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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljés jaosto)

25 péivand tammikuuta 2024 *

Ennakkoratkaisupyyntdo — EU-tavaramerkki — Asetus (EU) 2017/1001 — 9 artiklan 2 kohta
ja 3 kohdan a—c alakohta — EU-tavaramerkin tuottama oikeus — Kisite "merkin kdyttdminen
elinkeinotoiminnassa” — 14 artiklan 1 kohdan c alakohta — EU-tavaramerkin vaikutuksiin
kohdistuvat rajoitukset — EU-tavaramerkin haltijan oikeus kieltda kolmatta kayttamaéstd samaa
tai samankaltaista merkkid kuin tavaramerkki auton varaosia varten — Etuséleikon osa, joka on
tarkoitettu autonvalmistajan tavaramerkkid esittavian tunnuksen kiinnittamiseen

Asiassa C-334/22,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynndsti, jonka Sad Okregowy w
Warszawie (Varsovan alueellinen tuomioistuin, Puola) on esittanyt 25.2.2022 tekemallddn
paitokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 23.5.2022, saadakseen ennakkoratkaisun
asiassa
Audi AG
vastaan
GQ

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Lycourgos sekéd tuomarit O. Spineanu-Matei
(esittelevd tuomari), J.-C. Bonichot, S. Rodin ja L. S. Rossi,

julkisasiamies: L. Medina,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Siekierzynska,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa ja 8.6.2023 pidetyssd istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esitténeet

— Audi AG, edustajinaan J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska ja P. Siekierzynski,
adwokaci,

— GQ, edustajinaan E. Jaroszynska-Koztowska ja S. Karpierz, radcowie prawni,

* Oikeudenkéyntikieli: puola.
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— Puolan hallitus, asiamiehinddn B. Majczyna, J. Lachowicz ja J. Sawicka,
— Ranskan hallitus, asiamiehinddn R. Bénard, A. Daniel ja E. Timmermans,

— Euroopan komissio, asiamiehinddn aluksi S. L. Kaléda, P. Némeckovd, ]J. Samnadda ja
B. Sasinowska, sittemmin P. Némeckov4, ]. Samnadda ja B. Sasinowska,

kuultuaan julkisasiamiehen 21.9.2023 pidetyssa istunnossa esittimén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 9 artiklan 2 kohdan
ja 3 kohdan a alakohdan seké 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan tulkintaa.

Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Audi AG ja GQ ja joka koskee sellaisen
EU-tavaramerkin, jonka haltija Audi on, tuottaman oikeuden viitettyd loukkausta.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Asetus 2017/1001

Asetuksen 2017/1001 9 artiklan, jonka otsikko on “EU-tavaramerkin antamat
oikeudet”, 1-3 kohdassa sdddetdédn seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteréinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet.

2. Rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivad hankittujen oikeuksien
soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd kaikkia kolmansia osapuolia
ilman hénen suostumustaan kayttdmaéstd elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja
varten, jos:

a) tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki, ja sitd kdytetddn samoja tavaroita tai palveluita varten
kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteroity;

b) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitd kdytetddn samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on
rekisteroity, jos tdmé aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara
tunnuksen ja tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta;

c) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siité, kdytetdanko sité
sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivit ole
samankaltaisia kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisterdity, jos viimeksi mainittu
tavaramerkki on laajalti tunnettu [Euroopan] unionissa ja merkin aiheeton kaytté merkitsee
EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviaksi kayttamistd taikka on
haitaksi EU-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.
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3. Edelld 2 kohdassa sééddetyin edellytyksin voidaan kieltdd erityisesti:
a) tunnuksen paneminen tavaroihin tai tavaroiden pééllyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tillaista
tarkoitusta varten tunnusta kayttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta
kayttden;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti tunnusta kayttden;
d) tunnuksen kdytto toimi- tai liikkenimena taikka toimi- tai liikenimen osana;
e) tunnuksen kaytto liikeasiakirjoissa ja mainonnassa;

f) tunnuksen kaytto vertailevassa mainonnassa [harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta
12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston] direktiivin 2006/114/EY
[(EUVL 2006, L 376, s. 21)] vastaisella tavalla.”

Kyseisen asetuksen 14 artiklassa, jonka otsikko on "EU-tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat
rajoitukset”, sdddetddn seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltdimddn kolmatta osapuolta kéyttdmasta
elinkeinotoiminnassa seuraavia:

c) EU-tavaramerkkid tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi EU-tavaramerkin haltijan
tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin kyseisen tavaramerkin
haltijan tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin kun kyseisen tavaramerkin kayttiminen on
tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien, kayttotarkoituksen
osoittamiseksi.

2. Edelld olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos kolmas osapuoli kdyttdaa tavaramerkkid hyvaa
lilketapaa noudattaen.”

Asetus (EY) N:o 6/2002

Yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1)
19 artiklan, jonka otsikko on "Yhteisomallin antamat oikeudet”,1 kohdassa sdddetddan seuraavaa:

"Rekisteroity yhteisomalli antaa haltijalleen yksinoikeuden kayttda mallia ja estdd kolmatta osapuolta
kayttdmastd sitd ilman haltijan lupaa. Edelld mainittu kaytto kasittda erityisesti sellaisen tuotteen,
johon kyseinen malli sisdltyy tai johon sitd sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille
saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai kidyton seka tillaisen tuotteen varastoinnin ndihin
tarkoituksiin.”

ECLI:EU:C:2024:76 3
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Kyseisen asetuksen 110 artiklan, jonka otsikko on ”Siirtymidsddnnds”, 1 kohdassa sdddetddn
seuraavaa:

"Kunnes tdhdn asetukseen komission ehdotuksesta tehtdvit muutokset tulevat voimaan,
yhteisomalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, joka on osa moniosaista tuotetta, jota kdytetddn
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen
alkuperiisen ulkoasun palauttamiseksi.”

Pédaasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Audi on autonvalmistaja ja jaljempdna esitetyn EU-kuviomerkin, joka on rekisterdity numerolla
000018762 ja joka kattaa muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvat
"maakulkuneuvot, ilma-alukset ja vesikulkuneuvot, kyseisten tdhdn luokkaan kuuluvien
tavaranimikkeiden  osat ja  tarvikkeet, mukaan lukien moottorit”  (jaljempédna
AUDI-tavaramerkki), haltija.

GQ on luonnollinen henkild, joka myy verkkosivuston kautta auton varaosia padasiassa varaosien
jalleenmyyjille. Témén toiminnan puitteissa GQ mainosti ja piti kaupan Audin vanhoihin 1980-
ja 1990-luvun malleihin mukautettuja ja tarkoitettuja etuséleikkoja. Etuséleikoissé oli osa, joka oli
tarkoitettu autoja valmistavan Audin tavaramerkin tunnuksen (jiljempdnd Audin tunnus)
kiinnittdmiseen.

Audi on vuodesta 2017 alkaen nostanut GQ:ta vastaan kanteita estddkseen titéd pitdmaéstd kaupan
sellaisia muita kuin alkuperiisid varaosia, joiden osat vastaavat muodoltaan osittain tai kokonaan
AUDI-tavaramerkkia.

Audi nosti erityisesti 5.5.2020 ennakkoratkaisua pyytdneessd Sad Okregowy w Warszawiessa
(Varsovan alueellinen tuomioistuin, Puola) kanteen, jossa se vaati, ettd GQ:ta kielletdan
mainostamasta, tuomasta maahan, pitimdstd kaupan tai saattamasta markkinoille muita kuin
alkuperaiisiéd etusileikkojd, joissa on sama tai samankaltainen merkki kuin AUDI-tavaramerkki.
Audi vaati myds, ettd Puolan tulliviranomaisten takavarikoimat 70 etusileikkod, jotka Audin
mukaan loukkasivat AUDI-tavaramerkkiin perustuvia yksinoikeuksia, havitetdan.

GQ vastustaa nditd vaatimuksia vedoten autonvalmistajien kdytdntoon olla vastustamatta
sellaisten muiden kuin alkuperdisten etusileikkdjen myyntid, joissa on osa auton valmistajan
tavaramerkkid esittavin tunnuksen kiinnittdmista varten.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo, ettd sen on kisiteltdvinddn olevan riidan

ratkaisemiseksi ratkaistava, ulottuuko sen mukaan vahvasti erottamiskykyisen, Puolassa yleisesti
tunnetun ja Audiin selvisti liitetyn AUDI-tavaramerkin tuottama suoja myos osiin, jotka on
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tarkoitettu Audin tunnuksen kiinnittdmiseen etusileikkoihin ja jotka ovat ulkondoltddn ja
erityisesti muodoltaan samanlaisia, sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaisia tai
yksinkertaisesti samankaltaisia kuin AUDI-tavaramerkki.

Taltd osin ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo ensinnékin, ettd on arvioitava, mita
seuraa siitd, ettei tavaramerkkioikeudessa ole sddnnostd, joka vastaa niin sanottua
korjauslauseketta, josta sdddetdédn asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan 1 kohdassa.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin korostaa nimittdin, ettd on suojeltava sekd
vadristymatontd kilpailua ettd kuluttajien intressid saada valita, ostavatko he auton alkuperdisen
osan tai muun kuin alkuperdisen osan. Kyseinen tuomioistuin tdsmentdd, ettd vaikka nyt
késiteltavassd asiassa ei ole kysymys yhteisomallista, viittaus niin sanottuun korjauslausekkeeseen
perustuu ajatukseen, ettd EU-tavaramerkki ei voi tuottaa haltijalleen laajempia oikeuksia kuin ne,
jotka perustuvat EU-tavaramerkin ja yhteisomallin yhdessd tuottamiin oikeuksiin. Saman
tuomioistuimen mukaan 6.10.2015 annetusta maardyksestd Ford Motor Company (C-500/14,
EU:C:2015:680, 39 ja 42 kohta) ilmenee, ettei kyseistd lauseketta voida soveltaa analogisesti
tavaramerkkioikeudessa. Kyseinen tuomioistuin kuitenkin pohtii, eikd mainittua maéraystd ole
syytd tulkita eri tavalla 20.12.2017 annetun tuomion Acacia ja D’Amato (C-397/16 ja C-435/16,
EU:C:2017:992) johdosta, jotta viltetddn tilanne, jossa kolmansilla ei olisi oikeutta kayttaa
autonvalmistajan tavaramerkkida valmistaakseen ja pitddkseen kaupan varaosia kyseisen
valmistajan ajoneuvoihin eikd liioin oikeutta olla kéyttdmaéttd tavaramerkkia mainitussa
tarkoituksessa. Kyseinen tuomioistuin katsoo, ettd vaikka niin sanottua korjauslauseketta ei
unionin  tuomioistuimen  oikeuskdytdnnén  mukaan voida  soveltaa  analogisesti
tavaramerkkioikeudessa, unionin lainsdatdja on silti voinut pitdd tavaramerkkien suojan
rajoittamista mahdollisena tai tdllainen mahdollisuus voi perustua 6.10.2015 annettuun
maéérdykseen Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pohtii nédin ollen, osoittaako tavaramerkki kyseisen
tuomioistuimen kasiteltdviand olevan asian olosuhteissa varaosan alkuperai ollessaan osa kyseista
varaosaa. Se pohtii myos, voidaanko auton varaosan, kuten etuséleikon, osaa pitdd merkking, joka
osoittaa tavaran alkuperdd, jos kyseisen auton valmistajan tunnus voidaan kiinnittdd varaosaan
tuon osan avulla ja jos kyseinen osa on samanmuotoinen kuin valmistajan tavaramerkki tai on
sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki.

