TUOMIO 14.6.2007 — ASIA C-246/05

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

14 péivani kesikuuta 2007 *

Asiassa C-246/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostéd, jonka
Oberster Patent- und Markensenat (Itdvalta) on esittinyt 9.2.2005 tekemailldén
paitokselld, joka on saapunut yhteisGjen tuomioistuimeen 10.6.2005, saadakseen
ennakkoratkaisun asiassa

Armin Hiupl

vastaan

Lidl Stiftung & Co. KG,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekd tuomarit A. Tizzano,
A. Borg Barthet (esitteleva tuomari), U. Lohmus ja A. O Caoimh,

*  Qikeudenkéyntikieli: saksa.
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julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies B. Fiilop,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssé ja 21.9.2006 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Patentanwalt A. Hiupl omasta puolestaan, avustajanaan Patentanwalt W.
Ellmeyer,

— Lidl Stiftung & Co. KG, edustajanaan Patentanwalt H. Sonn,

— [Itavallan hallitus, asiamiehenaian C. Pesendorfer,

— Ranskan hallitus, asiamiehiniddn G. de Bergues, J.-C. Niollet ja A.-L. During,

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamiehinddn G. Braun, N. B. Rasmussen ja W.
Wils,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.10.2006 pidetyssi istunnossa esittdimén ratkaisueh-
dotuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jisenvaltioiden tavaramerkkilainsddaddnnon lahenta-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1; jaljempana direktiivi) 10 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan
1 kohdan tulkintaa.

Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Haupl ja Lidl Stiftung & Co.
KG (jaljempéand Lidl) ja joka koskee sellaisen tavaramerkin menettimistd, jonka
haltija viimeksi mainittu on.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Yhteison lainsddddanto

Direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohdassa sdiddetaan seuraavaa:

"Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdintimenettelyn
[paattymisen ajankohdasta] ole ottanut jasenvaltiossa tavaramerkkid tosiasialliseen
kéyttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos téllainen
kaytté on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kayttamaittd
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jattamiseen ole pétevdad syytd, tavaramerkkiin sovelletaan téssd direktiivissa
sdadettyja seuraamuksia.”

Direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaan "tavaramerkki on julistettava menetetyksi,
jollei sitd viiden vuoden yhtdjaksoisen médrdajan kuluessa ole otettu jésenvaltiossa
tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity, eiké

»

hyviksyttiavaa syytd merkin kayttdmatta jattamiseen ole — -

Kansainvilinen sddannosto

Tavaramerkkien kansainvilistd rekisterdintid koskevan 14.4.1891 tehdyn Madridin
sopimuksen, jota on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu
28.9.1979 (jaljempéana Madridin sopimus), 3 artiklan 4 kohdassa todetaan seuraavaa:
"[Maailman henkisen omaisuuden jirjeston (WIPO)] kansainvilinen toimisto
[jaljempdni kansainvilinen toimisto] rekisterdi viivytyksettd tavaramerkit, joista on
tehty rekisterdintihakemus 1 artiklan mukaisesti. Rekisterdinnin p#ivd on kansain-
vilisen rekisterdintihakemuksen péaivamaard alkuperivaltiossa, edellyttien, ettd
kansainvilinen toimisto on vastaanottanut hakemuksen kahden kuukauden kuluessa
tuosta paivimaarastd.”

Marrakechissa tehdyn Maailman kauppajirjeston perustamissopimuksen liitteessa 1
C mainittu teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd ndkokohdista tehty
sopimus (jiljempana TRIPS-sopimus) hyviksyttiin Euroopan yhteison puolesta
Uruguayn kierroksen monenvilisissd kauppaneuvotteluissa (1986—1994) laadittujen
sopimusten tekemisestd Euroopan yhteison puolesta yhteison toimivaltaan kuulu-
vissa asioissa 22.12.1994 tehdylld neuvoston paitoksellda 94/800/EY (EYVL L 336,
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s. 1; jédljempénd TRIPS-sopimus). TRIPS-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdassa
mainitaan rekisteréidyn merkin kayttovelvoite seuraavasti:

"Mikéli rekisterdinnin voimassapitamiseksi edellytetdan kayttoa, rekisterointi
voidaan kumota vasta véhintddn kolmen vuoden pituisen kayttimattomyyden
jilkeen, ellei tavaramerkin omistaja voi osoittaa sellaisen kidyton esteenéd olleita
pétevid syitd. Tavaramerkin omistajan tahdosta riippumattomat olosuhteet, jotka
muodostavat tavaramerkin kiyton esteen, kuten tavaramerkilld suojattujen tavaroi-
den tai palvelujen tuontirajoitukset tai muut viranomaismdiriykset, katsotaan
hyviksyttaviksi perusteiksi kiyttamatté jattamiselle.”

