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1 Yleiset huomautukset

1.1 Menettamis- ja mitatointiperusteet

EUTM-asetuksen 63 artiklan 1 kohdan  mukaisesti menettamis- ja
mitatdintimenettelyssa kasitelladan menettamista ja mitattdmaksi julistamista koskevia
vaatimuksia.

Menettamisperusteista saddetdan EUTM-asetuksen 58 artiklassa.

Mitattdomyysperusteet puolestaan esitetddn EUTM-asetuksen 59 artiklassa (ehdottomat
perusteet) ja 60 artiklassa (suhteelliset perusteet). Katso jaliempana olevasta liitteesta
1 lisatietoja mitattomyysperusteiden soveltamisen ajallisesta laajuudesta asetuksen
(EU) 2015/2424 voimaantulon jalkeen.

Naiden yleisten perusteiden lisdksi menettamis- tai mitattdmyysvaatimuksen esittaja
voi vedota erityisiin perusteisiin yhteisomerkin menettamista tai mitatointia koskevassa
pyynnéssaan EUTM-asetuksen 81 artiklan nojalla (menettdmisperusteet) ja EUTM-
asetuksen 82 artiklan nojalla (mitattdmyysperusteet). Tarkastusmerkin menettamista tai
mitatointid koskevassa pyynndssaan vaatimuksen esittdja voi vedota tavaramerkin
91 artiklaan (menettamisperusteet) ja 92 ' artiklaan (mitattomyysperusteet) (ks.
jaliempana olevat kohdat 2.5 ja 2.6 seka 3.4 ja 3.5).

Tarkastusmerkin menettamista tai mitatointia koskevassa pyynnossaan vaatimuksen
esittdja voi vedota tavaramerkin 91 artiklaan (menettdmisperusteet) ja 92 artiklaan
(mitattdmyysperusteet) (ks. jaliempana olevat kohdat 2.5 ja 2.6 seka 3.4 ja 3.5). Tama
on vaihtoehtoinen vaatimus_EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan b alakohdan
(luettuna yhdessa EUTM-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan kanssa) nojalla mitattémaksi
julistamista koskevassa menettelyssa. Lisatietoja on jaliempana kohdassa 1.3.3 ja
ohjeiden osan D, Menettaminen ja mitatointi, jaksossa 1, Menettamis- ja
mitatéintimenettelyt.

Delegoidun EUTM-asetuksen 12—19 artiklassa esitetdan asianmukaiset saanndkset,
jotka koskevat menettamista ja mitattdmaksi julistamista koskevia vaatimuksia, naiden
menettelyjen kielia, tutkittavaksi ottamisen edellytyksia, perusteluja, asiasisallon
tutkintaa jne.

1.2 Inter partes -menettely

Virasto ei koskaan itse kaynnistd menettadmis- ja mitatdintimenettelyja. Aloitteen taytyy
tulla mitatdintivaatimuksen esittdjaltd myos silloin, kun vaatimus perustuu ehdottomiin
mitattdmyysperusteisiin.

EUTM-asetuksen 63 artiklan 1 kohdassa esitetdan ehdot, jotka vaatimuksen esittajan
on taytettdva, jotta silld olisi asiavaltuus jattdad menettdmistd tai mitattdmaksi
julistamista koskeva hakemus. Katso lisatietoja ohjeiden osan D, Menettaminen ja
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mitatdinti, jakson 1, Menettdmistd ja mitatdintid koskevat menettelyt, kohdista 2.1. ja
4.1.

1.3 Menettamisen ja mitatoinnin vaikutukset
1.3.1 Menettamisen oikeusvaikutus

Menettamistd koskevan_EUTM-asetuksen 62 artiklan 1 kohdan mukaan EU-
tavaramerkilla ei katsota olleen menettamisvaatimuksen tekemispaivasta alkaen
EUTM-asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia niiltd osin kuin haltijan on julistettu
menettaneen oikeutensa kokonaan tai osittain.

Viraston paatoksessa voidaan toisen osapuolen pyynndsta vahvistaa aikaisempi paiva,
jona jokin menettdmisperuste on ilmennyt, mikali pyytava osapuoli osoittaa perustellun
oikeudellisen intressinsd tdhan. Aikaisempi pdivd on voitava maarittaa tarkasti
asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella. Aikaisempi paiva on joka tapauksessa
asetettava sen viiden vuoden suoja-ajan jalkeiseksi, joka EU-tavaramerkin haltijalla on
EUTM-asetuksen 18 artiklan nojalla EU-tavaramerkin  rekisterdinnin  jalkeen
(28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, vahvistettu 08/10/2012, R 444/2011-1, ALPHATRAD
(fig.), § 48-50; 16/01/2014, T-538/12, Alphatrad, EU:T:2014:9).

Silloin, kun menettdmisvaatimusta edeltdd samojen osapuolten valinen EUTM-
asetuksen 128 artiklan mukainen menettdmista koskeva vastakanne ja tuomioistuin
lykkda asian kasittelyd EUTM-asetuksen 128 artiklan 7 kohdan mukaisesti,
tosiasiallinen menettamispaiva tulee olemaan vastakanteen nostamispaiva, vaikka tata
paivamaaraa ei olisi virastolle esitetyssa menettamisvaatimuksessa nimenomaisesti
haettu (ks. jaliempana kohta 2.2.3). Sanotulla ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, etta
vastakanteessa on alun perin voitu hakea tosiasialliseksi menettdmispaivaksi tata
aikaisempaa paivamaaraa (talléin on todistettava laillinen etu).

Katso lisatietoja merkista luopumiseen liittyvasta viraston kaytannosta, kun vireilld on
menettdmisvaatimukseen perustuva asia, ohjeiden osan D, Menettdminen ja mitatdinti,
jakson 1, Menettamis- ja mitatéintimenettely, kohdasta 4.3.

1.3.2 Mitatoinnin oikeusvaikutus

EUTM-asetuksen 62 artiklan 2 kohdan mukaan mitattomaksi julistetulla EU-
tavaramerkilld ei katsota alun perinkdan olleen EUTM-asetuksessa tarkoitettuja
vaikutuksia.

Katso lisatietoja merkista luopumiseen liittyvasta viraston kaytadnndsta, kun vireilld on
mitatointivaatimukseen perustuva asia, ohjeiden osan D, Menettdminen ja mitatdinti,
jakson 1, Menettamis- ja mitatdintimenettely, kohdasta 4.3.
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1.3.3 EU-tavaramerkin siirtoa koskevan pyynnon oikeusvaikutus

Kun EU-tavaramerkin haltija vaatii merkin julistamista mitattémaksi EUTM-asetuksen
60 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla (luettuna yhdessd asetuksen 8 artiklan
3 kohdan kanssa), haltija voi EUTM-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja
163 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan pyytaa merkin siirtoa itselleen vaihtoehtona
merkin mitattdmaksi julistamiselle, jos merkki oli rekisterdity haltijan asiamiehen tai
edustajan nimiin ilman haltijan lupaa. Siirtopyynto ei ole erillinen vaatimusperuste vaan
vain vaihtoehtoinen vaatimus. Jos vaatimus hyvaksytaan, vaatimuksen esittajasta
tulee  EU-tavaramerkin  haltija  takautuvasti riidanalaisen = EU-tavaramerkin
hakemispaivastd tai tarvittaessa etuoikeuspdivastd alkaen. Téallaista vaihtoehtoista
ratkaisua ei ole kaytettavissa muiden mitattémyysperusteiden yhteydessa.

2 Menettaminen

2.1 Johdanto

EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan mukaan menettamisperusteita on kolme:

e EU-tavaramerkkia ei ole otettu tosiasialliseen kayttéon viiden vuoden yhtajaksoisen
jakson kuluessa.

e EU-tavaramerkista on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jattdmisen vuoksi tullut
yleisesti kaytetty nimitys

® EU-tavaramerkki on kayton seurauksena tullut harhaanjohtavaksi, kun tavaramerkin
haltija tai hanen suostumuksellaan joku muu on kayttanyt tavaramerkkia.

Naita perusteita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin jaliempana olevissa kohdissa. Jos
menettamisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten
EU-tavaramerkki on rekisteroity, EUTM-asetuksen 58 artiklan 2 kohdan mukaan EU-
tavaramerkin haltijan julistetaan menettdneen oikeutensa ainoastaan kyseisten
tavaroiden tai palvelujen osalta.

Naiden perusteiden lisaksi EUTM-asetuksen 81 artiklassa luetellaan kolme muuta
erityistd perustetta, joiden nojalla EU-yhteisomerkin haltija voi menettda oikeutensa.
EU-tarkastusmerkkien menettdmistd koskevat erityiset lisdperusteet on lueteltu
EUTM-asetuksen 91 artiklassa.

2.2 EU-tavaramerkin kayttamattomyys — EUTM-asetuksen
58 artiklan 1 kohdan a alakohta

EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa saadetaan, ettd mikali EU-
tavaramerkin rekisterdinnin jalkeisen viiden vuoden yhtajaksoisen ajanjakson kuluessa
ja ennen menettdmisvaatimuksen tekemistd EU-tavaramerkkia ei ole ryhdytty
tosiasiallisesti kayttamaan EUTM-asetuksen 18 artiklassa tarkoitetulla tavalla, oikeus
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EU-tavaramerkkiin on todettava menetetyksi, ellei kayttamatta jattamiselle ole patevaa
syyta.