Toiseksi ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin pohtii, onko asetuksen
2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, ettd se on esteend sille, ettd
EU-tavaramerkin haltija kieltdd kolmatta kéyttamaistd elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on
sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin mainittu tavaramerkki, auton
varaosia, kuten etusileikkojd, varten, kun kyseinen merkki on varaosien osa, joka on tarkoitettu
autonvalmistajan tunnuksen Kkiinnittdmiseen kyseisiin varaosiin. Ennakkoratkaisua pyytdnyt
tuomioistuin erottaa tiassd suhteessa kaksi tilannetta sen mukaan, onko tillaisen tunnuksen
kiinnittdminen teknisesti mahdollista jaljentdmattd kyseisiin varaosiin merkkia, joka on sama tai
sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki. Kyseinen
tuomioistuin kuitenkin tdsmentéd, ettd tdllainen tekninen kriteeri ei olisi helposti sovellettava
arviointiperuste.

Kolmanneksi ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pohtii, mitd arviointiperusteita olisi

tarvittaessa kaytettdvd sen maddrittdmiseksi, kéytetdanko EU-tavaramerkkid hyvéin liiketavan
mukaisesti asetuksen 2017/1001 14 artiklan 2 kohdassa edellytetylld tavalla.

ECLI:EU:C:2024:76 5
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Sad Okregowy w Warszawie on téssd tilanteessa paattanyt lykatad asian kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [asetuksen 2017/1001] 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, etti se on
esteend sille, ettd tavaramerkin haltija tai tuomioistuin kieltdd kolmatta osapuolta
kayttamastd elinkeinotoiminnassa samaa tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista
merkkid kuin EU-tavaramerkki auton varaosissa (etuséleikoissd / jadhdyttimen séleikoissd),
kun on kyse autotarvikkeen (tunnus, joka esittda EU-tavaramerkkid) kiinnitysosasta, ja

— kun on teknisesti mahdollista kiinnittdd alkuperdinen tunnus, joka esittdd
EU-tavaramerkkid, auton varaosaan (etuséleikkoon / jadhdyttimen sileikk66n) kuvaamatta
kyseisessd osassa samaa tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista merkkid kuin
EU-tavaramerkki,

tai silloin,

— kun teknisesti ei ole mahdollista kiinnittdd alkuperdistd tunnusta, joka esittda
EU-tavaramerkkid, auton varaosaan (etuséleikkoon / jadhdyttimen sileikk6on) kuvaamatta
kyseisessd osassa samaa tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista merkkid kuin
EU-tavaramerkki?

Jos [ensimmiisen kysymyksen ensimmaiiseen tai toiseen osakysymykseen] vastataan myontavasti:

2) Millaisia arviointiperusteita on sovellettava téllaisissa tapauksissa, jotta voidaan todeta, onko
EU-tavaramerkin kayttdminen hyvan liiketavan mukaista?

3) Onko [asetuksen 2017/1001] 9 artiklan 2 kohtaa ja 9 artiklan 3 kohdan a alakohtaa tulkittava
siten, ettd tavaramerkki ei tdyta alkuperin osoittamistehtdvaa, jos tavaramerkki on autonosan
muodon osatekiji ja kun asetuksessa 2017/1001 ei ole
[asetuksen 6/2002] 110 artiklan 1 kohdan mukaista korjauslauseketta vastaavaa sadannosta?

4) Onko [asetuksen 2017/1001] 9 artiklan 2 kohtaa ja 9 artiklan 3 kohdan a alakohtaa tulkittava
siten, ettei tavaramerkin kiinnitysosaa, vaikka se on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla
samankaltainen kuin tavaramerkki, voida pitdd tavaramerkkini, joka tdyttdad alkuperédn
osoittamistehtdvin, kun tavaramerkin kiinnitysosa, joka kuvaa muodollaan tavaramerkkid tai
on sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin se, on autonosan muodon osatekija
ja kun asetuksessa 2017/1001 ei ole asetuksen [6/2002] 110 artiklan 1 kohdan mukaista
korjauslauseketta vastaavaa sdannosta?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Kolmas ja neljds kysymys

Aluksi on muistutettava, ettd asetuksen 2017/1001 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan
EU-tavaramerkki  antaa  haltijalleen  yksinoikeuden  kieltdd = muita  kéyttdmastd
elinkeinotoiminnassa merkkid (ts. tunnusta), joka on sama kuin tavaramerkki, samoille tavaroille
tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisterdéity, tai merkkia, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai
samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sen vuoksi, ettd kyseinen merkki ja EU-tavaramerkki
tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleison keskuudessa
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sekaannusvaaran, taikka merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki,
tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille EU-tavaramerkki on rekisteroity, kun se
on lagjalti tunnettu unionissa, ja jos merkin kidyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi
mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyviaksikayttod taikka olisi
niille haitaksi (ks. vastaavasti tuomio 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267,
31 kohta).

Talta osin ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd kolmannella ja neljannelld kysymykselldén,
jotka on syytd kasitelld yhdessd ja ensimmadiseksi, ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin
tosiasiassa pyrkii selvittdméédn, onko auton varaosan, nimitdin etusdleikon, maahantuonti ja
pitdminen kaupan asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua merkin kéyttdmista
elinkeinotoiminnassa, kun tuossa varaosassa on o0sa, joka on muodoltaan sama tai
samankaltainen kuin autonvalmistajan tavaramerkki ja joka on tehty kyseisen autonvalmistajan
tavaramerkkid esittdvin tunnuksen kiinnittdmiseksi kyseiseen varaosaan.

