien tai kansallisen viraston esittimien
vaatimusten vuoksi on poistunut. Téallaisten
tulkintojen mukaan merkin kédytt6d koskeva
vaatimus syntyy vasta sitten, kun kaikki
merkin rekisteréintid uhanneet epavarmuus-
tekijat on poistettu.

42. Ennakkoratkaisukysymyksen sana-
muoto, jossa “rekisterdintimenettelyn pait-
tymisen ajankohta” yhdistetdén “suoja-ajan
alkamisajankohtaan”, on kuitenkin vienyt
keskustelun pettiville pohjalle johdattamalla
sen védrille urille.

43. Mielestdani kyseessd olevan ilmaisun
oikeaan tulkintaan paistddn erottamalla siitd
lainsdatdjan tahto seuraavien suositusten
mulkaisesti.
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44. Ensiksi sddadostekstissd lidhdetdan perus-
tellusti liikkeelle edelld mainitusta unionin
maiden jérjestelmien monimuotoisuudesta ja
pysdhdytdan niiden tyypillisimpéin yhteiseen
piirteeseen, merkkien rekisteréinnissi ylei-
sesti sovellettavaan menettelyyn, joka — mikali
tavaramerkki mydnnetddn — padttyy aina
tavaramerkin rekisterdintiin; rekisterdinti
tapahtuu toimivaltaisen tavaramerkkiviras-
ton paitokselld, joka on asiaankuuluvasti
paivitty ja jonka jilkeen siitd tavallisesti
ilmoitetaan sille, jota asia koskee, ja se
julkaistaan.

45. Toiseksi direktiivissi ei mdédritelld tds-
mallisesti rekisterdintimenettelyn péaattymi-
sen ajankohtaa liahinna siksi, ettd siind mité
hienovaraisimmin kunnioitetaan sen joh-
danto-osan viidennessi perustelukappaleessa
tarkoitettua toimivallanjakoa. Jisenvaltioiden
on siten madritettiava rekisterdintimenettelyn
padttymisen ajankohta tavaramerkkivirastos-
saan ja tdsmennettivd, paittyyko menettely
ennen suhteellisten hylkiysperusteiden tut-
kimista vai sen jilkeen vai sisdltadkoé se myos
julkaisemisen.

46. Kolmanneksi direktiivissd tiedostetaan
kansallisten lainsdddidntojen erot, joten siind
ei ole valittu tavaramerkin riidatonta halti-
juutta merkin suoja-ajan alkuhetkeksi; muu-
ten mitddn yhdenmukaistamista ei olisi
tapahtunut, silld tavaramerkin kiayttod kos-
kevan vaatimuksen syntyminen, oikeusjérjes-
telmistd riippuen, joko lykkaytyisi kolman-
sien kaikkien viitteiden hylkadmiseen saakka
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tai aikaistuisi hakemuksen tekoajankohtaan
silloin, kun kansallisessa oikeusjirjestyksessi
sdddetdan tillaisesta oikeudellisesta fiktiosta.

47. Sitd vastoin direktiivilld ei puututa siihen
tasmalliseen ajankohtaan, jolloin rekisterdin-
timenettely katsotaan péittyneeksi, vaan
kansallinen lainsdidtdjd voi valita sen; kuvi-
teltavissa olevien kriittisten vaiheiden (rekis-
ter6inti, ilmoittaminen sille, jota asia koskee,
ja julkaiseminen) vililld ei nimittdin koskaan
kulu niin pitka4 aikaa, ettd oikeusvarmuus tai
yhteison sdddoksen yhtendistimistavoite oli-
sivat vaarassa.

48. Kaikki edelld esitetty on helpompi
ymmartdd, kun tarkastellaan tavaramerkin
kaytt6d koskevan vaatimuksen kirjaimellista
merkitysta.

i) Kayttod koskeva vaatimus

49. On aiheellista selvittdd, mita kdyttod
koskevalla vaatimuksella tarkoitetaan, silld
direktiivissa 89/104 saddetddn karenssiajasta,
jonka aikana merkin haltijan on alettava
kayttaa merkkié elinkeinotoiminnassa; halti-
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juus voidaan médrdajan padtyttyd nimittdin
kiistdd merkin kédyttamatts jattimisen perus-
teella.