EUTM-asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa saadetaan, ettd jos EU-tavaramerkkia on
kaytetty vain joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity,
oikeudet menetetdan ainoastaan kayttamatta jatettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta.

Katso lisatietoja todisteiden toimittamista koskevista menettelyllisista seikoista
(todisteiden toimittamiselle asetetut maaraajat, huomautusten esittdmiseen varatut
lisdkierrokset ja asiaankuuluvien lisatodisteiden toimittaminen, todisteiden k&antaminen
jne.) ohjeiden osan D, Menettaminen ja mitatdinti, jaksosta 1, Menettdmis- ja
mitatdintimenettelyt.

Saantgja, joita sovelletaan aikaisempien oikeuksien kayton todistamisen aineelliseen
arviointiin vaitemenettelyssa, voidaan soveltaa kayttamatta jattdmisen perusteella
tehtyjen menettdmisvaatimusten arviointiin (ks. ohjeiden osan C, Vaitemenettely,
jakson 7, Kayton todistaminen). Menettdmismenettelyn yhteydessa ‘on kuitenkin
otettava huomioon useita erityispiirteita, joita tarkastellaan jaljiempana:.

2.2.1 Todistustaakka

Delegoidun EUTM-asetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti todistustaakka on EU-
tavaramerkin haltijalla.

Viraston tehtavana on arvioida sille toimitettuja todisteita ottaen huomioon osapuolten
huomautukset. Virasto ei voi viran puolesta varmistaa aikaisempien tavaramerkkien
tosiasiallista kayttoa. Se ei osallistu todisteiden keraamiseen. Myds oletettavasti hyvin
tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden on toimitettava todisteet osoittaakseen
tavaramerkkiensa tosiasiallisen kaytén.

222 Tosiasiallinen kaytto

Delegoidun EUTM-asetuksen 19 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessa saman asetuksen
10 artiklan 3 kohdan kanssa, mukaisesti kaytdn todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja
todisteista on ilmettava riidanalaisen tavaramerkin kaytdén paikka, aika, laajuus ja
luonne niiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteroity.

Kuten edelld on esitetty, tosiasiallista kayttéa (myos kaytdn paikkaa, aikaa, laajuutta ja
luonnetta) arvioidaan samalla tavalla menettamis- ja mitatéintimenettelyssa ja
vaitemenettelyssa. Ohjeiden osan C, Vaitemenettely, jaksossa 7, Kaytén todistaminen,
esitettyja yksityiskohtaisia ohjeita on noudatettava.

Joidenkin riidanalaisten tavaroiden tai palvelujen tosiasiallisen kayton puuttuminen
merkitsee rekisterditya EU-tavaramerkkid koskevien oikeuksien menettamista
kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Siksi on oltava hyvin huolellinen, kun
menettdmismenettelyssd arvioidaan todisteita rekisteroityjen (ja riidanalaisten)
tavaroiden tai palvelujen kayttamisesta.
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Asia nro Huomautus

EU-tavaramerkki on rekisterdity luokkaan 28
kuuluvia kalastustavaroita, -vélineitd ja -tarvikkeita
varten. Valituslautakunta vahvisti mitatdintiosaston
paatoksen ja luokitteli EU-tavaramerkin edelleen
luokkaan 28 kuuluviin ongenvapoihin ja samaan
luokkaan kalastussiimat, jotka eivat olleet
02/10/2012, riidanalaisia. Valituslautakunta yhtyi
R 1857/2011-4 mitatdintiosaston nakemykseen, jonka mukaan
riidanalaisen EU-tavaramerkin kayton
AQUOS todistamiseksi esitetyt todisteet osoittivat, ettad
tavaramerkkia on kaytetty tosiasiallisesti
ongenvapojen yhteydessa ja ettd nama tavarat
eroavat riittdvasti kalastustavaroiden ja -vélineiden
laajoista luokista, jotta ne voivat. muodostaa
yhtenaisia  alaluokkia. = Vaatimuksentekija ei
riitauttanut tata paatelmaa.

2.2.3 Merkityksellinen ajanjakso

EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla oikeus EU-tavaramerkkiin
voidaan menettdd, jos sitd ei ole otettu tosiasialliseen kayttoon viiden vuoden
yhtajaksoisen jakson kuluessa. EU-tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa
vaatia menetettaviksi, jos tavaramerkkia on ryhdytty tosiasiallisesti kayttamaan tai
alettu uudestaan kayttaa viiden vuoden maaraajan paattymisen jalkeen mutta ennen
menettadmisvaatimuksen tekemista. Edelleen, jos menettdmisvaatimus hyvaksytaan,
EUTM-asetuksen 62 artiklan 1 kohdan mukaan tosiasiallinen menettamispaiva on
menettdmisvaatimuksen tekemispaiva.

Naistd sdanndksista seuraa, ettd haltijan on todistettava riidanalaisen EU-tavaramerkin
tosiasiallinen kayttd6 menettamisvaatimuksen tekemispaivaa edeltivan viiden
vuoden jakson kuluessa (17/12/2020, C-607/19, HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, §
35-41).

Jos esimerkiksi EU-tavaramerkki on rekisteroity 1.1.2011, oikeus siihen voidaan julistaa
menetetyksi 2.1.2016 alkaen. Jos menettdmisvaatimus tehtaisiin 15.9.2016, EU-
tavaramerkin haltijan olisi todistettava merkkinsa tosiasiallinen kayttd ajanjaksolla, joka
alkaa 15.9.2011 ja paattyy 14.9.2016.

Mydskaan siind tapauksessa, ettd EU-tavaramerkkia ei ole otettu tosiasialliseen
kayttddn sen rekisterdintid seuranneen viiden vuoden yhtdjaksoisen jakson kuluessa,
oikeutta siihen ei voida julistaa menetetyksi, mikali tosiasialliseen kayttodon on ryhdytty
taikka se on alkanut uudestaan ennen menettdmisvaatimuksen tekemista. Kuitenkaan
silloin, kun tdma ajanjakso on enintdan vain kolme kuukautta ja kun voidaan todeta,
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ettd tavaramerkin haltija on ryhtynyt tavaramerkin tosiasialliseen kayttdéon tai aloittanut
sen uudestaan valttydkseen merkin menettdmisen mahdollisuudelta, todisteita merkin
kaytosta ei voida ottaa huomioon ja oikeus EU-tavaramerkkiin on julistettava
menetetyksi. Menettamisvaatimuksen esittajalla on todistustaakka nayttaa toteen, etta
se on saattanut EU-tavaramerkin haltijan tietoon aikomuksensa esittda
menettamisvaatimus.

Todisteita tosiasiallisesta kaytosta ajalta ennen viiden vuoden yhtdjaksoista jaksoa,
jolloin merkkia ei ole kaytetty, ei missdan tapauksessa voida ottaa huomioon, olipa
tama kaytto ollut miten pitkakestoista tahansa.

Mikali tavaramerkkioikeudelle haetaan EUTM-asetuksen 62 artiklan 1 kohdan
mukaisesti aikaisempaa tosiasiallista menettamispaivaa, tdma voidaan myontaa —
silla edellytyksella, ettd menettamisvaatimuksen esittaja osoittaa, etta silla on tahan
laillinen oikeus (ks. edelld oleva kohta 1.3.1) — vain silloin, jos riidanalaisen
tavaramerkin tosiasiallista kayttéd ei ole voitu todistaa sen paremmin
menettamisvaatimuksen tekemispaivaa edeltaneen viiden vuoden jakson ajalta kuin
haettua aikaisempaa tosiasiallista menettamispaivaa edeltdneen viiden vuoden jakson
ajalta. Tama seuraa EUTM-asetuksen 62 artiklan 1 kohdan toisesta virkkeestd, jossa
sdadetdan, ettd aikaisempi tosiasiallinen menettdmispaivd voidaan vahvistaa, jos
menettamisperuste “on ilmennyt” kyseisena paivana. Silloinkin, kun haetaan tallaista
aikaisempaa tosiasiallista menettamispaivaa, EU-tavaramerkin haltijan on ensiarvoisen
tarkedad todistaa, ettd riidanalaista tavaramerkkid on tosiasiallisesti kaytetty
menettamisvaatimuksen tekemispaivaa valittomasti edeltaneen viiden vuoden jakson
aikana. Jos kyetaan todistamaan, etta riidanalaista EU-tavaramerkkia on tosiasiallisesti
kaytetty tdman jakson aikana, oikeutta riidanalaiseen tavaramerkkiin ei voida julistaa
menetetyksi. Riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisen kayton todistaminen haettua
aikaisempaa tosiasiallista menettamispaivaa edeltaneelta viiden vuoden jaksolta voi
tulla kyseeseen vain siind tapauksessa, etta riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta
kaytdstd menettdmisvaatimuksen tekemispdivaa valittdmasti edeltdneeltd viiden
vuoden jaksolta ei ole todisteita.

Jos menettamisvaatimusta on edeltdnyt EUTM-asetuksen 128 artiklan mukainen
menettamistd koskeva vastakanne samojen osapuolten valilld ja tuomioistuin on
"lykannyt” asian kasittelya EUTM-asetuksen 128 artiklan 7 kohdan mukaisesti,
tosiasiallinen kayttdé on todistettava vastakanteen nostamispaivaa edeltaneilta viidelta
vuodelta (17/01/2018,_T-68/16, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE
(fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

224 Patevat syyt kayttamatta jattamiseen

Ohjeiden osan C, Vaitemenettely, jaksossa 7, Kaytdn todistaminen, ja etenkin
kohdassa 9 esitettyja yksityiskohtaisia ohjeita on noudatettava.
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2.3 EU-tavaramerkista on tullut yleisesti kaytetty nimitys
(yleiskielen sana) - EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan
b alakohta

EU-tavaramerkki julistetaan menetetyksi, jos tavaramerkista on sen haltijan toiminnan
tai toimimatta jattdmisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai
palvelusta yleisesti kaytetty nimitys, jota varten se on rekisterdity.