Kansallinen lainsddddinto

Itdvallan tavaramerkkilain (Markenschutzgesetz 1970; BGBI. 260/1970; jiljempéana
MSchG) 19 §:n mukaan "oikeus tavaramerkkiin syntyy péivana, jolloin merkitsemi-
nen tavaramerkkirekisteriin suoritetaan (rekisterdinti). Suoja-aika paattyy kymme-
nen vuoden kuluttua rekisteréimiskuukauden paiattymisesta”.

MSchG:n 33 a §:n 1 momentissa sdddetdan seuraavaa:

"Jokainen voi hakea véhintaén viiden vuoden ajan Itdvallassa rekisterityna olleen tai
2 §:n 2 momentin mukaisesti Itdvallassa suojatun tavaramerkin menettidmisti, jos
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tavaramerkin haltija tai kolmas haltijan suostumuksella ei ole kiyttinyt sitéd
tosiasiallisesti ja tavaramerkin ominaisuudessa Itivallassa tavaroissa tai palveluissa,
joita varten se on rekisteroity (10 a §), menettdmishakemuksen tekemisti edeltivien
viiden vuoden kuluessa, ellei merkin haltija esitd kiyttamittd jattdmiseen péatevad

syyta.”

MSchG:n 2 §:n mukaan kyseista lakia sovelletaan analogisesti tavaramerkkioikeuk-
siin, jotka on saatu Itdvallan tasavallan aluetta varten kansainvilisten sopimusten
perusteella.

Péidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Lidl on kuviomerkin ja sanamerkin "Le Chef DE CUISINE” haltija. Saksalainen
perustana oleva tavaramerkki on ollut suojattu 8.7.1993 lihtien, ja kansainvilinen
tavaramerkki — joka on rekisterdity myos Itdvaltaa varten — 12.10.1993 ldhtien.
Kansainvilinen toimisto julkaisi viimeksi mainittua koskevan ilmoituksen 2.12.1993
ja antoi sen tiedoksi nimetyille sopimusvaltioille.

Lidl pitad valintamyymaliketjua, joka on toiminut Saksassa vuodesta 1973 ldhtien.
Itavallan ensimméinen Lidl-valintamyymaild avattiin 5.11.1998. Vastaaja pitdi
kaupan tavaramerkilld "Le Chef DE CUISINE” varustettuja valmisruokia ainoastaan
omissa myyntipisteissdédn. Ennen ensimma@isten itévaltalaisten valintamyymal6iden
avaamista Lidl esitteli tuotteen yrityksensi sisélld, teki sopimukset tavarantoimitta-
jiensa kanssa ja ryhtyi varastoimaan jo toimitettuja tavaroita.
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MSchG:n 33 a §:n 1 momentin nojalla Haupl haki 13.10.1998 kyseisen tavaramerkin
menetetyksi julistamista Itdvallan tasavallan alueella sen kiyttamittd jattdmisen
vuoksi. Hinen mukaansa mainitussa lainkohdassa sdéddetty viiden vuoden méardaika
oli alkanut kulua heti suoja-ajan alkaessa 12.10.1993. Lidl vaati menettimishake-
muksen hylkadamista. Se vaitti, ettd mainittu médraaika oli alkanut 2.12.1993 ja
padttyi ndin ollen vasta 2.12.1998. Viimeksi mainittuna ajankohtana se tarjosi
kuitenkin jo myytavaksi riidanalaisella merkilld varustettuja tavaroita ensimmadisessé
itdvaltalaisessa valintamyymaldssadn. Se korosti lisdksi suunnitelleensa vuodesta
1994 lahtien liiketoimintansa laajentamista Itdvallassa, mutta uusien myymaldiden
avaaminen mainitussa jasenvaltiossa oli viiviastynyt "byrokraattisten esteiden” takia
ja erityisesti toimilupien myontimisen viivistymisen johdosta.

Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (Itdvallan patenttiviraston mitattomyys-
osasto) julisti merkin olevan suojaamaton Itdvallan tasavallassa 12.10.1998 lihtien.
Lidl valitti tastd paatoksestd Oberster Patent- und Markensenatiin (patentti- ja
tavaramerkkiasioita kisittelevi ylin jaosto).

Tiéssd tilanteessa Oberster Patent- und Markensenat paitti lykéti asian kisittelya ja
esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko - - direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, etta
‘rekisterdintimenettelyn padttymisen ajankohdalla’ tarkoitetaan suoja-ajan
alkamisajankohtaa?
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2) Onko [kyseisen] direktiivin 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, etti
tavaramerkin kayttdmétta jattdmiseen on olemassa hyviksyttivia syitd, kun
tavaramerkin haltijan noudattaman vyritysstrategian toteuttaminen viivistyy
yritykseen ndhden ulkoisista syistéd, vai pitdako tavaramerkin haltijan muuttaa
yritysstrategiaansa voidakseen kiyttdd tavaramerkkiddn ajoissa?”

Yhteisojen tuomioistuimen toimivalta

Aluksi on selvitettiavd, onko Oberster Patent- und Markensenat EY 234 artiklassa
tarkoitettu tuomioistuin ja onko yhteiséjen tuomioistuin niin ollen toimivaltainen
lausumaan sille esitetyista kysymyksista.

Vakiintuneen oikeuskédytannén mukaan arvioitaessa sitd, onko ennakkoratkaisua
pyytava toimielin EY 234 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin, mika on pelkéstdan
yhteison oikeuden perusteella ratkaistava kysymys, yhteiséjen tuomioistuin ottaa
huomioon useita seikkoja, joita ovat muun muassa toimielimen lakisddteisyys,
pysyvyys, sen tuomiovallan pakottavuus, menettelyn kontradiktorisuus, toimiminen
oikeussddntojen soveltajana ja riippumattomuus (ks. mm. asia C-54/96, Dorsch
Consult, tuomio 17.9.1997, Kok. 1997, s. I-4961, 23 kohta ja asia C-53/03, Syfait ym.,
tuomio 31.5.2005, Kok. 2005, s. I-4609, 29 kohta).

Taltd osin on — samoin kuin julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 25—
29 kohdassa — arvioitava Itdvallan patenttilain (Patentgesetz 1970, BGBI. 259/1970;
jaljempdna Patentgesetz) sdaannoksia.
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Mainitun lain 74 ja 75 §:sté, joissa méaritellddn Oberster Patent- und Markensenatin
toimivalta ja kokoonpano, ilmenee ensinndkin, ettd kyseinen elin tayttaa lakisddtei-
syyttd ja riippumattomuutta koskevat edellytykset. Kyseisen lain 74 §:n 9
momentissa sdddetddn lisdksi nimenomaisesti, etti elimen jdsenet toimivat
tehtdvissddn tdysin riippumattomina ilman, ettd heitd sitovat mitkdén ohjeet.
Saman pykildn 6 ja 7 momentin mukaan jasenten uudistettavissa oleva toimikausi
on viisi vuotta ja se voi padttyd ennenaikaisesti ainoastaan erityisisté ja tasméllisesti
madritellyista syistd, joita ovat esimerkiksi Itdvallan kansalaisuuden menettaminen
tai oikeustoimikelpoisuuden rajoitus.

Oberster Patent- und Markensenatin pysyvyys voidaan johtaa Patentgesetzin 70 §:n
2 ja 3 momentista sekd 74 §:n 1 momentista, joissa sdddetddn, etti kyseinen elin on
toimivaltainen ratkaisemaan Nichtigkeitsabteilung des Patentamtesin ja Beschwer-
deabteilung des Patentamtesin (Itdvallan patenttiviraston valituslautakunta) p&a-
toksistd nostetut kanteet ilman ajallista rajoitusta. Mainitun elimen toimivallan
pakollisuus ilmenee samoista sddnnoksistd, sillda sen toimivalta ratkaista edelld
mainitut kanteet on lakisdéteinen, ja se ei ole luonteeltaan valinnaista.