Sitd vastoin ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin ei kolmannen kysymyksensd sanamuodosta
huolimatta pohdi sitd, voidaanko merkki rekister6ida EU-tavaramerkiksi. Rekisteroidyn
yksilollisen EU-tavaramerkin, kuten téssa tapauksessa AUDI-tavaramerkin, keskeinen tehtava on
nimittdin taata kuluttajille, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty
alkuperd (ks. vastaavasti tuomio 8.6.2017, W. F. Gozze Frottierweberei ja Gozze, C-689/15,
EU:C:2017:434, 40 ja 41 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen). Néin ollen téllaisen tavaramerkin
oletetaan pystyvdn sellaisenaan ja muiden seikkojen poissa ollessa osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen alkuperdn. Ennakkoratkaisupyynnosté ei ilmene, ettd sen esittdnyt tuomioistuin olisi
epdavarma siitd, onko AUDI-tavaramerkin rekisteréinti EU-tavaramerkiksi ollut perusteltua ja
voidaanko kyseiselld tavaramerkilld osoittaa niiden tavaroiden alkuper, joita varten tavaramerkki
on rekisteroity.

On myos tiarkedd korostaa, ettd asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua merkin
kéayttamistd elinkeinotoiminnassa koskevaa soveltamisedellytystd on arvioitava ennen kuin
mahdollisesti arvioidaan sitd, onko olemassa saman asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu sekaannusvaara. Sen arvioiminen, kéytetddnko merkkid elinkeinotoiminnassa, ei
nimittdin edellyta sekaannusvaaran olemassaoloa.

Lopuksi on muistutettava, ettd asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b ja ¢ alakohdan nojalla voidaan
kieltdd tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tdllaista
tarkoitusta varten merkkia kéyttden taikka tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkia
kdyttden. Siten my0s edelld mainitut sddnnokset voivat olla relevantteja pddasiaa ratkaistaessa,
kun otetaan huomioon ennakkoratkaisupyynnossé selostetut pédasian tosiseikat.

Niin ollen kolmas ja neljas kysymys on muotoiltava uudelleen siten, ettd ennakkoratkaisua
pyytdnyt tuomioistuin kysyy niilld ldhinnd, onko asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohtaa
ja 9 artiklan 3 kohdan a-c alakohtaa, kun kyseisessd asetuksessa ei ole asetuksen
N:o 6/2002 110 artiklan niin sanottua korjauslauseketta vastaavaa sdannostd, tulkittava siten, etta
kolmas, joka ilman sellaisen autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, suostumusta tuo
maahan ja pitdd kaupan auton varaosia, nimittdin kyseisten autojen etusileikkdji, joissa on
kyseistéd tavaramerkkid esittdavan tunnuksen kiinnittdmiseen tarkoitettu osa, joka on muodoltaan
samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, kayttad merkkia
elinkeinotoiminnassa tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtaville.
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Ensiksi on todettava, ettd vaikka EU-tavaramerkkiné suojattu merkki voi tietyissé olosuhteissa olla
suojattu myOs yhteisomallina, ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd padasiassa on kyse
yksinomaan EU-tavaramerkin antamasta suojasta eikd myos yhteisomallin antamasta suojasta.

On tdrkedd todeta, kuten ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on tehnyt, ettei unionin
lainsdétdja ole asetuksessa 2017/1001 sddtdnyt niin sanotusta korjauslausekkeesta, josta on
saddetty mallioikeudessa asetuksen N:o 6/2002 110 artiklassa.

Unionin tuomioistuin on liséksi jo selventdnyt asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan soveltamisalaa
siten, ettd sddnnoksessd tehdddn erditd rajoituksia ainoastaan mallisuojaan eiké silld vaikuteta
unionin tavaramerkkioikeutta koskeviin sddnnoksiin. Kyseinen sddnnods ei siten merkitse
minkddnlaista poikkeusta unionin tavaramerkkioikeudesta (ks. vastaavasti médrdys 6.10.2015,
Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, 39, 41 ja 42 kohta).

Unionin lainsdédtdja on asetuksessa 2017/1001 ottanut huomioon tavoitteen suojata
vadristymatontd kilpailua siten, ettd asetuksen 14 artiklalla rajoitetaan EU-tavaramerkin haltijan
saman asetuksen 9 artiklaan perustuvien oikeuksien vaikutuksia. Mainitulla 14 artiklalla pyritdadn
yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja
tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sisimarkkinoilla koskevat
perustavanlaatuiset intressit siten, ettd tavaramerkkioikeus voi tdyttdd tehtdvinsd olennaisena
osana vadristyméttomén kilpailun jérjestelmédd, jonka luominen ja ylldpitiminen on
EUT-sopimuksen tavoitteena (ks. vastaavasti madrdys 6.10.2015, Ford Motor Company,
C-500/14, EU:C:2015:680, 43 kohta oikeuskdytdntoviittauksineen).

Nidin ollen asetuksen 2017/1001 9 artiklaa ei autonvalmistajien ja muiden kuin alkuperdisten
varaosien myyjien vilisen vadristymattoman kilpailun suojaamisen tavoitteen huomioon
ottamiseksi voida tulkita tavalla, joka johtaisi asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan analogiseen
soveltamiseen ja EU-tavaramerkin haltijan asetuksen 2017/1001 9 artiklaan perustuvien
oikeuksien rajoittamiseen asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan nojalla.

Toiseksi on todettava, ettd asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kayttamisen
késitetta ei  maddritelld  kyseisessd  asetuksessa  (tuomio  22.12.2022, Louboutin
(Tavaramerkkioikeutta loukkaavan merkin kéaytto sdhkoiselld markkinapaikalla), C-148/21
ja C-184/21, EU:C:2022:1016, 25 kohta).