2.3.1 Todistustaakka

Todistustaakka on menettamisvaatimuksen esittajalla, jonka on osoitettava, etta
merkista on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti kaytetty nimitys haltijan

® toiminnan tai
e toimimatta jattamisen

VUOKSi.

Virasto tutkii tiedot EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan mukaisesti
menettamisvaatimuksen esittdjan toimittamien tosiseikkojen laajuudelta (13/09/2013,
T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Virasto voi ottaa tutkinnassa huomioon myos
itsestdan selvat ja yleisesti tunnetut seikat.. Sen on_ kuitenkin toimittava
menettamisvaatimuksen esittdjan toimittamien oikeudellisten perusteiden puitteissa.
Mikali menettdmisvaatimus perustuu ainoastaan EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan, tavaramerkkia ei voida julistaa menetetyksi esimerkiksi siksi, etta se on
yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen vastainen.

23.2 Asiaankuuluva ajankohta

Menettamisvaatimuksen = esittajdn on osoitettava, ettd tavaramerkistd on tullut
elinkeinotoiminnassa yleisesti kaytetty nimitys kasiteltavien tavaroiden tai palvelujen
osalta sen paivan jalkeen, jona EU-tavaramerkki on rekisteroity. Myds hakemispaivan
ja rekisterodintipaivan valilla vallinneet tosiseikat ja olosuhteet voidaan kuitenkin ottaa
huomioon. Silla seikalla, ettd merkki on ollut hakemispaivana elinkeinotoiminnassa
yleisesti kaytetty nimitys niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on
rekisteroity, on merkitysta vain mitattémyysvaatimusten osalta.

2.3.3 Kohdeyleiso

EU-tavaramerkki voidaan katsoa menetetyksi EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla, jos siita on tullut yleisnimitys tuotteelle tai palvelulle ei vain joillekin
kohdeyleisosta vaan valtaosalle sitd, my0s niille, jotka liittyvat kyseiselld tuotteella tai
palvelulla harjoitettavaan elinkeinotoimintaan (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka,
EU:C:2004:275, § 23, 26). Sita, onko tavaramerkista tullut siitad tavarasta tai palvelusta,
jota varten se on rekisteroity, elinkeinotoiminnassa yleisesti kaytetty nimitys, on tosin
arvioitava paitsi kuluttajien tai loppukayttdjien kasityksen kannalta myods kyseisten
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markkinoiden ominaispiirteiden mukaan ottaen huomioon ammattilaisten, kuten
myyijien, kasitys (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Tietyissa
olosuhteissa voi kuitenkin riittda, etteivat lopputuotteen myyjat ilmoita asiakkailleen,
ettd merkki on rekisterdity tavaramerkiksi, eivatka tarjoa asiakkailleen myyntihetkella
opastusta, johon kuuluisi myytavien tuotteiden alkuperan osoittaminen (06/03/2014,
C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

234 Yleinen nimitys

Merkki katsotaan “elinkeinotoiminnassa yleisesti kaytetyksi nimitykseksi’, jos
elinkeinotoiminnassa on vakiintunut kaytantd kayttdad kyseistd nimitysta kasitteenad
sellaisista tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisterdity (ks. ohjeiden osan B
Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkaysperusteet, kohta 5, Tavalliset merkit tai
merkinnat (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohta)). Ei ole valttamatdnta
osoittaa, ettd nimitys kuvaa suoraan asiaankuuluvien tavaroiden: tai palvelujen
laatutekijoita tai ominaisuuksia, vaan riittda, ettd hakija kykenee osoittamaan, etta
nimitystd tosiasiallisesti kaytetddn elinkeinotoiminnassa kyseisista tavaroista tai
palveluista. On todenndkdisempada, ettd tavaramerkin erottamiskyky 'heikentyy, jos
merkki on jollakin tavalla suggestiivinen tai iskeva, etenkin jos merkilld on myonteisia
sivumerkityksia, jotka saavat kolmannet osapuolet katsomaan merkin sopivaksi
nimitykseksi tietyn valmistajan tavaroiden tai palvelujen lisdksi myds tietyntyyppisille
tavaroille tai palveluille (30/01/2007, 1 020 C, Stimulation, § 22, 32 ja sitéd seuraavat
kohdat).

Se, ettd tavaramerkkid kaytetaan tietynlaisten tavaroiden tai palvelujen yleisena
nimityksena, osoittaa, ettd se on menettanyt kykynsd erottaa tavaramerkin haltijan
tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista tuotteista. Yksi osoitus tavaramerkin
muuttumisesta yleiseksi nimitykseksi on se, etta sitd kaytetdan yleisesti, kun halutaan
viitata tavaroihin tai palveluihin, jotka ovat tietyntyyppisia tai joilla on tietynlaisia
ominaispiirteitd. Tama ei kuitenkaan yksin ole ratkaisevaa: on myds maaritettava,
kykeneekd tavaramerkki yha erottamaan merkin haltijan tavarat tai palvelut muiden
yritysten vastaavista tuotteista.

Jos vaihtoehtoinen nimitys puuttuu tai jos vaihtoehtoinen nimitys on pitka ja
monimutkainen, se voi my6s olla osoitus siitd, ettd merkistd on tullut
elinkeinotoiminnassa yleisesti kaytetty nimitys tietyille tavaroille tai palveluille.

2.3.5 Haltijan puolustautumiskeinot

Mikali EU-tavaramerkin haltija on toiminut niin kuin kohtuullisesti voidaan kussakin
tapauksessa edellyttda (esimerkiksi jarjestanyt televisiomainoskampanjan tai julkaissut
mainoksia sanomalehdissd tai muissa olennaisissa aikakauslehdissd), EU-
tavaramerkkia ei voida julistaa menetetyksi. Merkin haltijan on myo6s tarkistettava,
pidetddnkd sen tavaramerkkida sanakirjoissa yleiskasitteend. Jos nadin on, merkin
haltijan on esitettava sanakirjan toimittajille pyynto, ettd mydhemmissa painoksissa
kerrottaisiin  tavaramerkin olevan rekisterdity tavaramerkki (EUTM-asetuksen
12 artikla).
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24 EU-tavaramerkista on tullut harhaanjohtava — EUTM-
asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohta

Mikali EU-tavaramerkki on tavaramerkin haltijan tai hanen suostumuksellaan jonkun
muun kaytdén seurauksena tullut harhaanjohtavaksi erityisesti tavaroiden tai palvelujen
luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperan osalta, niille tavaroille tai palveluille,
joita varten se on rekisterdity, merkki voidaan julistaa menetetyksi. Tassa yhteydessa
laadulla tarkoitetaan lahinna ominaispiirretta tai ominaisuutta tietyn laatuvaatimustason
sijasta.

241 Todistustaakka

Virasto tutkii tiedot EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan mukaisesti
menettamisvaatimuksen esittdjan toimittamien tosiseikkojen laajuudelta” (13/09/2013,
T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Se voi ottaa tutkinnassa huomioon myds
itsestdanselvat ja yleisesti tunnetut seikat. Viraston on ‘kuitenkin toimittava
menettamisvaatimuksen esittajan toimittamien oikeudellisten perusteiden puitteissa.

Todistustaakka on menettdmisvaatimuksen esittdjalla, jonka on osoitettava, etta
merkistd on tullut harhaanjohtava kayton seurauksena, kun tavaramerkin haltija on
kayttanyt merkkia. Mikali merkkid on kayttanyt kolmas osapuoli, todistustaakka on
menettdmisvaatimuksen esittgjalla, jonka on osoitettava, ettd kayttdé on tapahtunut
merkin haltijan suostumuksella, paitsi jos kolmas osapuoli on merkin kayttéluvan
haltija.

242 Asiaankuuluva ajankohta

Menettamisvaatimuksen esittdjan on osoitettava, ettd tavaramerkki on tullut EU-
tavaramerkin rekisterdintipaivan jalkeen yleisélle harhaanjohtavaksi niiden tavaroiden
ja palveluiden osalta, joita varten se on rekisteroity, erityisesti tavaroiden tai palvelujen
luonteen, laadun .tai maantieteellisen alkuperan osalta. Se, onko merkki ollut
hakemispaivana harhaanjohtava tai onko sen osalta ollut olemassa harhaanjohtamisen
vaara, on merkityksellinen seikka vain mitattémyysvaatimusten osalta.

243 Sovellettavat vaatimukset

Naissa ohjeissa kasitelldadn kriteereja, joita on sovellettava, kun arvioidaan, onko
EUTM-hakemus EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukainen (ks.
ohjeiden osan B, Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkdysperusteet, kohta 8,
Harhaanjohtavat tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta)).
Kyseiset kriteerit ovat verrattavissa EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaisiin menettamismenettelyihin sovellettaviin vaatimuksiin.

Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan johdanto, Osa D Mitatointi Sivu 1451

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e3680-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/320%2F10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e610-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2806-1-1

Jakso 2 Asiasisaltoa koskevat sdanndokset

244 Esimerkkeja

Yleensa kohdeyleis6é kokee maantieteellisestd merkinnastd muodostuvan tai sellaisen
sisaltdvan tavaramerkin tavaroiden alkuperadn osoitukseksi. Ainoana poikkeuksena
tahan saantoon ovat tapaukset, joissa maantieteellisen nimityksen ja tuotteiden valinen
yhteys on niin mielikuvituksellinen (esimerkiksi siksi, ettd kohdeyleis¢ ei katso tai ei
todenndkdisesti tule katsomaan paikkaa kyseisten tavaroiden alkuperaksi), ettei
kuluttaja muodosta tallaista yhteytta.

Esimerkiksi tavaramerkki MOVENPICK OF SWITZERLAND julistettin menetetyksi,
koska Kkyseessa olevat tavarat valmistettin (todisteiden mukaan) yksinomaan
Saksassa eikd siis Sveitsissd (12/02/2009, R 697/2008-1, MOVENPICK OF
SWITZERLAND).

Mybs tapauksessa, jossa tavaramerkki sisaltdd sanalliset elementit’ "vuohen” ja
"juusto”, ja selvasti vuohta esittava kuvallinen elementti rekisterdidaan siis
sanaelementille "vuohenjuusto”, mutta merkin kaytté voidaan todistaa vain sellaisen
juuston osalta, jota ei ole valmistettu vuohenmaidosta, EU-tavaramerkki julistetaan
menetetyksi.

Mikali sanalliset elementit "puhdasta uutta villaa” sisaltava tavaramerkki rekisteréidaan
tavaroita “vaatteet” varten ja merkin kayttd voidaan osoittaa vain keinokuiduista
valmistettujen vaatteiden osalta, EU-tavaramerkki julistetaan menetetyksi.

2.5

Mikali tavaramerkki, joka siséltdd sanat "aitoa nahkaa” tai kyseistd ilmaisua
merkitsevan kuvan, rekisterdidaan “jalkineita” varten ja merkin kayttd voidaan osoittaa
vain muusta kuin nahasta valmistettujen jalkineiden osalta, EU-tavaramerkki julistetaan
menetetyksi.

2.5 EU-yhteisomerkkien menettamista koskevat lisaperusteet
(EUTM-asetuksen 81 artikla).

EUTM-asetuksen 81 artiklan mukaan saman asetuksen 58 artiklassa saadettyjen
menettamisperusteiden lisaksi EU-yhteisdomerkin haltijan voidaan todeta menettaneen
oikeutensa virastolle tehdylla vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla
vastakanteella, jos

1. haltija ei toteuta sopivia toimenpiteita estaakseen kayttomaarayksissa maarattyjen
ehtojen vastaisen merkin kaytén, kun kayttémaaraysten muutos on tarvittaessa
mainittu rekisterissa

2. EU-yhteisdmerkin haltija kayttda merkkia tavalla, joka on johtanut siihen, ettd merkki
on omiaan johtamaan yleis6a harhaan merkin luonteen tai merkityksen osalta
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etenkin, jos se voidaan mieltdd muuksi kuin yhteisémerkiksi 76 artiklan 2 kohdan
mukaisesti

3. muutetut maaraykset eivat taytd EUTM-asetuksen 75 artiklan mukaisia vaatimuksia
tai sisalla yhtdan saman asetuksen 76 artiklassa tarkoitetuista hylkaysperusteista,
mutta kayttdmaaraysten muutos on mainittu rekisterissd vastoin 79 artiklan
2 kohdan saanndksia, jollei merkin haltija tayta nailld sdanndksilld vahvistettuja
vaatimuksia tekemalla uuden muutoksen kayttomaarayksiin.

2.6 EU-tarkastusmerkkien menettamista koskevat lisaperusteet
(EUTM-asetuksen 91 artikla)

EUTM-asetuksen 91 artiklan mukaan saman asetuksen 58 artiklassa saadettyjen
menettamisperusteiden lisdksi EU-tarkastusmerkin haltijan oikeudet < kumotaan
virastolle tehdysta vaatimuksesta tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen
perusteella, kun jokin seuraavista edellytyksista tayttyy:

1. haltija harjoittaa sellaista liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden ja
palvelujen kaltaisten tavaroiden ja palvelujen toimittaminen 83 artiklan 2 kohdan
vastaisesti

2. haltija ei toteuta kohtuullisia toimenpiteitd estddkseen kayttdmaarayksissa
maarattyjen ehtojen vastaisen merkin kayton, kun kayttdomaaraysten muutos on
mainittu rekisterissa

3. tapa, jolla haltija on kayttadnyt merkkid, on johtanut siihen, ettd merkki on omiaan
johtamaan yleis6a harhaan 85 artiklan 2 kohdan mukaisesti

4. kayttomaaraysten muutos on vastoin 88 artiklan 2 kohtaa mainittu rekisterissa, paitsi
jos merkin haltija tekemalld uuden muutoksen kayttdémaarayksiin tayttda kyseisen
artiklan mukaiset vaatimukset.

3 Ehdottomat mitattomyysperusteet

3.1 EUTM-asetuksen 7 artiklan vastaisesti rekisteroity EU-
tavaramerkki — EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan
a alakohta

EU-tavaramerkki voidaan julistaa mitattdomaksi, jos sitd koskevan hakemuksen
jattamisen hetkelld sitd olisi voitu vastustaa jonkin EUTM-asetuksen 7 artiklassa
mainitun perusteen nojalla.

3.1.1 Todistustaakka

Mitatointimenettelyn tarkoituksena on muun muassa antaa virastolle mahdollisuus
tarkastaa tavaramerkin rekisterdinnin patevyys ja omaksua kanta, joka sen olisi pitanyt
mahdollisesti omaksua viran puolesta rekisterdintiprosessissa EUTM-asetuksen
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42 artiklan 1 kohdan mukaisesti (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International,
EU:T:2013:284, § 20).

EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessa nimenomaisesti todetaan,
ettd saman asetuksen 59 artiklan mukaisessa mitatdintimenettelyssé viraston on
rajattava tutkimuksensa osapuolten esittamiin perusteisiin ja vaitteisiin. EU-
tavaramerkkiin sovelletaan patevyysolettamusta, ja on mitattomyysvaatimuksen
esittdjan tehtava esittda virastolle ne tosiseikat, joiden perusteella tavaramerkin
patevyys voidaan kyseenalaistaa (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424,
§ 27-29).

Nain ollen virasto tutkii tosiseikat EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan toisen
virkkeen mukaisesti mitattdmyysvaatimuksen esittgjan toimittamien tietojen
laajuudelta (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Se voi ottaa
tutkinnassa huomioon myds itsestaanselvat ja yleisesti tunnetut seikat. Viraston on
kuitenkin toimittava mitattdomyysvaatimuksen esittdjan toimittamien perusteiden ja
perusteluiden mukaan.

Yksi peruste, jonka EU-tavaramerkin haltija voi esittda mitattémyysvaatimuksen
esittdjan vaatimusta vastaan, on todiste siitd, ettd EU-tavaramerkki on tullut
erottamiskykyiseksi kdytdén myota. Ks. jaliempana oleva kohta 3.2.

3.1.2 Asiaankuuluvat ajankohdat

Unionin yleinen tuomioistuin on todennut, ettd sen arviointi, voidaanko tavaramerkki
rekisterdida vai olisiko se julistettava mitadttémaksi, on suoritettava tavaramerkin
hakemispaivan, ei rekisterdintipdivan, tilanteen perusteella (03/06/2009, T-189/07,
Flugbérse, EU:T:2009:172; vahvistettu paatoksella 23/04/2010, C-332/09 P, Flugboérse,
EU:C:2010:225).

Yleensa mitaan hakemispaivan tai etuoikeuspaivan jalkeisia seikkoja tai tapahtumia ei
oteta arvioinnissa huomioon. Esimerkiksi se, onko merkista tullut hakemispaivan
jalkeen elinkeinotoiminnassa yleisesti kaytetty nimitys niiden tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten se on rekisterdity, on periaatteessa epdaolennaista
mitatointivaatimusten tutkimisen osalta (asialla on merkitysta vain
menettamisvaatimusten yhteydessa). Hakemispaivan jalkeiset seikat voidaan kuitenkin
ottaa huomioon siind maarin kuin niiden perusteella voi tehda johtopaatdksia
tilanteesta EU-tavaramerkin hakemispaivana. Nain voi olla esimerkiksi hakemispaivan
jalkeen tehtyjen sanakirjamerkintdjen osalta. Ellei kielenkaytdssa tai elinolosuhteissa
(yhteiskunnallisten tai teknisten "trendien” osalta) ole tapahtunut nopeaa kehitysta
hakemispaivan jalkeen, sanoja merkitddn sanakirjoihin yleensa vain, jos niiden
tosiasiallinen kayttd ja merkitys ovat vakiintuneet huomattavan pitkdn ajan kuluessa
(25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Sovellettavat vaatimukset

Ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 4, Ehdottomat hylkaysperusteet, kerrotaan
tarkemmin  kriteereistd, joita on sovellettava arvioitaessa, onko EU-
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tavaramerkkihakemus EUTM-asetuksen 7 artiklan mukainen. Nama kriteerit ovat
samat kuin EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisiin
mitatdintimenettelyihin sovellettavat vaatimukset.