Oberster Patent- und Markensenatissa kédytdvan menettelyn osalta Patentgesetzin
140 §:n 1 momentissa viitataan saman lain 113-127 ja 129-136 §:dén, joissa
sdddetddn tdsmaillisesti menettelysdinnoksistd, joista ilmenee, ettd mainittu elin
soveltaa oikeussddntojd ja ettd siind kiytdva menettely on kontradiktorista.

Edella esitetyilld perusteilla Oberster Patent- und Markensenat on EY 234 artiklassa
tarkoitettu tuomioistuin ja tdten yhteisdjen tuomioistuin on toimivaltainen
vastaamaan ensin mainitun sille esittdmiin kysymyksiin.
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Ennakkoratkaisukysymysten arviointi

Ensimmdinen kysymys

Ensimmidiselld kysymyksellddan ennakkoratkaisua pyytianyt tuomioistuin tiedustelee,
onko direktiivin 10 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd "rekisterdintimenettelyn
pédttymisen ajankohdalla” tarkoitetaan suoja-ajan alkamisajankohtaa. Se pyrkii siis
selvittimién, alkaako viiden vuoden méiraaika, joka merkin haltijalle on asetettu
merkin tosiasiallisen kayton aloittamiseksi, kulua hetkesti, jolloin kyseisen merkin
suoja-aika alkaa.

Pidasian kantaja ja Itdvallan hallitus katsovat, ettd rekisterdintipdivé eli ajankohta,
jolloin suoja-aika Itdvallan lain mukaan alkaa, vastaa direktiivin 10 artiklan
1 kohdassa tarkoitettua “rekisterdintimenettelyn péattymisen ajankohtaa”.

Pidasian vastaaja, Ranskan hallitus ja Euroopan yhteis6jen komissio sitd vastoin ovat
sitd mieltd, ettd “rekisterdintimenettelyn péddttymisen ajankohdalla” ei tarkoiteta
suoja-ajan alkamista vaan ajankohtaa, jolloin tutkintamenettely tistd menettelystéd
vastaavassa virastossa on paittynyt. Madridin sopimuksen mukaisen kansainvélisen
rekisterdinnin yhteydessa rekisterdintimenettely ei voi péaéttyd ennen kuin méara-
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aika, joka kansallisilla viranomaisilla on suojan alustavan epadmisen toteamiseksi, on
padttynyt tai ndmé viranomaiset vahvistavat suojan lopullisesti.

Esitettyyn ennakkoratkaisukysymykseen vastaamiseksi on ensinnikin korostettava,
ettd padasiassa kyseessé olevan kaltaisella tavaramerkin kansainviliselld rekisteroin-
nilld on yhtymikohtia useisiin oikeusjirjestyksiin. Sovellettavaksi tulevat nimittdin
ensinnikin Madridin sopimuksen méériykset, joissa midritellddn olennaisilta osin
rekisterdinnin se osa, joka tapahtuu kansainvilisessd toimistossa, ja toisaalta
kansalliset sdédnnokset, joiden on oltava yhteison oikeuden ja erityisesti direktiivin
mukaisia. Talta osin direktiivin 1 artiklassa saadetdan, etta sitd "sovelletaan kaikkiin
— — tavaramerkkeihin, — - joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa
jasenvaltiossa”.

Lisiksi on tismennettivi, ettd kuten direktiivin kolmannessa perustelukappaleessa
todetaan, direktiivilld ei pyritd jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddannon taydelli-
seen ldhentimiseen. Direktiivin viidennessd perustelukappaleessa korostetaan tiltd
osin seuraavaa: "Jasenvaltiot saavat vapaasti sditdd menettelystd, jota noudatetaan
rekisterdityjen tavaramerkkien rekisterdinnissd, menettamisessd tai mitattomaksi
julistamisessa; ne voivat esimerkiksi padttad tavaramerkin rekisterdintimenettelyn ja
mitattoméksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekd siité, tulisiko
aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisterdintimenettelyssd vai mitattdméksi julista-
misessa noudatettavassa menettelyssd vai molemmissa menettelyissd, ja jos
aikaisempien oikeuksien menettimisestd voidaan padttaa rekisterdintimenettelyssé,
ne voivat noudattaa menettelys, jossa rekisterdintihakemusta vastaan voidaan tehdi
viite, tai menettelyd, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia
— —”. Naistd direktiivin kohdista ilmenee titen, ettd silli ei yhdenmukaisteta
tavaramerkkien rekisteréinnin menettelyllisia kysymyksia.