Oikeuskaytdnnostd ilmenee, ettd asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaan
EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd kolmansia kayttdmasté elinkeinotoiminnassa ilman
haltijan suostumusta merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, tai merkkia, joka sen
vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja ettd merkki ja tavaramerkki
tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleison keskuudessa
sekaannusvaaran, joka sisaltdd myds vaaran merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasta.
Tatd oikeutta saadaan kuitenkin kayttaa ainoastaan niissa tilanteissa, joissa se, ettd kolmas kayttaa
merkkid, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtdville, joihin kuuluvat paitsi
tavaramerkin keskeinen tehtévé, eli tavaran tai palvelun alkuperian takaaminen kuluttajalle, myos
sen muut tehtdvit, kuten kyseisen tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekd viestinté-,
investointi- ja mainontatehtdvit (tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi
Caterpillar ~ Forklift =~ Europe,  C-129/17, EU:C:2018:594, 33 ja 34  kohta
oikeuskéyténtoviittauksineen).
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Lisaksi kyseisen asetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohdasta seuraa, ettd laajalti tunnetun
EU-tavaramerkin haltija voi kieltdd kolmatta kéyttdmastd ilman haltijan suostumusta
elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki,
riippumatta siitd, kaytetddnko sitd sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja,
samankaltaisia tai erilaisia kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteréity, jos merkin
aiheeton kéyttd merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyvéksi
kéyttdmista tai on niille haitaksi.

Tdhén liittyen unionin tuomioistuin on jo todennut kayttamisen kasitteestd, ettd silla tarkoitetaan
yksinomaan kolmannen suorittamia aktiivisia toimia (ks. vastaavasti tuomio 25.7.2018, Mitsubishi
Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, 38 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen) ja ettei niitd kdyttomuotoja, jotka EU-tavaramerkin haltija voi
kieltdd, ole lueteltu tyhjentédvasti asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdassa (ks. vastaavasti
tuomio 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, 32 kohta
oikeuskayténtoviittauksineen).

EU-tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkid kéytetdédn elinkeinotoiminnassa,
kun merkkia kiytetddn taloudellisen hydodyn saamiseen tdahtddvissd kaupallisessa toiminnassa
eikd yksityisesti (ks. vastaavasti tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01,
EU:C:2002:651, 40 kohta ja tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08—C-238/08,
EU:C:2010:159, 50 kohta).

EU-tavaramerkin tehtédvistd sen tdmédn tuomion 21 ja 31 kohdassa mainitulla keskeiselld
tehtavilld, eli alkuperédn takaamisella, voidaan muun ohella osoittaa, ettd kaikkien télla
tavaramerkilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen valmistusta tai toimittamista on valvonut
yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta, minké tarkoituksena on se, ettd tavaramerkki voi
tayttdd keskeisen tehtdvansa vadristymattomaén kilpailun jéarjestelméssa (ks. vastaavasti tuomio
12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, 48 kohta ja tuomio 25.7.2018,
Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594,
35 kohta).

EU-tavaramerkin muista tehtédvistd sen investointitehtdvd kasittdd tavaramerkin haltijan
mahdollisuuden kdyttda tavaramerkkidén sellaisen maineen luomiseen tai sdilyttdmiseen, jolla
voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidat merkkiuskollisiksi, ja tatd voidaan tavoitella useilla
erilaisilla kaupallisilla keinoilla. Niinpéa kyseiselle tehtéville aiheutetaan haittaa, jos silld, ettd
EU-tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltainen kolmas kayttdd merkkid, joka on sama tai
samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, samoja, samankaltaisia tai erilaisia tavaroita tai
palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteréity, hairitdaan
merkittavasti sitd, ettd tavaramerkin haltija kayttaa tavaramerkkidédn sellaisen maineen luomiseksi
tai ylldpitamiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heiddt merkkiuskollisiksi.
Tavaramerkin ~ haltila ~ voi  ndin  ollen  kieltdd  tallaisen  kdytéon  asetuksen
2017/1001 9 artiklan 2 kohdan nojalla (ks. vastaavasti tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha
ja  Mitsubishi Caterpillar  Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, 36 kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).

Nyt kasiteltdvissa tapauksessa on tirkedd todeta kolmannen ja neljannen kysymyksen perustuvan

sithen ldahtokohtaan, ettd GQ:n maahantuomat ja kaupan pitdmit etusidleikot eivit ole
AUDI-tavaramerkin haltijan tuotteita eikd niitd ole saatettu markkinoille sen suostumubksella.
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Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee lisdksi ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen
katsovan, ettd Audin tunnuksen kiinnittdmiseen tarkoitettu etusileikon osa on muodoltaan
samanlainen tai samankaltainen kuin AUDI-tavaramerkki. Kyseinen muoto on siten asetuksen
2017/1001 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu merkki, eika tata arviota voi muuttaa se seikka, ettd
kysymys on auton varaosan, nimittdin etusileikon, osasta.

Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee myos, ettd timd merkki on pantu tai siséllytetty kyseisiin
etuséleikkoihin niiden pitdmiseksi kaupan, mikd on asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan
a alakohdassa tarkoitettua merkin kayttdmistd. Siltd osin kuin GQ tuo maahan ja pitdd kaupan
kyseisella merkilla varustettuja etusdleikkdja, sen voidaan lisdksi katsoa kayttavdan merkkid
kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b ja ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Niin on varsinkin kun, kuten nyt kisiteltdvéssa asiassa, kyseinen osa on sijoitettu varaosaan eli
etusdleikkoon siten, ettd jos valmistajan tavaramerkkid esittdvdd tunnusta ei ole kiinnitetty
varaosaan, sama tai samankaltainen merkki kuin kyseinen tavaramerkki on kohdeyleison
nahtévissd sen ndahdessd varaosan, ja kyseinen kohdeyleisd koostuu henkiloistd, jotka haluavat
ostaa tuollaisen varaosan korjatakseen tai korjauttaakseen auton. Téllainen seikka on omiaan
havainnollistamaan, ettd kyseisen varaosan, jota kolmas tuo maahan, mainostaa ja pitdd kaupan,
ja AUDI-tavaramerkin haltijan vélilld vallitsee aineellinen yhteys.