3.2 Puolustautuminen erottamiskyvyn puuttumiseen
perustuvaa vaatimusta vastaan

Tavaramerkkia, joka rikkoo EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohtaa saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, ¢ tai d alakohdan kanssa luettuna, ei julisteta
mitattdmaksi, jos se on tullut erottamiskykyiseksi kaytdossa (EUTM-asetuksen
59 artiklan 2 kohta). EUTM-asetuksen 59 artiklan 2 kohtaan sovelletaan samoja
periaatteita kuin 7 artiklan 3 kohtaan, ja sitd on tulkittava samalla tavalla samojen
merkityksellisten tekijoiden valossa (28/06/2019, T-340/18, FLYING V -kitaran muoto
(3D), EU:T:2019:455, § 64).

Kayton myotd hankittu erottamiskyky on mitatdintimenettelyissa poikkeus - EUTM-
asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohdassa (luettuna yhdessa saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b, c ja d kohdan kanssa) lueteltuihin mitattémyysperusteisiin. Koska
se on poikkeus, todistustaakka on silld osapuolella, joka aikoo vedota siihen, el
ridanalaisen merkin haltijalla. Sen vaitteen tueksi, ettd merkista on tullut
erottamiskykyinen kaytdssa, riidanalaisen merkin' haltijian kannattaa ensisijaisesti
toimittaa todisteita nimenomaan siitd, miten merkkia on kaytetty (esimerkiksi kaytén
intensiteetti, maantieteellinen laajuus, kaytdén kesto, merkin tunnettuuden edistdmiseksi
tehdyt investoinnit). Vastaavasti mikali riidanalaisen merkin haltija vetoaa kayton myoéta
syntyneeseen erottamiskykyyn eika toimita asianmukaisia todisteita asiasta, merkki on
julistettava mitattémaksi (19/06/2014, joined cases C-217/13 & C-218/13, Oberbank
e.a, EU:C:2014:2012, § 68-71).

EU-tavaramerkin haltija voi puolustuksekseen myos vedota toissijaiseen kayton myota
syntyneeseen erottamiskykyyn ja pyytda mitatdintiosastoa ensin paattdmaan asia
mitatointivaatimuksen osalta (EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohta seka 7
artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohta).

Yleensa mitatdintiosasto myontyy pyyntédn (ellei asiassa ole syytd menetelld toisin
esimerkiksi sen takia, etta riidanalainen merkki tulee julistaa mitattomaksi jollakin
muulla perusteella) ja antaa asiassa mitatdintivaatimuksen mukaisen paatoksen, josta
voi valittaa (EUTM-asetuksen 66 artiklan 2 kohdan mukaisesti). Mikali mitatéintiosasto
toteaa, ettéd asiaan tulee soveltaa EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohtaa
sekd 7 artiklan 1 kohdan b, c¢ tai d alakohtaa, kaynnistetddn menettelyn
kontradiktorinen osa uudelleen, kun paatds julistetaan lopulliseksi. Tama antaa EU-
tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden toimittaa todisteita, jotka tukevat taman vaitetta
kayton myota syntyneesta erottamiskyvysta.

Ohjeiden osan B, Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkdysperusteet, kohdassa 14,
Kaytén myo6ta syntynyt erottamiskyky (EUTM-asetuksen 7 artiklan 3 kohta), kerrotaan
tarkemmin edellytyksista, joita on sovellettava arvioitaessa, onko EU-tavaramerkista
tullut erottamiskykyinen kaytossa.
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Merkin haltijan tulee todistaa, ettd tavaramerkille on syntynyt erottamiskyky kayton
myo6ta, viimeistddn mitatdimishakemuksen paivamaaraan mennessa (05/03/2003,
T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Nain ollen todisteet kaytdon myoéta syntyneestd erottamiskyvysta, jotka toimitetaan i)
EU-tavaramerkin hakemuksen paivamaaraan (tai  tietyissd  tapauksissa
etuoikeuspaivdan) mennessa, ii) EU-tavaramerkin hakemuksen paivamaaran (tai
tietyissd tapauksissa etuoikeuspaivamaaran) ja rekisterdintipdivan valissa, tai iii)
rekisterdintipdivan ja mitatdintihakemuksen paivamaaran valissa, katsotaan kaikki
merkitykselliseksi.

3.3 Vilpillinen mieli —- EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan
b alakohta

EUTM-asetuksessa vilpillistda mieltd pidetdan vain EU-tavaramerkin ‘ehdottomana
mitattdomyyden perusteena, johon vedotaan joko virastossa tai loukkauskanteeseen
kohdistuvassa vastakanteessa. Vilpillisin mielin toimimisella ei siis ole merkitysta
tutkinnan tai vaitemenettelyn kannalta (ks. vaitemenettelyn osalta tuomio 17/12/2010,
T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Asiaankuuluva ajankohta

Maaritettdessa sitd, toimiko EU-tavaramerkin = haltija vilpillisessd mieless3,
asiaankuuluva ajankohta on rekisteréintihakemuksen jattamispaiva. On kuitenkin
todettava seuraavaa:

o Hakemuksen jattamista edeltavat tosiseikat ja todisteet voidaan ottaa huomioon
tulkittaessa haltijan aikomusta EU-tavaramerkkihakemuksen jattdmisajankohtana.
Tallaisiin tosiseikkoihin voivat kuulua’ muiden muassa se, onko tavaramerkki jo
rekisteroity jasenvaltiossa, virastossa tai jollakin toisella lainkayttdalueella seka
tavaramerkin luomisen olosuhteet ja tavaramerkin kayttd sen luomisen jalkeen (ks.
jaliempana kohdan 3.3.2.1 kolmas alakohta).

® Hakemuksen jattamisen jalkeisia tosiseikkoja ja todisteita voidaan toisinaan kayttaa
tulkittaessa haltijan aikomusta EU-tavaramerkkihakemuksen jattdmisajankohtana,
erityisesti sen osalta, onko haltija kayttanyt tavaramerkkia sen rekisterdinnin jalkeen
(ks. jallempana kohdan 3.3.2.1 kolmas alakohta).

3.3.2 Vilpillisen mielen kasite

EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittu vilpillisen mielen kasite
on itsendinen Euroopan Unionin (EU) lainsdddannén toiminta-ajatus, jolla tulee olla
yhtenevainen tulkinta koko EU:ssa (ennakkoratkaisu 27/06/2013, C-320/12, Malaysia
Dairy, EU:C:2013:435). Sita ei kuitenkaan maaritella, rajata tai edes kuvata millaan
tavoin lainsdddanndssa.

Julkisasiamies Sharpston on ehdottanut sen maaritelmaksi ” — — [menettelytapa], joka
poikkeaa periaatteista, joiden on tunnustettu olevan eettisten periaatteiden tai hyvan
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kauppa- ja liiketavan mukaisia” (julkisasiamies Sharpstonin lausunto asiassa
11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohta tayttda yleisen edun tavoitteen
estamalla sellaisten tavaramerkkien rekisterdinnin, jotka ovat hyvan kauppa- ja
liiketavan vastaisia. Tallaiset rekisterdinnit ovat sen periaatteen vastaisia, jonka
mukaan EU:n lainsdadantéa ei tule olla mahdollista kayttaa vaarinkaytosten
peittdmiseen. Taten tallaiset rekisterdinnit estaisivat ko. lainsdddantéa saavuttamasta
sille asetettuja tavoitteita (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR
etal., EU:T:2019:357, § 33).

Vilpillisen mielen perustetta sovelletaan, mikali selkeiden ja johdonmukaisten syiden
perusteella voidaan paatella, ettd EU-tavaramerkin omistaja ei ole hakenut
tavaramerkin rekisterodintia tarkoituksenaan kilpailla tasapuolisesti, vaan merkin hakijan
tarkoituksena on ollut hyvan liiketavan vastaisesti heikentdd kolmansien osapuolten
asemaa tai saada haltuunsa yksinoikeus johonkin muuhun tarkoitukseen Kkuin
tavaramerkkien aiottuun tarkoitukseen (erityisesti alkuperdd osoittavan merkinnan
keskeisen tarkoituksen vastaisesti), kohdistamatta toimea erityisesti ‘mihinkaan
kolmanteen osapuoleen (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 46).

Sen selvittamiseksi, onko omistaja toiminut vilpilisessd mielessa hakemusta
jattdessaan, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kunkin
tapauksen olennaiset seikat (ennakkoratkaisu 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy,
EU:C:2013:435, § 37). Erityisesti on huomioitava tavaramerkkihakemuksen tavaroiden
ja palveluiden luettelo, vaikka tavaramerkkia ei olisikaan lopulta rekisterdity kaikille
luettelon kohdille. Jaljempana esitetdan tallaisista tekijoistd luettelo, joka ei ole
tyhjentava.

3.3.2.1 Tekijat, jotka todennakaisesti ovat osoitus vilpillisesta mielesta

Oikeuskaytanndén mukaan erityisen merkittavia ovat seuraavat kolme tekijaa:

1. Merkkien identtisyys tai samankaltaisuus: Vaitetysti vilpillisessa mielessa
rekister6idyn EU-tavaramerkin identtisyys tai samankaltaisuus sen merkin kanssa,
jota ‘mitatéintihakemus koskee, voidaan katsoa merkittdvaksi vilpillisen mielen
toteamisessa. Vaikka monissa tapauksissa, joissa on identtisyytta tai
samankaltaisuutta aiemman merkin kanssa, todetaan Vvilpillinen mieli, ei
sekaannuksen mahdollisuus kuitenkaan ole edellytys vilpillisen mielen toteamiselle
(12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Merkkien
identtisyys tai samankaltaisuus ei mydskaan itsessaan ole riittava seikka vilpillisen
mielen osoittamiseen (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).