50. Kansallisten sédntelyjen eroavuuksista
huolimatta tilld oikeudellisella vilineelld on
sama tavoite kaikissa oikeusjirjestyksissi:
sovittaa rekisteroityjen merkkien miéra nii-
den kiytossd olevien tavaramerkkien méaé-
raan, jotka tayttavit markkinoilla taloudelli-
sen tehtivinsd,>* saattamalla rekisterien
todellisuus lihemmiiksi kaupan todellisuutta,
silld — kuten olen toisaalla jo huomauttanut
— tavaramerkkivirastoja ei voida pitdd pelk-
kind merkkien sailytyspaikkoina odottamassa
sitd, ettd joku varomaton sattuisi niitd
kiyttdimaén ja ettd tilloin kiytt6on voitaisiin
vedota hyvinkin laskelmoivasti. Péinvastoin
virastojen on tarkasti heijastettava todelli-
suutta eli niita merkkejd, joita yritykset
kayttaviat markkinoilla, jotta niiden tavarat
ja palvelut erottuisivat toisten yritysten
tavaroista ja palveluista. Teollisoikeuksista
vastaavien virastojen tehtdvind on sailyttaa
ainoastaan niitd tavaramerkkeji, jotka ovat
mukana talouselimissi. 2

23 — Mahdollinen epéselvyys Saksan lainsdadannossi, ks. Bous, U,
7§ 25 Ausschluf8 von Anspriichen bei mangelnder Benut-
zung”, teoksessa Ekey, F. L. ja Klippel, D., Heidelberger
Kommentar zum Markenrecht, Ed. C. F. Miiller, Heidelberg,
2003, s. 370.

24 — Fezer, K.-H., Markenrecht, Ed. C. H. Beck, 3. painos,
Miinchen, 2001, s. 1191.

25 — Esittamini ratkaisuehdotus asiassa C-40/01, Ansul, tuomio
11.3.2003 (Kok. 2003, s. 1-2439), ratkaisuehdotuksen 42 kohta.
Myds tuomion 36 kohta.

51. Lisdksi kyseiselld velvoitteella pyritidn
helpottamaan kolmansien pddsyd rekiste-
riin,? mikd ilmenee direktiivin sanamuo-
dosta, silld siind estetddn vetoamasta rekiste-
réityyn mutta yli viisi vuotta kdyttamatto-
mind olleeseen merkkiin saman tai saman-
kaltaisen toisen tavaramerkin
mitdttdmyysperusteena tai epadmaisti rekis-
ter6intid (11 artiklan 1 ja 2 kohta).

52. Kumpikin tarkoitusperd mainitaan myos
direktiivin johdanto-osan kahdeksannessa
perustelukappaleessa, jonka mukaan “yhtei-
sOssd rekisterdityjen ja suojattujen tavara-
merkkien kokonaismiidrdn ja samalla niitd
koskevien riitojen vihentdmiseksi on tarkedd
edellyttad, ettd rekisterdityjid tavaramerkkeja
todella kédytetddn tai muuten ne menetetian”.

53. Kayttod koskevalla vaatimuksella on
siten oikeudellisessa mielessd kaksi puolta:
etupuolen muodostaa tillaisen teollisoikeu-
den tuoreelle haltijalle lain nojalla asetettu
velvoite; kddntopuolella ovat kolmansien
oikeudet tapauksissa, joissa tillainen velvol-
lisuus laiminlyodaan.

54. Tdmin kaksitahoisuuden vuoksi ei ole
vaikea ymmartad, miksi rekisterdintimenet-
telyn pdédttyminen on ajankohta, jolla parhai-
ten otetaan huomioon eri osapuolten edut.