Néama seikat on otettava huomioon tulkittaessa direktiivin 10 artiklan 1 kohtaa. Taltd
osin on huomattava, ettdi mainitussa sddnnoksessd ei madritetd yksiselitteisesti
kéyttdmisajan alkua eikéd niin siind sdddetyn viiden vuoden maéréajan alkamishet-
ked. Mainitun kohdan sanamuodossa itse asiassa madritellddn kyseinen alkamishetki
suhteessa rekisterdintimenettelyyn eli siis sellaiseen alaan, jota direktiivilld ei
yhdenmulkaisteta. Kuten komissio véittas, tillaisen sanamuodon ansiosta kyseistid
médrdaikaa voidaan mukauttaa kansallisten menettelyllisten erityispiirteiden mukai-
sesti.

I-4704



28

29

30

31

HAUPL

Tastd syystd jasenvaltiot voivat vapaasti jarjestdd rekisterdintimenettelyn, ja niiden
tehtivind on tdten padttdd muun muassa siitd, koska menettelyn katsotaan
paittyneen.

Nain ollen padasiassa kyseesséd olevan kaltaisen kansainvilisen rekisterdinnin osalta
sen jasenvaltion, jota varten rekisterdintihakemus on jétetty, on omien menettely-
sdannostensd mukaisesti maaritettdva hetki, jolloin rekisterdintimenettely paittyy.

Téstd syystd padasian kantajan viitettd, jonka mukaan péivé, jolloin tavaramerkki
merkitdan rekisteriin, vastaa direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
“rekisterdintimenettelyn padattymisen ajankohtaa”, ei voida hyviksyd. Tama vaite
johtaa nimittdin siihen, ettd viimeksi mainittua sddnnostid tulkitaan ainoastaan
Itdvallan menettelysddnndsten valossa, vaikka mainitussa sdannéksessé tarkoitetun
ajankohdan madrittiminen voi edellisessd kohdassa esitetyistd syistd vaihdella
kansallisten lainsdddéntojen valilla.

Edelld esitetyistd syistd ensimmaiiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava
siten, ettd direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu “rekisterdintimenettelyn
padttymisen ajankohta” on maédritettdva kussakin jasenvaltiossa kyseisessd valtiossa
voimassa olevien rekisteréintid koskevien menettelysadanndosten perusteella.
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Toinen kysymys

Toisella kysymykselldén kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko direktiivin
12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd tavaramerkin kidyttamatta jattdmiseen on
olemassa hyviksyttivid syitd, kun tavaramerkin haltijan noudattaman yritysstrate-
gian toteuttaminen viivistyy yritykseen ndhden ulkoisista syistd, vai pitddko
tavaramerkin haltijan téllaisessa tapauksessa muuttaa yritysstrategiaansa voidakseen
kéyttaa tavaramerkkiddn ajoissa.

Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee taltd osin, ettd viivdstys pédasiassa kyseessd
olevalla tavaramerkilld varustettujen tavaroiden myytéiviksi tarjoamisessa Itivallan
markkinoilla johtui yhtdaltd Lidlin strategiasta, jonka mukaan se tarjoaa kyseisid
tavaroita myytaviksi ainoastaan omissa myyntipisteissdin, ja toisaalta siiti seikasta,
ettd sen ensimmdisten itdvaltalaisten valintamyyméléiden avaaminen viivéstyi
"byrokraattisten esteiden” takia.

Itdvallan hallitus epdilee sitd, voidaanko tdma kysymys ottaa tutkittavaksi, koska se
katsoo, ettd kysymys on muotoiltu &&rimmadisen abstraktein termein ja ettéd
tosiseikkojen kuvaus ei ole riittdvian konkreettinen.