2. Tieto identtisen tai samankaltaisen merkin kaytosta: Se, ettd EU-tavaramerkin
omistaja tiesi tai hanen olisi pitanyt tietaa, ettd kolmas osapuoli kaytti identtista tai
samankaltaista merkkia samoista tai samankaltaisista tavaroista tai palveluista,
voidaan myo6s katsoa merkittavaksi.
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Tiedetaan esimerkiksi, ettd kun osapuolet ovat olleet keskenaan liikkesuhteessa, sen
perusteella toinen osapuoli "ei voinut olla tietamattd tai suorastaan tiesi, etta
mitatointivaatimuksen tekija oli kayttanyt merkkia pitkaan” (11/07/2013, T-321/10,
Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), tai ettd merkin olemassaolo "historiallisena”
tavaramerkkind on vyleisesti tunnettu tosiseikka (08/05/2014, T-327/12, Simca,
EU:T:2014:240, § 50), tai etta se, etta riidanalainen merkki ja aikaisemmat merkit
ovat samoja tai lahes samoja, “ei selvasti voi olla sattumaa” (28/01/2016, T-335/14,
DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Tietoa voidaan olettaa olevan (’olisi taytynyt tietda”) esimerkiksi kyseisella
toimialalla olevan yleistiedon tai kayton keston perusteella. Mita kauemmin merkkia
on kaytetty, sitd todenndkdisempad on, ettd EU-tavaramerkin haltija on ollut siita
tietoinen (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Asiaan
littyvistd olosuhteista riippuen tata olettamusta saatetaan voida soveltaa, vaikka
merkki olisi rekisterdity EU:n ulkopuolisessa maassa (28/01/2016, T-335/14,
DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

Tieto identtisestd tai samanlaisesta aikaisemmasta merkistd identtisia tai
samanlaisia tavaroita tai palveluja varten ei sinansa riitd tukemaan vaitetta
vilpillisessd mielessd toimimisesta (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Tama riippuu aina tapauskohtaisista olosuhteista (ks.
esimerkiksi 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Samoin se, ettd hakija tietda tai ettd hakijan olisi pitanyt tietad, ettd hakemustaan
jattaessaan kolmas osapuoli kayttaa ulkomailla merkkia, joka voidaan sekoittaa
siihen merkkiin, jonka rekisterdintia haetaan, ei ole itsessaan riittdva peruste sen
toteamiseen, ettd hakija toimi vilpillisin mielin (ennakkoratkaisu 27/06/2013,
C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Tietoa olemassa olevasta merkista tai sitd koskevaa oletusta ei edellyteta, jos EU-

tavaramerkin haltija kayttéda jarjestelmaa vaarin aikomuksenaan estda minka

tahansa samankaltaisen merkin paasy markkinoille (katso esimerkiksi jaljempana
olevan kohdan 3 e alakohta kayttamatta jattamistd koskevan suoja-ajan
keinotekoisesta pidentamisesta).

3. EU-tavaramerkin haltijan vilpillinen aikomus: Tama on subjektiivinen seikka, joka
on ‘maaritettdva kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden
perusteella (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Tassakin
yhteydessad merkityksellisia tekijditd voi olla useita. Katso esimerkiksi seuraavat
tapausskenaariot:

a. Vilpillisestd mielestd on kyse silloin, kun tavaramerkkihakemukset eivat vastaa
niiden alkuperaista tarkoitusta ja kun niita jatetdan spekulatiivisessa mielessa tai
ainoastaan taloudellisen korvauksen saamiseksi (07/07/2016, T-82/14, LUCEO,
EU:T:2016:396, § 145).

b. Vilpillisestd mielestd on kyse silloin, kun EU-tavaramerkin hakija pyrkii
todellisuudessa kayttdmaan hyvakseen “vapaamatkustajana” sitd, ettd joko
mitattdmyysvaitteen esittdja (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329,
§ 51) tai sen rekisterdidyt tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, ja hyétymaan tasta
seikasta (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56), vaikka naiden
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merkkien rekisterdinti olisi umpeutunut (21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO
MORAGO (fig.), § 25).

c. Aikomus olla kayttamatta tavaramerkkia joidenkin tai kaikkien niiden tavaroiden ja
palvelujen osalta, joille tavaramerkkia on haettu, katsotaan vilpilliseksi mieleksi,
jos EU-tavaramerkin hakijan tarkoituksena on ollut heikentdd kolmansien
osapuolten suojattua etua tavalla, joka on hyvan liiketavan vastainen tai —
kohdistamatta toimea erityisesti mihinkdan kolmanteen osapuoleen — saada
haltuunsa yksinoikeus johonkin muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkkien
aiottuun tarkoitukseen. Jos aikomus kayttda tavaramerkkid sen keskeisten
tehtavien mukaisesti puuttuu vain joidenkin rekisterdintihakemuksen kattamien
tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen hakemus on vilpillinen toimi vain silta
osin kuin se koskee mainittuja tavaroita tai palveluja (29/01/2020, C-371/18, SKY,
EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 44; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Toisaalta, jos EU-
tavaramerkkihakemuksen jattdminen on jotenkin kaupallisesti- perusteltua ja
voidaan olettaa, ettd EU-tavaramerkin haltija aikoi myo6s ‘kayttda merkkia
tavaramerkkind tavaroille, joille suojaa haettiin, tama on yleensa osoitus siita,
ettei haltijalla ollut vilpillistda aikomusta. Esimerkki tastad tapauksesta voisi olla
tilanne, jossa EU-tavaramerkin omistajalla olisi kaupallinen kannustin suojella
tavaramerkkidan laaja-alaisesti esimerkiksi kasvattamalla tavaramerkilladn
saamaansa liikevaihtoa lisdamalla niiden : jasenvaltioiden maaraa, joissa
tavaramerkkid markkinoidaan (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20,
23).

d. Osapuolilla ennen EU-tavaramerkkia koskevan hakemuksen jattamista olleet
suorat tai epasuorat suhteet, esimerkiksi sopimusta edeltdvd suhde,
sopimussuhde tai sopimuksen jalkeinen suhde, voivat myds olla merkki EU-
tavaramerkin haltijan vilpillisesta mielesta (01/02/2012,, T-291/09, Pollo Tropical
chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 25-32). Sita, ettd EU-tavaramerkin haltija rekisterdi merkin
omiin nimiinsad, voidaan tallaisissa tapauksissa yksittdistapauksen olosuhteista
riippuen pitaa hyvan kauppa- ja liiketavan vastaisena.

e. Vilpillisestd mielestd on todettu olleen kyse myds silloin, kun EU-tavaramerkin
omistaja pyrki keinotekoisesti pidentdmaan tavaramerkin kayttdmatta jattamista
koskevaa  suoja-aikaa  esimerkiksi  toimittamalla uuden hakemuksen
aikaisemmasta EU-tavaramerkista valttdakseen menettamasta oikeuttaan merkin
kayttamattomyyden vuoksi (13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
Edelld kuvattu tapaus on erotettava tilanteesta, jossa EU-tavaramerkin haltija
pyrkii tavanomaisen liiketoimintakdytannon mukaisesti suojaamaan merkkinsa
muunnelmia, esimerkiksi jos logoon on tehty muutoksia (13/12/2012, T-136/11,
Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 ja sitd seuraavat kohdat).

f. Vilpillisestda mielesta on kyse myoés silloin, kun EU-tavaramerkin haltija pyrkii
saamaan kansallisia tavaramerkkeja  koskevia rekisterdintihakemuksia
ketjuttamalla blokkausaseman, joka ylittdd kestoltaan EUTM-asetuksen
34 artiklan 1 kohdassa saadetyn kuuden kuukauden harkinta-ajan ja jopa saman
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asetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sa&adetyn viiden vuoden pituisen
suoja-ajan (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).

g. EU-tavaramerkin haltijan mitatéintivaatimuksen tekijalle esittama vaatimus
taloudellisesta korvauksesta voi johtaa siihen, ettad sitd pidetaan vilpillisessa
mielessa tehtynd, jos on todisteita siitd, ettd EU-tavaramerkin omistaja tiesi
aikaisemman identtisen tai samankaltaisen merkin olemassaolosta ja odotti
saavansa mitattdmyysvaatimuksen esittdjaltd ehdotuksen taloudellisesta
korvauksesta (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Oikeuskaytanndssa ja/tai viraston kaytanndssa yksildityja vilpillisen mielen arvioinnin
kannalta muita mahdollisesti merkityksellisia tekijoita ovat seuraavat:

1. Olosuhteet, joissa riidanalainen merkki on luotu, merkin kayttd sen luomisen jalkeen,
kyseisen merkin rekisterdintia EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen jattamisen
kaupallinen logiikka sekd hakemuksen jattamiseen johtaneiden tapahtumien
aikajarjestys (14/02/2012, T1-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 ja sita seuraavat
kohdat; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11,
COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).