26 — Fernandez-Névoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas, Ed.
Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 454.
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Kun rekisteriin on tehty kiistaton merkints,
teollisoikeuden haltija pystyy laskemaan
madrdajan ja suunnittelemaan yritysstrate-
giansa. Jos taas tdimdn ajankohdan méirittd-
minen olisi sidoksissa kilpailijoiden tekemien
viitteiden vaiheisiin, kuten niissd jarjestel-
missé, joissa suhteelliset hylkdysperusteet
selvitetddn rekisterdinnin jilkeen, vaatimuk-
sen syntymisajankohta olisi liian epdvarma
paitsi haltijalle ja viitteen tekijalle myds —
erityisesti — tillaisen riidan ulkopuolella
oleville kolmansille.

55. Vastaavia hankaluuksia aiheutuisi, jos
hyviksyttiisiin fiktio menettelyn paédttymisen
liittamisestd suojan alkamiseen, mitd ehdo-
tetaan niissd oikeusjdrjestyksissé, joissa suo-
jataan merkin haltijaa timin oikeudellisen
keinon avulla takautuvasti rekisterdintihake-
muksesta alkaen. Téssd tapauksessa edelly-
tetddn merkin tosiasiallista kayttoa jo teol-
lisoikeuksista vastaavalle kansalliselle viras-
tolle tehdystd hakemuksesta alkaen; tillaista
ratkaisua voidaan moittia yhtdélta siksi, ettd
silld asetetaan velvoite henkildlle, joka ei ole
minkddn oikeuden haltija, ja toisaalta siksi,
ettd silld lyhennetddn tdimén henkilén viiden
vuoden erioikeutta pelkistidn teollisoikeu-
den saamisen vuoksi antamatta tille mah-
dollisuutta valvoa sen menettelyn kestoa,
jolla kyseinen yksinoikeus on myonnetty.

56. Nain ollen rekisterdintimenettelyn paat-
tymisen ajankohta takaa parhaiten vélttamit-
tomén oikeusvarmuuden siksi, ettd se on
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luonteeltaan objektiivinen ja kaikkien asian-
osaisten helposti tarkistettavissa. Se soveltuu
siten parhaiten ajankohdaksi, josta kayttod
koskevalle vaatimukselle asetettu viiden vuo-
den méiridaika alkaa kulua; timé ajankohta
sitd paitsi vastaa yleensd ajallisesti rekiste-
réintid, josta ilmoittaminen merkitsee tava-
ramerkin haltijan kyseisen velvoitteen synty-
mistd, mutta se ei vilttdmittd ole sidoksissa
saadun tavaramerkkioikeuden riidattoman
nautinnan alkamiseen.

57. Yhteison oikeuden tulkinnan jilkeen on
siirryttdvd tutkimaan kansainvélisen tavara-
merkin vaikutuksia niihin pohdintoihin.

b) Kansainvilinen tavaramerkki

58. Kiyttod koskevasta vaatimuksesta ei
médratda Madridin sopimuksessa eiki siihen
liittyvassé Pariisin yleissopimuksessa. Ensiksi
mainitusta téllainen maéaidrdys puuttuu, kun
taas viimeksi mainitun 5 artiklan C kohdan 1
alakohdassa sopimusvaltioita vaaditaan aset-
tamaan tuon velvoitteen ehdoksi “kohtuulli-
sen” ajan kuluminen ja asianomaisen mah-
dollinen pétevé syy laiminlyontiinsd. Siind ei
kuitenkaan miératd, mistd hetkestd tuo aika
alkaa kulua, joten kansalliseen oikeuteen
vedottaessa merkitysti on my0s yhteisén
oikeudella ja siten direktiivilla 89/104.
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59. Hatikoityihin péddtelmiin ei kuitenkaan
saa sortua, silli Madridin sopimuksella
luodaan rekisterdintijirjestelmd, jonka olen-
naisia piirteitd on syyta valaista. >’

60. Tdmdn maailmanlaajuisen mekanismin
kautta yrityksilli on mahdollisuus saada
yhdelld rekistersinnilli alkuperimaan tava-
ramerkkisuoja valitsemissaan sopimusval-
tioissa. Geneven WIPO:ssa rekisterdityjen
merkkien suoja madrdytyy alueellisuusperi-
aatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaat-
teen mukaan siten, ettd tavaramerkit, joita
varten haetaan suojan lagjentamista muihin
allekirjoittajamaihin, on suojattava samoin
takein kuin kansalliset tavaramerkit. *®