Vaikka ennakkoratkaisupyynnéssid todella esitetidn ainoastaan lyhyt tiivistelma
toisen kysymyksen taustalla olevista tosiseikoista, kun taas padasian osapuolet sité
vastoin ovat vedonneet lukuisiin tosiseikkoihin, tima seikka ei kuitenkaan ole
omiaan johtamaan esilld olevassa asiassa siihen, ettd kyseinen kysymys olisi jatettava
tutkimatta. Vaikka kansallisen tuomioistuimen esitys tosiseikoista onkin niukka,
yhteiséjen tuomioistuin voi kuitenkin sen perusteella ymmartaa riittavalld tavalla
kysymykseen liittyvin asiayhteyden kyetikseen antamaan kansalliselle tuomioistui-
melle hyodyllisen vastauksen, jonka ansiosta viimeksi mainittu kykenee ratkai-
semaan padasian oikeudenkéynnin siten, ettd se ottaa huomioon kaikki tosiseikat,
joiden arviointi kuuluu ainoastaan sille. Toinen kysymys on siis otettava
tutkittavaksi.
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Asiakysymyksen osalta yhteis6jen tuomioistuimelle esitetyt direktiivin 12 artiklan
1 kohtaa koskevat huomautukset ovat yhteneviisid sikéli, ettd niissd pyritddn
antamaan kisitteelle “hyviksyttavit syyt” sellainen merkitys, ettd kyse on
asianosaiseen yritykseen ndhden ulkoisista tai sen tahdosta riippumattomista
olosuhteista.

Padasian kantaja tismentdd kuitenkin, ettd yritysstrategia itsessddn ei voi koskaan
muodostaa anteeksiantoperustetta ja etti joka tapauksessa on syytd arvioida
tavaramerkin haltijan konkreettista kayttaytymistd tilanteessa, jossa se kohtaa
yritykseen nihden ulkoisia vaikeuksia.

Pddasian vastaaja puolestaan katsoo, ettd yritykseen ndhden ulkoiset syyt, jotka
viivyttavit taloudellisesti tarkoituksenmukaisen yritysstrategian toteuttamista, ovat
hyviksyttavia syitd tavaramerkin kayttdmatta jattamiseksi.

Komissio katsoo, ettd hyviksyttavista syista tavaramerkin kayttamatta jattamiseksi ei
ole kyse tilanteessa, jossa tavaramerkin haltijan noudattaman vyritysstrategian
toteutus — mikd yleensd on viimeksi mainitun péitettivissd oleva asia — on
viivdstynyt siihen nihden ulkoisista syistd, mutta kyseinen tavaramerkin haltija ei ole
mukauttanut yritysstrategiaansa hyvisséd ajoin.

Itdvallan hallituksen mukaan hyviksyttdvit syyt merkin kdyttimattd jattdmiseksi
ovat olemassa, kun kiyttaméttd jiattdminen johtuu vakavasti noudatetun yritys-
strategian toteuttamisen viivdstymisestd, joka on aiheutunut yritykseen nihden
ulkoisista syistd kuten esimerkiksi oikeudellisista tai pakottavista taloudellisista
syista.
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Ranskan hallitus vaittdd vield, ettd “hyviksyttavillda syilla” on ymmérrettava
tarkoitettavan yrityksen tahdosta riippumattomia olosuhteita kuten julkisvallan
madrdyksid tai ylivoimaisen esteen aiheuttamia tilanteita.

Aluksi on pohdittava, onko direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kisitetti
“hyvaksyttavit syyt” tulkittava yhtendisesti.

Sekd yhteison oikeuden yhdenmukaisen soveltamisen periaate ettd yhdenvertai-
suusperiaate edellyttavit, ettd yhteison oikeuden sellaisen sdanndn sanamuotoa, joka
ei sisdlld mitddn nimenomaista viittausta jisenvaltioiden oikeuteen sdidnniksen
sisdllon ja soveltamisalan médrittamiseksi, on normaalisti tulkittava itsendisesti ja
yhdenmubkaisesti koko Euroopan yhteisossi (ks. vastaavasti asia C-287/98, Linster,
tuomio 19.9.2000, Kok. 2000, s. [-6917, 43 kohta ja asia C-40/01, Ansul, tuomio
11.3.2003, Kok. 2003, s. [-2439, 26 kohta).