2. Haetun tavaramerkin luonne. Siind tapauksessa, ettd rekisterditava merkki
muodostuu koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, EU-tavaramerkin haltijan
vilpillisen mielen olemassaolo hakemusta jatettdessa voidaan todeta helpommin, jos
kilpailijoiden vapautta valita tuotteen muoto ja ulkoasu rajoittavat tekniset tai
kaupalliset ndkdkohdat, jolloin EU-tavaramerkin haltija voi estaa kilpailijaansa paitsi
kayttamastd samaa tai samankaltaista merkkia myds markkinoimasta
rinnastettavissa olevia tuotteita (11/06/2009, (C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 50).

3. Mitatointivaatimuksen esittajan merkin ja EU-tavaramerkin haltijan merkin luontaisen
tai hankitun erottamiskyvyn ‘aste seka sen maine, vaikka se olisi vain
ja@nnosluonteista (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49).

4. Se, ettd kansallinen tavaramerkki, jonka perusteella EU-tavaramerkin haltija on
vaatinut etuoikeutta, on julistettu mitattdmaksi vilpillisen mielen vuoksi (30/07/2009,
R 1203/2005-1, BRUTT).

Oikeuskaytanndssa jaltai virastossa on maaritetty lukuisia tekijoita, jotka erikseen
tarkasteltuina eivat riita vahvistamaan vilpillisessd mielessa toimimista, mutta yhdessa
muiden merkityksellisten (ja tapauskohtaisesti yksilGitavien) tekijdiden kanssa voivat
olla osoitus vilpillisen mielen olemassaolosta.

e Siita seikasta, ettd aikaisempaa hyvin samankaltaista EU-tavaramerkkia koskevat
oikeudet on menetetty useisiin luokkiin kuuluvien tavaroiden tai palvelujen osalta, ei
sinalldan voida tehda paatelmia EU-tavaramerkin haltijan aikomuksista ajankohtana,
jona se jatti hakemuksen EU-tavaramerkin rekisterdimiseksi samoille tavaroille tai
palveluille (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).

® Se seikka, etta riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisterdintihakemus on jatetty kolme
kuukautta ennen aikaisemman EU-tavaramerkin suoja-ajan paattymista, ei riita
kumoamaan tekijoita, jotka osoittavat, ettd EU-tavaramerkin haltijan aikomuksena oli
hakea rekisterdintida uudistetulle tavaramerkille, jonka kasittdmien palvelujen
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luetteloa on ajantasaistettu (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 ja
51).

e Hakemusten jattdminen sen julistamiseksi, ettd mitatdintivaatimuksen esittdjan
tavaramerkit ovat mitattémia, on EU-tavaramerkin haltijan yksinoikeuden oikeutettua
kayttéa eika sinalldan voi olla todiste sen vilpillisestd aikomuksesta (13/12/2012,
T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).

e Se, etta riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisterdinnin jalkeen EU-tavaramerkin
haltija vaatii muita osapuolia lopettamaan samankaltaisen merkin kayton
kaupallisissa suhteissaan, ei ole osoitus vilpillisestd mielestd. Tallainen vaatimus
kuuluu EU-tavaramerkin rekisterdinnista seuraaviin oikeuksiin; ks. EUTM-asetuksen
9 artikla (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Tilanteissa, joissa
tallainen vaatimus yhdistetddn muihin tekijoihin (esimerkiksi siihen, ettei merkkia
kaytetd), se voi olla osoitus aikomuksesta estdd toista osapuolta paadsemasta
markkinoille.

e Jos EU-tavaramerkin haltija omistaa useamman kuin yhden tavaramerkin, se, etta
kyseisen EU-tavaramerkin ja saman haltijan aikaisemmin rekister6iman EU-
tavaramerkin valiset erot ovat niin vahaisia, ettei keskivertokuluttaja huomaa niita, ei
sinansa riitd, jotta voitaisiin todeta, ettd riidanalainen EU-tavaramerkki on vain
vilpillisessd mielessa tehty wuusi hakemus (13/12/2012, T-136/11, Pelikan,
EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Tekijat, jotka eivat todennakdisesti ole osoitus vilpillisesta mielesta

Oikeuskaytannossa on yksildity useita tekijoita, jotka todennakdisesti eivat ole osoitus
vilpillisesta mielesta.

e Kansallisen merkin suoja-ajan pidentaminen rekister6imalla se EU-tavaramerkiksi
kuuluu yrityksen normaaliin kaupalliseen. strategiaan (14/02/2012, T-33/11, Bigab,
EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 58).

o Toteamusta vilpillisestda mielesta ei voida perustaa rekisterdintihakemukseen
sisdltyvan tavara- ja palveluluettelon pituuteen (07/06/2011, T-507/08, 16PF,
EU:T:2011:253, § 88). On lahtdkohtaisesti hyvaksyttavaa, ettd yritys hakee
tavaramerkin rekisterdintia sen hakemisajankohtana markkinoimien tavaroiden ja
palvelujen luokkien lisdksi myds muiden luokkien tavaroille ja palveluille, joita se
aikoo markkinoida tulevaisuudessa (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77,
§ 25; 07/06/2011, T-507/08,16PF, EU:T:2011:253, § 88). Tastd huolimatta
kohdan 3.3.2.1 (Tekijat, jotka todennadkdisesti ovat osoitus vilpillisestd mielesta)
alakohdan 3 alakohdassa c¢ mainitun mukaisesti, jos hakijalla tavaramerkin
rekisterdintia hakiessaan ei ole aikomusta kayttda sitd kyseisen rekisterdinnin
kattamille tavaroille ja palveluille, tavaramerkin rekisterdinti voidaan katsoa
vilpilliseksi mieleksi, koska rekisterdintihakemuksen jattamiselle ei ole perusteita
(29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77).

® Vilpillistd mieltd ei voida osoittaa silla seikalla, ettd usean kansallisen tavaramerkin
haltija paattdd hakea EU-tavaramerkkid vain yhdelle niistd eika kaikille. Paatos
suojata merkki sekd kansallisella tasolla ettd EU:n tasolla perustuu merkin haltijan
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markkinointistrategiaan. Viraston tai tuomioistuimen tehtavana ei ole puuttua tdhan
valintaan (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29).

e Jos merkki on laajalti tunnettu kansallisella tasolla ja sen haltija hakee merkin
rekisterdintia EU-tavaramerkiksi, silla, miten vakiintunut merkki on, voitaisiin
perustella hakijan intressi varmistaa se, ettd sen merkki saa laajempaa oikeudellista
suojaa (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52).

® Aikaisemman tavaramerkin menettamis- tai mitatdintivaatimuksen toimittaminen
kyseiseen aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvan vaitemenettelyn ollessa vireilla
ei ole osoitus vilpillisesta mielesta (25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.) /
KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Vilpillisen mielen todistaminen
EUTM-asetuksen 59 artiklan mukaisessa mitatéintimenettelyssa viraston on rajattava

tutkimuksensa osapuolten esittamiin perusteisiin ja vaitteisiin (EUTM-asetuksen
95 artiklan 1 kohdan toinen virke).

Mitatdintihakemuksen jattdneen osapuolen on osoitettava ne seikat, joiden perusteella
riidanalaisen tavaramerkin hakemus on katsottava vilpillisessa mielessa tehdyksi. EU-
tavaramerkin hakijan katsotaan toimineen vilpittémin mielin, kunnes toisin todistetaan
(23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34
ja siina lainattu oikeuskaytanto).

Mikali virasto puolueettoman tarkastelun tuloksena toteaa, ettd tapauksessa on
perusteita epailld hakijan toimineen vilpillisessa mielessa, EU-tavaramerkin haltijan
vastuulla on toimittaa asianmukainen selvitys ko. tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen taustalla olleista tavoitteista ja liiketaloudellisista perusteista
(23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357,
§ 36-37).

3.34 Suhde EUTM-asetuksen muihin saannoksiin

EUTM-asetuksen 8 artiklan 3 kohta ilmentda sitd periaatetta, etta liiketoimet on
suoritettava vilpittdbmassa mielessd. Tama periaate ilmaistaan yleisesti EUTM-
asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (ks. ohjeiden osan C, Vaitemenettely,
jakson 3, Asiamiehen hakema tavaramerkin rekisterdinti ilman haltijan suostumusta
(EUTM-asetuksen 8 artiklan 3 kohta), sivulta 4 eteenpain).

3.3.5 Mitattomyyden kattavuus

EUTM-asetuksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti EUTM-asetuksen 59 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuja mitattdmyysperusteita voidaan soveltaa olosuhteista riippuen
ainoastaan joihinkin tavaroihin tai palveluihin, joita varten riidanalainen merkki on
rekisteraity.

Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan johdanto, Osa D Mitatointi Sivu 1462

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/14%2F02%2F2012/14%2F02%2F2012/number/33%2F11
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/529%2F07
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/556%2F12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2852-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e3680-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e3680-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/23%2F05%2F2019/23%2F05%2F2019/name/Ann%20Taylor
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/23%2F05%2F2019/23%2F05%2F2019/name/Ann%20Taylor
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e741-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2852-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2852-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2852-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2852-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2852-1-1

Jakso 2 Asiasisaltoa koskevat sdannokset

Mitatdintivaatimuksen esittdja voi maarittda mitatdintikanteen laajuuden. Jos siina
ritautetaan ainoastaan osa valituksenalaisella EU-tavaramerkilla tarjottavista tavaroista
ja palveluista, virasto rajoittaa arviointinsa ainoastaan kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.

Mitattomyysmenettelyn laajuus, joka perustuu vilpillisen mielen toteamiseen,
maaritetdan mitatdintivaatimuksen esittdjan toimittamien todisteiden ja lausuntojen
perusteella, ja se riippuu sen toiminnan luonteesta, josta vilpillinen mieli muodostuu.