61. Hakija toimittaa alkuperdmaan virastolle
merkin, joka halutaan rekisterdidd kansain-
viliseksi tavaramerkiksi; > sen jilkeen kysei-
nen viranomainen tutkii summittaisesti asian-
osaisen toimittamat asiakirjat, jotta voidaan
varmistua erityisesti siitd, ettdi merkki on

27 - Viittaan tuonnempana yksinomaan Madridin sopimukseen
enkd sen niin ikddn Espanjan péadkaupungissa 27.6.1989
tehtyyn poytikirjaan, joka nimestdin huolimatta muodostaa
uuden, joskin sisdllltadn Madridin sopimuksen kanssa hyvin
samankaltaisen kansainvilisen sopimuksen. Madridin poyta-
kirjaan onnistuttiin taivuttelemaan tiettyjd maita, jotka olivat
moittineet sopimusta joustamattomaksi siksi, ettei siin&
tunnustettu mahdollisuutta merkiti kansainvaliseen rekiste-
riin kansallisiin toimistoihin tehtyji tavaramerkkihakemuksia.
Poytakirja tuli voimaan 1.12.1995. Fezer, K-H., mt,, s. 2027 ja
sitd seuraavat sivut.

28 — Niin maaritian Madridin sopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa.
29 — Madridin sopimuksen 3 artiklan 1 kohta.

kansallisessa rekisterissd hakijan nimissé seka
asiakirjoissa mainittuja tavaroita ja palveluja
varten; se selvittdd myos, voiko hakija saada
tavaramerkin ja onko timi hoitanut asian-
mukaisesti kaikki muodollisuudet, kuten
toimittanut tarvittavat asiakirjat. 3°

62. Asiakirja-aineiston saatuaan kansainvali-
nen toimisto tarkastaa yksinomaan muoto-
seikat ja maksujen suorituksen Madridin
sopimuksen ja sen tiytintéonpanoasetuksen
nojalla.®® Jos edellytykset tiyttyvat, tavara-
merkki merkitidn kansainviliseen rekiste-
riin. Kansainvilinen toimisto ei kuitenkaan
tutki, ansaitseeko hakemuksen kohteena
oleva tavaramerkki suojan nimetyissi sopi-
musvaltioissa, vaan kyseisten valtioiden on
tehtivd tima®> yhden vuoden kuluessa
rekistersinnista. >

63. Kansainvilinen tavaramerkki tarkoittaa
siis, ettd rekisterdintivaatimus kussakin
maassa, jossa merkki halutaan suojata, kor-
vataan Geneven kansainviliseen toimistoon

30 — Yksityiskohtainen selvitys, ks. Botana Agra, ]. M., "Las marcas
internacionales”, teoksessa Navarro Chinchilla, J. J. ja Vazquez
Garcia, R. J. (koordinoijina), Estudios sobre marcas, Ed.
Comares, Granada, 1995, s. 37 ja sitd seuraavat sivat.

31 — Tavaramerkkien kansainvélist4 rekisterdintia koskevasta Mad-
ridin sopimuksesta ja tuohon sopimukseen liittyvista poyta-
kirjasta on nykyisin olemassa yhteinen asetus (teksti voimassa
1.4.2004 alkaen); englanninkielinen toisinto on osoitteessa
http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_
regulations.htm.

32 — Madridin sopimuksen 5 artiklan 1 kohta.
33 — Madridin sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.
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tehtévilla yhdelld hakemuksella, jolloin néi-
den teollisoikeuksien haltijat saavat riittavasti
tukea suojautuakseen vilpillisten kilpailijoi-
den tai karaistuneiden vadrentijien laitto-
milta hyokkéyksilta rajojen tuolla puolen.