Kolmanneksi on todettava, ettd téllainen kayttd voi mahdollisesti haitata yhtd tai useampaa
tavaramerkin tehtévista.

Talta osin on muistutettava, ettd asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohta koskee niin
sanotun kaksinkertaisen samuuden tilannetta, eli sitd, ettd kolmas kayttdd samaa merkkia kuin
EU-tavaramerkki samanlaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity. Téssd tilanteessa tavaramerkin haltija voi asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan
nojalla kieltdaa kolmatta kayttdmastd merkkid asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla
(ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604,
33 kohta), jos kyseinen kéytto aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa tavaramerkin tehtéville, joihin ei
kuulu yksinomaan tavaramerkin keskeinen tehtdva eli tavaran tai palvelun alkuperdn takaaminen
kuluttajille, vaan myos tavaramerkin muut tehtédvit, kuten muun muassa tavaran tai palvelun
laadun takaaminen sekd tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvit tehtdvat (ks.
vastaavasti  tuomio  3.3.2016,  Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 26  kohta
oikeuskéytantoviittauksineen).

Ellei kaksinkertaista samuutta ole kolmannen kayttaman merkin ja EU-tavaramerkin vélilld seka
kyseessa olevien tavaroiden vililld, ja erityisesti, jos kolmannen kéayttdma merkki ja
EU-tavaramerkki ovat samankaltaisia eivitkd samoja kyseessd olevien tavaroiden tai palveluiden
ollessa samoja tai samankaltaisia, kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, aiheuttaako merkin
kaytto asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran.
Oikeuskaytdnnossa on katsottu, ettd sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd
kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti
keskenddn sidoksissa olevista yrityksistd (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
EU:C:1999:323, 17 kohta ja tuomio 8.7.2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, 51 kohta).
Niin ollen tavaramerkin haltija voi kyseisen sddnnoksen nojalla kieltdda kolmatta kayttdmasta
samaa tai samankaltaista merkkid vain, jos merkin kaytto sekaannusvaaran olemassaolon takia
aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa tavaramerkin niin sanotulle keskeiselle tehtéavalle (ks.
vastaavasti  tuomio  3.3.2016,  Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 27  kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).
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Jos tavaramerkki on asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla
lagjalti tunnettu unionissa, tavaramerkin haltijalla on oikeus tdmdn tuomion 32 kohdassa
mainituin edellytyksin kieltdd kolmatta kayttdmidstd elinkeinotoiminnassa samaa tai
samankaltaista merkkid kuin kyseinen tavaramerkki. Laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan
mahdollisuus kayttda tatd oikeutta ei edellytd sekaannusvaaraa kohdeyleison keskuudessa (ks.
vastaavasti tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 70
ja 71 kohta oikeuskdyténtoviittauksineen).

Nyt kasiteltdvassa asiassa kansallisen tuomioistuimen asiana on ratkaista yhtdaltd, onko GQ:n
kayttama merkki, joka muodostuu Audin tunnuksen kiinnittdmiseen tarkoitetun etusileikon osan
muodosta, sama tai samankaltainen kuin AUDI-tavaramerkki, ja toisaalta, onko etuséleikko sama
tai samankaltainen kuin yksi tai useampi niistd tdman tuomion 7 kohdassa mainituista tavaroista,
joita varten tavaramerkki on rekisteroity.

Jos kansallinen tuomioistuin katsoo, ettd kyseinen muoto on sama merkki kuin
AUDI-tavaramerkki ja ettd kyseiset etuséleikot ovat varaosina samanlaisia kuin ne tavarat, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity, kyseisen tuomioistuimen on sovellettava asetuksen
2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaa.

Jos kyseinen tuomioistuin sen sijaan katsoo, ettd GQ kayttada merkkid, joka on samankaltainen
mutta ei sama kuin AUDI-tavaramerkki ja ettd kyseiset etusdleikét varaosina ovat samoja tai
samankaltaisia kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, sen on arvioitava, onko
olemassa asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara,
kun otetaan huomioon kaikki olennaiset seikat, kuten merkkien ja tavaroiden samankaltaisuuden
aste, tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen kohdeyleis66n kuuluvan
keskivertokuluttajan tapa mieltdd asia ndhdessddn tavarat, joita varten kolmas kayttdaa kyseistd
merkkid, sekd kohdeyleison tarkkaavaisuuden taso, EU-tavaramerkin erottamiskyky ja lisdksi
olosuhteet, joissa tavaroita pidetddn kaupan (ks. vastaavasti tuomio 11.11.1997, SABEL,
C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta ja tuomio 4.3.2020, EUIPO v. Equivalenza Manufactory,
C-328/18 P, EU:C:2020:156, 57 ja 70 kohta).

Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee liséksi, ettd AUDI-tavaramerkki on yleisesti tunnettu Puolassa
ja ettd sillai on vahva erottamiskyky. Jos kansallinen tuomioistuin katsoo, ettd kyseinen
tavaramerkki nauttii laajaa mainetta ja ettd Audin tunnuksen kiinnittimiseen tarkoitettu
etusdleikon osa on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki,
tavaramerkin on saatava suojaa télld perusteella riippumatta siitd, ovatko GQ:n maahantuomat ja
kaupan pitdmit etusileikot ja ne tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteroity,
samoja, samankaltaisia tai erilaisia. GQ:ta voidaan siten kieltdd kayttamastd merkkid asetuksen
2017/1001 9 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla, jos kansallinen tuomioistuin toteaa, ettd
merkin kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsee AUDI-tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epdoikeutettua hyviksikdyttod taikka on niille haitaksi. Jos ndin on, kansallisen
tuomioistuimen ei tarvitse arvioida sekaannusvaaran olemassaoloa, koska kyseisessd
asiayhteydessa silld seikalla, ettd keskivertokuluttaja mieltdd, etteivit etuséleikot ole alkuperaisia
osia, ei ole merkitysta.