Edelld mainitussa asiassa Ansul antamansa tuomion 31 kohdassa yhteisGjen
tuomioistuin katsoi, ettd direktiivin 10 ja 12 artiklassa tarkoitettua tavaramerkin
"tosiasiallisen kayton” kasitettd on tulkittava yhtendisesti. Direktiivin seitsemannestd,
kahdeksannesta ja yhdeksdnnestd perustelukappaleesta, samoin kuin sen 10-
15 artiklasta nimittdin ilmenee, ettd yhteistn lainsddtdja on halunnut asettaa
tavaramerkkioikeuksien sailyttamiselle saman tosiasiallista kayttoa koskevan edelly-
tyksen kaikissa jdsenvaltioissa, jotta tavaramerkille annettava suoja ei vaihtele
kulloinkin kyseessd olevan lain mukaan (em. asia Ansul, tuomion 27-29 kohta).
Koska hyviksyttivien syiden tarkoituksena on mahdollistaa se, ettd tilanteet, joissa
tavaramerkkid ei ole tosiasiallisesti kaytetty, voidaan hyviksyttdvasti perustella
merkin menettimisen vélttdmiseksi, ndiden syiden tehtavé liittyy téten laheisesti
tosiasiallisen kidyton tehtdvadn niin, ettd “hyviksyttavien syiden” késitettd koskevat
samat yhdenmukaista soveltamista koskevat vaatimukset kuin tavaramerkin
"tosiasiallisen kidyton” kisitetta.

Tamédn johdosta yhteiséjen tuomioistuimen on tulkittava yhdenmukaisesti
direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua késitettd “hyvaksyttava syy
kéyttamatta jattdmiseen”.
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Tamé sddannos koskee tilannetta, jossa tavaramerkki on rekisterdity mutta
tavaramerkin haltija ei kayt4 sita. Mikali tilanne on néin viiden vuoden yhtéjaksoisen
madrdajan verran, haltija voi menettia oikeutensa, ellei se voi vedota hyviksyttaviin
syihin.

On kuitenkin todettava, ettd kyseinen sdidnnds ei sisdlld mitddan vihjettd siind
mainittujen "hyviksyttdvien syiden” luonteesta tai ominaispiirteisté.

Myoés TRIPS-sopimuksen, jonka osapuolena Euroopan yhteisé on, 19 artiklan
1 kohdassa kasitelladn kuitenkin tavaramerkin kayttovelvoitetta ja syitd, joilla
tavaramerkin kidyttamittd jittamista voidaan perustella. Mainitussa kohdassa
kyseessi olevalle kasitteelle annettu maaritelma voi titen muodostaa tulkintaohjeen
direktiivin yhteydessi kiytettyd hyviksyttiavien syiden vastaavaa kisitettd varten.

TRIPS-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan nojalla kayttamétta jattdmisen oikeuttavina
pétevind syind pidetddn tavaramerkin haltijan tahdosta riippumattomia olosuhteita,
jotka muodostavat tavaramerkin kidyton esteen.

Nidin ollen on selvitettivd, minkityyppiset olosuhteet muodostavat kyseisessd
madrayksessd tarkoitetun tavaramerkin kidyton esteen. Ei néet ole harvinaista, ettéd
tavaramerkin haltijan tahdosta riippumattomat olosuhteet vaikeuttavat jollain
hetkelld kyseisen merkin kéytt66nottamisen valmisteluja, vaikkakin useissa tapauk-
sissa kyse on ratkaistavissa olevista vaikeuksista.
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Taltd osin on mainittava, ettd direktiivin kahdeksannessa perustelukappaleessa
todetaan, ettd "yhteisossa rekisterdityjen — — tavaramerkkien kokonaisméidran — —
vihentiamiseksi on tirkedd edellyttdd, ettd rekisteroityjd tavaramerkkeji todella
kéytetddn tai muuten ne menetetidn”. Tamidn perustelukappaleen valossa on
ilmeistd, ettd direktiivin 12 artiklan 1 kohdan systematiikan vastaista olisi se, etti
tavaramerkin kéyttamatta jattamisen hyviksyttavien syiden kisitteelle myonnettii-
siin liian laaja ulottuvuus. Edelld mainitussa perustelukappaleessa esitetty tavoite
ndet vaarantuisi, mikéli miki tahansa este — olipa se kuinka vihdinen tahansa — joka
on riippumaton tavaramerkin haltijan tahdosta, riittdisi oikeuttamaan tavaramerkin
kayttamatta jattimisen.