64. Ennakkoratkaisukysymyksen ratkaisemi-
seksi tiytyy siis selvittdd kansainvilinen
rekisterointipaiva.

65. Madridin sopimuksen 3 artiklan 4 koh-
dalla perustetaan porrastettujen vaihtoehto-
jen jérjestelmi, jossa rekisterdintipdivd méaa-
rdytyy seuraavasti: padsddntoisesti rekiste-
réintipdivd on hakemuksen tekopdivd kan-
sainvilisessd toimistossa; poikkeustapauk-
sissa se aikaistetaan lomakkeen vastaanot-
topaivaan alkuperimaan toimivaltaisessa
viranomaisessa, jos timi toimittaa sen kan-
sainviliselle toimistolle kahden kuukauden
kuluessa, ja puutteellisuuksien ilmetessi
sithen ajankohtaan, jolloin kaikki kansainvi-
lisen hakemuksen puutteet on korjattu. >*

66. Edelld esitetystd voidaan paitelld ensin-
ndkin, ettd kdyttod koskeva vaatimus on
edelleen riippuvainen kansallisesta saante-
lystd, joka on Euroopan yhteisossd osittain
yhdenmukaistettu edelld kuvatulla tavalla, ja
toiseksi, ettd tavaramerkilld on suoja kan-

34 — Taytantodnpanoasetuksen 15 sadnndn 1 kohta.
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sainvilisestd rekisterdinnistd alkaen, vaikka
kussakin lomakkeessa nimetyille sopimusval-
tioille onkin mydnnetty yhden vuoden mii-
rdaika niiden alueella haetun suojan epi-
amiselle, mikd osoittaa, ettei voida myoskadn
odottaa, ettid rekisterdintipdivd ja tallaisen
teollisoikeuden téysivaltaisen nautinta-ajan
alkamispéivd osuisivat kohdakkain. Liséksi
koska suojatun merkin rekisteréinti kansain-
vilisessd toimistossa Madridin sopimuksen 4
a artiklassa kéytetyn terminologian mukaan
“korvaa” kansalliset rekisteréinnit eikd kan-
sainvilistd tavaramerkkid siten varsinaisesti
rekister6idd kansallisissa virastoissa, joille
ainoastaan tiedotetaan asiasta, ainoa luotet-
tava keino todeta kansainvilisen rekisteroin-
timenettelyn pédttyminen olisi katsoa, ettd
taméd tapahtuu hakemuksen tekopiivini
kansainvilisessd toimistossa.

67. Tuo ajankohta vastaa direktiivin mukaan
ajallisesti kdyttod koskevalle vaatimukselle
asetetun armonajan alkamista. Myos kan-
sainvilisen lainsdadannon ilmeinen pyrkimys
lahentdd kansallista ja kansainvilistd ajan-
kohtaa puhuu ehdottamani ratkaisun puo-
lesta, silld jos hyviksyttiisiin tdssd ennakko-
ratkaisumenettelyssd esitetyt huomautukset,
joiden mukaan méadrdaika alkaa vasta suojan
tultua riidattomaksi, tavaramerkin kiytti-
mistd koskevan velvoitteen ldht6laskennan
alkamisajankohdan mé&drdytyminen mutkis-
tuisi valitettavalla tavalla: toisinaan se olisi
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riippuvainen kansallisista sddnnoksisté, eri-
tyisesti silloin, kun rekister6innille hyviksy-
tadn suhteellisia hylkédysperusteita, ja toisi-
naan kolmansien kansainvilisia tavaramerk-
kejd vastaan esittimien vaatimusten ratkai-
semisesta, mika siirtdisi riidanalaista
madriaaikaa hamaan tulevaisuuteen.

68. Ennen kaikkea on korostettava kansain-
vilisen rekisteréintipédivin olennaista merki-
tystd,* silli se on ratkaiseva sopimusval-
tioiden kieltaytymistd koskevan méirdajan
laskennassa, *® rekistersinnin vaikutusten >’
tai alueellista laajentamista koskevan pyyn-
noén®* alkamisessa, sen voimassaoloajassa ja
itsendisyydessi >° seka sen uudistamisessa. *°
Koska kansainvilinen rekisterointipdivd on
siis vertailuajankohta téllaisissa yhteyksissa,
on johdonmukaista antaa sille tdllainen
asema myos kiyttod koskevan vaatimuksen
syntymisessa.