Kaikki edella esitetyt nakokohdat huomioon ottaen kolmanteen ja neljanteen kysymykseen on
vastattava, ettd asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohtaa ja 3 kohdan a—c alakohtaa on tulkittava
siten, ettd kolmas, joka ilman sellaisen autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija,
suostumusta tuo maahan ja pitdd kaupan auton varaosia, nimittdin kyseisten autojen
etusdleikkoja, joissa on kyseistd tavaramerkkié esittdvdn tunnuksen kiinnittdmiseen tarkoitettu
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osa, joka on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, kayttaa
merkkid elinkeinotoiminnassa tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin
tehtdville, miké on kansallisen tuomioistuimen varmistettava.

Ensimmdinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin kysyy ensimmadiselld kysymykselldédn ldéhinnd, onko
asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, etta se on esteeni sille, ettd
autonvalmistaja, joka on EU-tavaramerkin haltija, kieltdd kolmatta kéyttdméstd samaa tai
samankaltaista merkkid kuin kyseinen tavaramerkki kyseisten autojen varaosia, nimittdin
etusdleikkoja, varten, kun tdmd merkki muodostuu kyseistd tavaramerkkid esittdvin
autonvalmistajan tunnuksen kiinnittdmiseen tarkoitetun etuséleikon osan muodosta, ja kun
otetaan huomioon, onko kyseisen tunnuksen kiinnittiminen etuséleikkoon teknisesti mahdollista
panematta kyseistd merkkid etusileikkoon.

Aluksi on todettava, ettd vaikka EU-tavaramerkin haltija voi kieltdd kolmatta kdyttdmastd samaa
tai samankaltaista merkkid kuin EU-tavaramerkki asetuksen 2017/1001 9 artiklan nojalla, saman
asetuksen 14 artiklassa rajoitetaan siind mainituin edellytyksin EU-tavaramerkin haltijan oikeutta
vastustaa kyseistd kéayttoa.

Niinpa asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan EU-tavaramerkki ei
oikeuta haltijaansa kieltiméddn kolmatta kayttimastd elinkeinotoiminnassa EU-tavaramerkkid
tavaroiden tai palvelujen yksiloimiseksi tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai
viitatakseen niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina erityisesti silloin, kun
tavaramerkin kdyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun, kuten lisdtarvikkeen tai varaosan,
kayttotarkoituksen osoittamiseksi.

Siitd huolimatta, ettd kyseisen sdidnnoksen, joka vastaa jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon
ladhentdmisestd 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
(EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, ja sitd unionin
alemmin voimassa olleessa lainsddddnnosséd edeltineen sddnnoksen vélilld on huomattavia eroja,
tavaramerkin haltija ei myoskddn nyt voimassa olevan sddannoksen mukaan voi kieltdd kolmatta
kayttamasta kyseistd tavaramerkkia, jos sen kayttdminen on vélttdmétonta tavaran tai palvelun,
erityisesti lisdtarvikkeen tai varaosan, kiyttotarkoituksen osoittamiseksi ja jos tavaramerkkid
kaytetddn hyvaa liiketapaa noudattaen, ja tdméd on vastedes yksi niistd tilanteista, joissa
tavaramerkin antamaa yksinoikeutta ei voida kéyttdad kolmatta vastaan (ks. vastaavasti tuomio
11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, 44—46 kohta).

Tassa tilanteessa kyseessa olevalla tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden rajoituksella pyritaan
sallimaan se, ettd tavaramerkin haltijan tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin ndhden tdydentdvien
tavaroiden ja palvelujen toimittajat kayttavat tavaramerkkid ilmoittaakseen ymmarrettévasti ja
kattavasti yleisolle kaupan pitdménséd tavaran tai tarjoamansa palvelun kéyttotarkoituksen eli
toisin sanoen ilmoittaakseen omien tavaroidensa tai palvelujensa ja mainitun tavaramerkin
haltijan tavaroiden tai palvelujen viliseen kéyttoon liittyvdan suhteen (ks. analogisesti tuomio
17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, 33 ja 34 kohta
ja tuomio 11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, 51 kohta).

Niin ollen tilanne, jossa kolmas kayttaa tavaramerkkia tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi

tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin
tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina silloin, kun se on tarpeen kolmannen kaupan
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pitdmén tavaran tai sen tarjoaman palvelun kiyttotarkoituksen osoittamiseksi, on asetuksen
2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksi niisté tilanteista, joissa tavaramerkin
haltija ei voi kieltdd tavaramerkin kayttoa (ks. vastaavasti tuomio 11.1.2024, Inditex, C-361/22,
EU:C:2024:17, 52 kohta). Tama tavaramerkin haltijalle asetuksen 9 artiklan nojalla kuuluvan
yksinoikeuden rajoitus on sovellettavissa kuitenkin vain, jos kolmas kayttdd tavaramerkkié hyvéin
liiketavan mukaisesti saman asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Nyt kasilla olevassa tapauksessa ennakkoratkaisupyynnostéd ilmenee, ettd AUDI-tavaramerkin
kanssa muodoltaan samanlainen tai samankaltainen etusdleikon osa mahdollistaa kyseistd
tavaramerkkid  esittdvin  tunnuksen  kiinnittdimiseen  etusdleikkoon. Kuten  sekd
ennakkoratkaisupyynndstid ettd osapuolten huomautuksista ilmenee, mainitun osan muodon
valinnan perusteena on ollut halu pitdd kaupan etusileikkod, joka muistuttaa mahdollisimman
paljon kyseisen autonvalmistajan alkuperdista etusaleikkoa.