Erityisesti, kuten julkisasiamies on perustellusti korostanut ratkaisuehdotuksensa
79 kohdassa, riittdvaa ei voi olla se, ettd pddasiassa mainitun kaltaiset "byrokraattiset
esteet” eivit kuulu tavaramerkin haltijan valinnanvapauden piiriin, vaan nailld
esteilld on lisdksi oltava viliton yhteys tavaramerkkiin jopa siind mdirin, ettd sen
kéytto riippuu kyseisten hallintomuodollisuuksien paattymisesta.

On kuitenkin tismennettava, ettid esteelld ei valttamatti ole tehtdva tavaramerkin
kéyttoda mahdottomaksi, jotta silld voitaisiin katsoa olevan merkkiin riittavén valiton
yhteys, silld tilanne voi olla ndin my®és, kun kyseiselld esteelld tehddéan tavaramerkin
kéytté kohtuuttomaksi. Mikili este on sen luonteinen, ettd silli vaarannetaan
vakavasti tavaramerkin asianmukainen kiyttd, ei voi olla kohtuullista edellyttdd
tavaramerkin haltijan kaikesta huolimatta kiyttavin sitd. Néin ollen tavaramerkin
haltijan ei esimerkiksi voitaisi kohtuudella edellyttid tarjoavan tavaroitaan
myytaviksi kilpailijoidensa myyntipaikoissa. Tillaisissa tilanteissa ei vaikuta
kohtuulliselta edellyttdd, ettd tavaramerkin haltija mukauttaa yritysstrategiaansa,
jotta kyseisen merkin kaytto kaikesta huolimatta olisi mahdollista.
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Tamin johdosta ainoastaan esteitd, joilla on riittavin véliton yhteys tavaramerkkiin
ja jotka tekevit kyseisen merkin kdyton mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi seka
jotka ovat riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta, voidaan pitdd kyseisen
merkin kdyttimattd jattdmisen hyviksyttivind syind. Se, tekisiko yritysstrategian
muuttaminen esilld olevan esteen ratkaisemiseksi kyseisen merkin kiytén kohtuut-
tomaksi, on ratkaistava tilannekohtaisesti. Kansallisen tuomioistuimen, jonka
ratkaistavaksi péddasian oikeusriita on saatettu ja joka ainoana voi huomioida
merkitykselliset tosiseikat, tehtivdnd on suorittaa edelld mainittu arviointi esilld
olevassa oikeudenkdynnissa.

Edelld esitetyistd syistd toiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, etti
direktiivin 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd “hyviksyttavin syyn
tavaramerkin kayttamdtta jattdmiseen” muodostavat esteet, joilla on véliton yhteys
tavaramerkkiin ja jotka tekevit kyseisen tavaramerkin kdyton mahdottomaksi tai
kohtuuttomaksi sekd jotka ovat riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta.
Kansallisen tuomioistuimen tehtivdnd on ndiden ohjeiden valossa arvioida p#i-
asiassa kyseessé olevia tosiseikkoja.

Oikeudenlkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisGjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pédittda oikeudenkiyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkiyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin néille
asianosaisille huomautusten esittdmisestd yhteisdjen tuomioistuimelle, ei voida
maardtd korvattaviksi.

Niilld perusteilla yhteisjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon lihentimisesta 21.12.1988
annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu ”rekisterdintimenettelyn péittymisen ajankohta”
on méiritettivd kussakin jisenvaltiossa kyseisessd valtiossa voimassa
olevien rekisteréintii koskevien menettelysiinnosten perusteella.
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2) Direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd
“hyviksyttivian syyn tavaramerkin kiyttimitti jattimiseen” muodostavat
esteet, joilla on viliton yhteys tavaramerkkiin ja jotka tekeviit kyseisen
tavaramerkin kiytén mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi sekid jotka ovat
riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta. Kansallisen tuomioistui-
men tehtivind on niiden ohjeiden valossa arvioida piidasiassa kyseessd
olevia tosiseikkoja.

Allekirjoitukset
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