69. Siltd osin, muuttuuko tilanne, jos rekis-
ter6inti mahdollisesti hylatadn jossakin Mad-
ridin sopimuksen allekirjoittajavaltiossa, kun
tavaramerkki on toimitettu kansainviliseen
toimistoon, on tehtdvd kaksi tismennystd:
ensiksikin on tdsmennettivi ehdottomia hyl-
kéysperusteita, silld niitd pidetddn epatoden-
nikoisind kyseisen sopimuksen jérjestel-
missd siksi, ettd ne on tutkittu merkin

35 — Tatid olennaista seikkaa korostaa Botana Agra, J. M., mt,, s. 38
ja sita seuraavat sivut.

36 — Madridin sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.
37 — Madridin sopimuksen 4 artiklan 1 kohta.
38 — Madridin sopimuksen 3 artiklan 2 kohta.
39 — Madridin sopimuksen 6 artiklan 2 kohta.
40 — Madridin sopimuksen 7 artikla.

alkuperidmaassa, ja Pariisin yleissopimuksen
mubkaisten perusteiden yhdenmukaistamisen
vuoksi. Toiseksi on tdsmennettivd suhteelli-
sia hylkdysperusteita, joissa yritysten omat
ponnistelut nousevat padllimmaisiksi, silla
niilld on ennen kansainvilisen rekisteréinnin
hakemista tilaisuus selvittdd suuremmitta
kuluitta merkit, joiden vuoksi niiden oman
merkin kiyttd saatetaan kieltda valtioissa,
joissa sille haetaan suojaa.

70. Olen siten vakuuttunut siitd, ettd myods
kansainvilisten tavaramerkkien osalta "rekis-
terintimenettelyn péaittymisen ajankohta”
ajoittuu siihen hetkeen, kun hakemus jite-
tddn Geneven kansainviliseen toimistoon.

71. Edelld esitettyjen selvitysten perusteella
katson, ettd Oberster Patent- und Marken-
senatin ensimmadiseen ennakkoratkaisukysy-
mykseen on vastattava, etti direktiivin
89/104/ETY 10 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettu “rekisterdintimenettelyn péadttymisen
ajankohta” ei viittaa suoja-ajan alkamisajan-
kohtaan, jonka kanssa se voi olla saman-
aikainen, vaan siihen ajankohtaan, jolloin
toimivaltainen viranomainen kansallisen
lainsdddannén mukaisesti paattdd rekiste-
réintimenettelyn tai jolloin kansainvilinen
toimisto pédttdd rekisteréintimenettelyn
kansainvilisen tavaramerkin osalta.
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2. Direktiivin 12 artiklan 1 kohdan tulkinta

72. Kayttod koskevaan vaatimukseen lihei-
sesti sidoksissa olevana voidaan pitdd tava-
ramerkin menettimistd, jossa on kuitenkin
sellainen ero, ettdi midrdaika voi alkaa
milloin tahansa eikd liity millddn tavoin
menettelyn pddttymiseen. Kun tavaramerkin
haltija laiminly6é tavaramerkkinsi kayton yli
viiden vuoden ajan, kilpailijoille ja kolman-
sille tarjoutuu tilaisuus saada merkki lailli-
sesti haltuunsa. Joka tapauksessa kumpikin
oikeudellinen késite — niin kuin samalla
ikeelld yhdistetty harkdpari — palvelee samaa
oikeudellista tarkoitusta: rekisterien todelli-
suuden saattamista ldhemméksi markkinoi-
den todellisuutta, kuten edelld on todettu.

73. Ennakkoratkaisua pyytinyt elin tieduste-
lee, mitkd voivat olla hyvaksyttivia syitéd
tavaramerkin kiyttimattd jattimiseen
yhteison sdddoksessd tarkoitettuna mdardai-
kana. Lidl vetoaa p#dasiassa yritysstrate-
giansa kanssa yhteensopimattomiin “byrok-
raattisiin esteisiin”; tdahdn vyritysstrategiaan
kuuluu sen tavaramerkilli “Le Chef DE
CUISINE” varustettujen tavaroiden myynti
yksinomaan sen omissa myyméldissd, joiden
avaaminen viivistyi selvidsti alkuperiisestid
ajkataulusta.