Tallaisesta tilanteesta, jossa yritys, joka ei ole taloudellisesti sidoksissa tavaramerkin haltijaan,
panee saman tai samankaltaisen merkin kuin kyseinen tavaramerkki kaupan pitdmiinsé varaosiin,
jotka on tarkoitus siséllyttda tavaramerkin haltijan tavaroihin, on kuitenkin erotettava tilanne,
jossa tuollainen yritys kayttdd tavaramerkkid osoittaakseen, ettd kyseiset varaosat on tarkoitus
sisdllyttdd tavaramerkin haltijan tavaroihin, kuitenkaan panematta varaosiin samaa tai
samankaltaista merkkid kuin tavaramerkki. Vaikka viimeksi mainittu nédista tilanteista on tdméan
tuomion 55 kohdassa tarkoitettu tilanne, ensiksi mainittu tilanne ei sitd ole. Saman tai
samankaltaisen merkin kuin tavaramerkki paneminen kolmannen kaupan pitiméaén tavaraan ei
ole asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua kéyttod, eikéd se siten
kuulu minkadn kyseisessd sadnnoksessd mainitun tilanteen soveltamisalaan, kuten julkisasiamies
on ratkaisuehdotuksensa 57 kohdassa todennut.

Nidin ollen on niin, ettd jos merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, on
sellainen auton varaosan osa, joka on tarkoitettu kyseisten autojen valmistajan tunnuksen
kiinnittdmiseen kyseiseen varaosaan ja jota ei kéytetd tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi
tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin kyseisen
tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina vaan kyseisen tavaramerkin haltijan tavaran
jaljentdmiseksi mahdollisimman tarkasti, timéankaltainen tavaramerkin kéyttiminen ei kuulu
asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan alaan.

Tassd tilanteessa ei ole merkitysta silld, onko autonvalmistajan tavaramerkkia esittdvan tunnuksen
kiinnittiminen etusdleikkoon teknisesti mahdollista ilman, etti tunnuksen kiinnittimiseen
tarkoitetun osan muoto muodostaa saman tai samankaltaisen merkin kuin tavaramerkki. Siti,
ettd GQ kayttad tdtd muotoa, jota ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pitdd nyt
kasiteltavdassa asiassa samana tai samankaltaisena merkkind kuin AUDI-tavaramerkkid, on
arvioitava asetuksen 2017/1001 9 artiklassa sdddettyjen sddntojen perusteella, sellaisina kuin
unionin tuomioistuin on niitd tulkinnut tdmin tuomion 42-48 kohdassa selostetussa
oikeuskaytdnndssa.

Kaikki edelld esitetyt nakokohdat huomioon ottaen ensimmadiseen kysymykseen on vastattava,
ettd asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, etti se ei ole esteena
sille, ettd autonvalmistaja, joka on EU-tavaramerkin haltija, kieltdd kolmatta kayttamastd samaa tai
samankaltaista merkkid kuin kyseinen tavaramerkki kyseisten autojen varaosia, nimittdin
etusdleikkoja, varten, kun tdma merkki muodostuu kyseistd tavaramerkkia esittdvin tunnuksen
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kiinnittdmiseen tarkoitetun etuséleikon osan muodosta, eikd tédssd suhteessa ole merkitysta silld,
onko kyseisen tunnuksen kiinnittdminen etusileikkéon teknisesti mahdollista panematta kyseisté
merkkia etuséleikkoon.

Toinen kysymys

Kun otetaan huomioon ensimmadiseen kysymykseen annettu vastaus, toiseen kysymykseen ei ole
tarpeen vastata.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian késittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen
asiana on paattdad oikeudenkédyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkédyntikuluja, jotka ovat
aiheutuneet muille kuin ndille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin
tuomioistuimelle, ei voida maariata korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (neljés jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 9 artiklan 2 kohtaa ja 3 kohdan a—c alakohtaa

on tulkittava siten, etti

kolmas, joka ilman sellaisen autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija,
suostumusta tuo maahan ja pitid kaupan auton varaosia, nimittdin Kkyseisten autojen
etusileikkojd, joissa on kyseistd tavaramerkkia esittivin tunnuksen kiinnittimiseen
tarkoitettu osa, joka on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen
tavaramerkki, kayttia merkkid elinkeinotoiminnassa tavalla, joka voi aiheuttaa
vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtiville, mikd on kansallisen tuomioistuimen
varmistettava.

2) Asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa
on tulkittava siten, etta

se ei ole esteeni sille, etti autonvalmistaja, joka on EU-tavaramerkin haltija, kieltda
kolmatta kayttimista samaa tai samankaltaista merkkid kuin kyseinen tavaramerkki
kyseisten autojen varaosia, nimittiin etusileikkojd, varten, kun tima merkki
muodostuu kyseistd tavaramerkkia esittivin tunnuksen kiinnittimiseen tarkoitetun
etusileikon osan muodosta, eikd tissd suhteessa ole merkitystid silli, onko kyseisen
tunnuksen Kkiinnittiminen etusileikkoon teknisesti mahdollista panematta kyseista
merkkii etusileikkoon.

Allekirjoitukset

14 ECLI:EU:C:2024:76



	Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 25 päivänä tammikuuta 2024 
	tuomion 
	Asiaa koskevat oikeussäännöt 
	Asetus 2017/1001 
	Asetus (EY) N:o 6/2002 

	Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset 
	Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu 
	Kolmas ja neljäs kysymys 
	Ensimmäinen kysymys 
	Toinen kysymys 

	Oikeudenkäyntikulut 