74. Ensimmadiseen kysymykseen ehdotta-
mani vastauksen perusteella padasian ratkai-
seminen ei Itdvallan tavaramerkkilainsdddan-
nén osalta edellyttdisi vastaamista toiseen
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kysymykseen. Siltd varalta, ettd yhteistjen
tuomioistuin olisi eri mielti tuosta nikemyk-
sestd ja katsoisi aiheelliseksi tulkita direktii-
vin 12 artiklaa, esitin kuitenkin lyhyesti
muutamia tihén liittyvid ajatuksia.

75. En yhdy Itivallan tasavallan kantaan,
jonka mukaan timéi ennakkoratkaisukysymys
on jitettdvd tutkimatta siksi, ettei sen
asiayhteys ole yleinen eikd tosiseikkojen
kuvauksessa ole riittavdsti viitteitd kannan-
ottoa koskevan edun ja tarpeen osoittami-
seksi.

76. Yhteisojen tuomioistuin on oikeuskiy-
tinnossadn jo ottanut kantaa 12 artiklan
1 kohtaan ja tarkemmin sanottuna “tosiasial-
lisen kédyton” merkitykseen toteamalla, ettéd
tavaramerkkid kiytetddn tosiasiallisesti “sil-
loin kun tavaramerkkia kéytetadn sen keskei-
sen tehtdvin mukaisesti — — siind tarkoituk-
sessa, ettd ndin voitaisiin luoda tai sailyttda
markkinat niille tavaroille ja palveluille, ja
kun kaytto ei ole pelkastadn symbolista
kaytt6d, jolla pyritddn ainoastaan sdilytta-
main tavaramerkin tuottamat oikeudet”, *!
Sen arvioinnissa on tukeuduttava “kaikkiin
niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden
avulla voidaan osoittaa tavaramerkkii todella
kaupallisesti hyddynnettavin; tillaisia ovat
eritoten sellaiset kéyttotavat, joita voidaan
pitaa iéyseiselléi talouden alalla perusteltuina

41 — Em. asia Ansul, tuomion 43 kohta.
42 — Ibidem.
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77. Niin ollen tdméin kisitteen ulkopuolelle
jatetdadn kaikenlainen merkkien kaytto, joka
ei tiytd edelld mainittuja edellytyksia. Olen jo
todennut, ettd yksityinen kiytto, joka ei ylitd
tavaramerkin haltijan sisépiirid, on merkityk-
setontd, koska sen avulla ei pyrita hankki-
maan markkinaosuutta, joten riittivini ja
todellisena kiyttond ei pidetd tuotteiden ja
palvelujen myynnin valmistelutoimia eikd
tavaroiden sdilyttamistd tai varastointia, jossa
tavarat eivit siirry pois yrityksen tiloista. **

78. Analyysin kohteena olevassa sdannék-
sessé viitataan kdyttdmdéttd jattimisen mah-
dollisiin hyviksyttdviin syihin antamatta kui-
tenkaan esimerkkeja. Tdssd vaiheessa saa-
daan paljon apua TRIPS-sopimuksen
19 artiklasta, silla siind katsotaan péateviksi
syiksi merkin omistajan tahdosta riippumat-
tomat olosuhteet, jotka muodostavat tava-
ramerkin kiytén esteen, sekd mainitaan
muutamina esimerkkeind tavaramerkilld
suojattujen tavaroiden tai palvelujen tuonti-
rajoitukset tai muut viranomaismairaykset.

79. Lidlin padasiassa mainitsemilla “byrok-
raattisilla esteilld”, jotka tosin eiviat kuulu
merkin haltijan valinnanvapauden piiriin, on
oltava viliton yhteys tavaramerkkiin jopa
siind méarin, ettd sen kéytto riippuu hallinto-

43 — Em. asiassa Ansul esittiméani ratkaisuehdotus, 57 kohta.

muodollisuuksien péaittymisestd. On siten
mahdollista kuvitella, ettei terveysrekisteri
olisi vield myontényt lupaa merkilld "Le Chef
DE CUISINE” kaupan pidetyille elintarvik-
keille tai, jos on kyse lddkkeistd, etteivit
toimivaltaiset kansalliset terveysviranomaiset
olisi vield hyviksyneet siti. Myyméldiden
rakennuslupien viivistymisestd aiheutuvilla
ongelmilla ei kuitenkaan ole riittavin laheista
yhteyttd tavaramerkkiin. On myds vaikea
ymmartid syyti, joka esti Lidlid muuttamasta
ajoissa yritystrategiaansa; se olisi esimerkiksi
voinut kehittdd lisenssijirjestelmin, jossa
tavaroita voidaan rajoitetun ajan jaella mui-
den elintarvikemyymaéldissi tai ulkomaisissa
kaupoissa.

80. Lisdksi — kuten komissio perustellusti
toteaa — yrityksen strategia kuuluu kokonai-
suudessaan sen piitosvaltaan, joten on
vaikea katsoa, ettd ilmenevid esteitd olisi
mahdotonta poistaa mukauttamalla strate-
giaa muutosten ja vastoinkdymisten mukaan.
Sen vuoksi tissd asiassa on ollut epaselvid,
millainen toiminta on hankaloittanut eniten
tavoitellun pddmédrdn saavuttamista: hallin-
tomenettely kaikkine muodollisine kiemu-
roineen vai itsepdinen pitdytyminen huo-
nossa suunnitelmassa. Téllaiset luonteeltaan
tosiseikkoja koskevat selvitykset kuuluvat
kuitenkin kansalliselle tuomioistuimelle, joka
tuntee parhaiten tosiseikat ja on vastuussa
péddasian ratkaisemisesta.
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81. Edelli esitettyjen seikkojen vuoksi ehdo-
tan, ettd yhteisdjen tuomioistuin ratkaisee
toisen ennakkoratkaisukysymyksen tulkitse-
malla direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan
1 kohtaa siten, ettd tavaramerkin kiyttdmétta
jattamisen hyviksyttivien syiden on oltava
riippumattomia tavaramerkin haltijan tah-
dosta ja estettavd merkin kiytto. Kun ndmé
kaksi edellytystd tdyttyvit, byrokraattiset

VI Ratkaisuehdotus

muodollisuudet lasketaan téllaisiksi syiksi,
mutta téstd ei ole kyse silloin, kun ne estévit
toteuttamasta yritysstrategiaa, silld yritykselld
on yhid pditosvalta ja se voi mukauttaa
strategiaa hallinnollisten muutosten mukaan.
On ennakkoratkaisua pyytineen tuomiois-
tuimen tehtdvd tutkia tosiseikat néiden
viitteiden perusteella.

82. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa Oberster
Patent- und Markensenatin esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadannon lahentamisesta 21.12.1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohdan ilmaisu
"rekisterdintimenettelyn pédttymisen ajankohta” ei viittaa suoja-ajan alkamis-
ajankohtaan, jonka kanssa se voi olla samanaikainen, vaan siihen ajankohtaan,
jolloin toimivaltainen viranomainen kansallisen lainsddddnnén mukaisesti
paattaa rekisterdintimenettelyn tai jolloin kansainvilinen toimisto paattia
rekisterdintimenettelyn kansainvélisen tavaramerkin osalta.
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2) Direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etta
tavaramerkin kayttdmatta jattdmisen hyviksyttiavien syiden on oltava riippu-
mattomia tavaramerkin haltijan tahdosta ja estettidvid merkin kayttd. Kun nidmi
kaksi edellytystd tayttyvdt, byrokraattiset muodollisuudet lasketaan tillaisiksi
syiksi, mutta tistd ei ole kyse silloin, kun ne estdvit toteuttamasta yritys-
strategiaa, silld yrityksella on yhad péitosvalta ja se voi mukauttaa strategiaa
hallinnollisten muutosten mukaan. On ennakkoratkaisua pyytdneen tuomiois-
tuimen tehtévid tutkia tosiseikat ndiden viitteiden perusteella.
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