Esimerkiksi:

e Mikali vilpillinen mieli todetaan sen takia, etta valituksenalainen EUTM-hakemus on
toimitettu nimenomaisessa tarkoituksessa luoda mielleyhtyma mitatdintivaatimuksen
esittajaan (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), EU-tavaramerkki
julistetaan yleensa kokonaisuudessaan mitattomaksi;

e Mikali vilpillinen mieli todetaan sen takia, ettd tarkoituksena ei' ole kayttaa
tavaramerkkia, EU-tavaramerkki voidaan julistaa vain osittain mitattémaksi, jos
mitatointivaatimuksen esittaja ei voi riittavasti osoittaa, ettéd kyseisenlaista vilpillista
mieltd sovelletaan kaikkiin tavaroihin ja palveluihin (29/01/2020, C-371/18, SKY,
ECLI:EU:C:2020:45,§ 81).

34 EU-yhteisomerkkien ehdottomat mitattomyysperusteet

Edelld  selostettujen EUTM-asetuksen ' 59" ja 60 artiklan mukaisten
mitattdmyysperusteiden lisaksi EU-yhteisomerkki, joka on rekisterdity EUTM-asetuksen
76 artiklan saanndsten vastaisesti, julistetaan virastolle esitetyn vaatimuksen
perusteella mitattémaksi seuraavissa tapauksissa:

® jos EUTM-asetuksen 74 ja 75 artiklaa ei noudateta tai jos kayttdéa koskevat
maaraykset ovat yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen vastaisia

® jos yleisb6ad johdetaan todenndkdisesti harhaan merkin luonteen tai merkityksen
osalta, erityisesti, jos se katsotaan todennadkoisesti joksikin muuksi kuin
yhteisémerkiksi.

EUTM-asetuksen 76 artiklan 3 kohdassa luettuna saman asetuksen 82 artiklan lopun
kanssa selvennetaan, ettd jos haltija muuttaa kayttdéa koskevia maarayksia siten, etta
ne tayttavat edella 1 ja 2 kohdan maaraykset, EU-yhteisdmerkkia ei hylata.

3.5 EU-tarkastusmerkkien ehdottomat mitattomyysperusteet

EUTM-asetuksen 92 artiklassa todetaan, ettd jos EU-tarkastusmerkki on rekisterdity
saman asetuksen 85 artiklan vastaisesti (ts. jos asetuksen 83 ja 84 artiklan edellytykset
eivat tayty), merkki julistetaan mitattémaksi, ellei haltija muuta kayttéa koskevia
maarayksia siten, etta ne tayttdvat EUTM-asetuksen 85 artiklan vaatimukset.
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4 Suhteelliset mitattomyysperusteet

4.1 Johdanto

EUTM-asetuksen 60 artiklassa annetaan aikaisempien oikeuksien haltijoille
mahdollisuus vaatia EU-tavaramerkin julistamista mitattdmaksi useissa tilanteissa
(perusteet), jotka on esitetty yksityiskohtaisesti jaliempana.

® Samat perusteet kuin vaitemenettelyssa:

o EUTM-asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki on
identtinen tai samankaltainen kuin riidanalainen EU-tavaramerkki ja kasittaa
samat tai samankaltaiset tavarat tai palvelut tai on laajalti tunnettu (EUTM-
asetuksen 60 artiklan 1 kohdan a alakohta, luettuna yhdessa 8 artiklan 1 kohdan
a tai b alakohdan ja 5 kohdan kanssa).

o Tavaramerkin rekisterdintia hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja
ilman haltijan suostumusta (EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan b alakohta,
luettuna yhdessa saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdan kanssa).

o EU-tavaramerkin rekisterdinti voidaan julistaa mitattémaksi rekisterdimattéman
tavaramerkin tai muun liike-elamassa kaytetyn merkin perusteella, jos kansallisen
lainsdddanndn mukaan aikaisemman ' rekister6imattoman tai muun merkin
haltijalla on oikeus kieltdd mydhemman EU-tavaramerkin kayttaminen (EUTM-
asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohta, luettuna yhdessd saman asetuksen
8 artiklan 4 kohdan kanssa).

o EU-tavaramerkin rekisterdinti voidaan julistaa mitattomaksi alkuperanimityksen
tai maantieteellisen merkinnan perusteella, jos unionin lainsdadannon tai
kansallisen oikeuden mukaan asianmukaisen lain nojalla valtuutettu henkild voi
kayttaa alkuperanimitykseen tai  maantieteelliseen merkintaan perustuvia
oikeuksiaan mydhemman EU-tavaramerkin kayton kieltdmiseen (EUTM-
asetuksen 60 artiklan 1 kohdan d alakohta, luettuna yhdessa saman asetuksen
8 artiklan 6 kohdan kanssa).

® | isaperuste, joka perustuu muuhun aikaisempaan oikeuteen, sikali kuin haltija voi
unionin tai kansallisen lainsadadannon (mukaan lukien kansainvalisistd sopimuksista,
jotka vaikuttavat jasenvaltiossa, johtuvat oikeudet) mukaisesti kieltda riidanalaisen
EU-tavaramerkin kaytéon (EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohta), erityisesti jos
kyseessa on
o nimea koskeva oikeus
o kuvaa koskeva oikeus
o tekijanoikeus
o teollisoikeus.

Naita perusteita tarkastellaan lahemmin jaljempana (kohdat 4.2 ja 4.3).

Kuten vaitemenettelyssd, riidanalaisen EU-tavaramerkin haltija voi vaatia
mitatointivaatimuksen esittdjaa esittdmaan todisteita aikaisemman tavaramerkkinsa
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tosiasiallisesta kaytosta. Tosiasiallisen kayton arviointiin mitatdintimenettelyssa
sovellettavaa ajanjaksoa kasitelldan tarkemmin jaljempana kohdassa 4.4.

EUTM-asetukseen sisaltyy lisaksi useita saannoksia, joihin EU-tavaramerkin haltija voi
vedota vastustaakseen mitatointivaatimusta riippuen siitd, millaiseen aikaisempaan
oikeuteen vaatimuksessa on vedottu (esim. onko Kkyseessd aikaisempi EU-
tavaramerkki vai kansallinen merkki). Naitd saanndksid kasitellaan jaljempana
kohdassa 4.5.

4.2 EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan mukaiset perusteet
4.21 Sovellettavat vaatimukset

Aineelliset edellytykset sille, ettda EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdassa, luettuna
yhdessa 8 artiklan kanssa, tarkoitettua aikaisempaa oikeutta pidetaan suhteellisena
mitattdmyyden perusteena, ovat samat kuin vaitemenettelyssa. Kaytannon saantoja,
jotka liittyvat vastaavaan vaiteperusteeseen, on sovellettava sen mukaisesti.

4.2.2 Asiaankuuluvat ajankohdat

4.2.21 Lisaantyneen erottamiskyvyn tai maineen arviointi

Vaitemenettelyn tapaan mitatdintimenettelyssa mitattomyysvaatimuksen esittdjan on
osoitettava, ettd sen aikaisemman oikeuden erottamiskyky on lisdantynyt tai se on
tullut laajalti tunnetuksi rildanalaista EU-tavaramerkkia koskevan
rekisterdintihakemuksen jattamispdivaan mennessd, ja mahdollisesti vaadittu
etuoikeus on tarvittaessa otettava huomioon. Lisaksi aikaisemman tavaramerkin
lisdantyneen erottamiskyvyn tai maineen on oltava olemassa vield, kun paatos
mitattomyydesta tehdaan.

Vaitemenettelyssa EU-tavaramerkkihakemuksen jattdmisajankohdan ja vaitepaatoksen
ajallisen laheisyyden vuoksi  yleensad oletetaan, ettd aikaisemman tavaramerkin
lisdantynyt erottamiskyky tai maine on edelleen olemassa silloin, kun paatds tehdaan
(ks. ohjeiden osan C, Vaitemenettely, jakso 5, Laajalti tunnetut tavaramerkit (EUTM-
asetuksen 8 artiklan 5 kohta). Mitatdintimenettelyssa hakemisajankohdan ja paatdksen
valilla = voi kuitenkin kulua huomattavan pitkd aika. Tassa tapauksessa
mitatdintivaatimuksen esittdjan on osoitettava, ettd sen aikaisemmalla oikeudella on
edelleen lisdantynyt erottamiskyky tai se on laajalti tunnettu ajankohtana, jona paatés
mitattdmyydesta tehdaan.

4.2.2.2 Vaatimus, joka perustuu EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaan luettuna yhdessa 8 artiklan 4 kohdan kanssa

Jos mitatdintivaatimus perustuu EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaan,
luettuna yhdessa 8 artiklan 4 kohdan kanssa, vaatimuksentekijan on osoitettava
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aikaisemman merkin kaytté lilke-elamassa laajemmalla kuin paikallisella
vaikutusalueella ennen paivaa, jona riidanalaisen EU-tavaramerkin
rekisterointihakemus on tehty (tai tarvittaessa ennen sen etuoikeuspaivaa).
Mitatointimenettelyssa hakijan on myos osoitettava, ettd merkkia, jonka vaikutusalue
on laajempi kuin paikallinen, on kaytetty liike-eldamassa toisenakin ajankohtana,
nimittdin mitatointivaatimuksen tekemisajankohtana. Tama edellytys perustuu
EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan sanamuotoon, jonka mukaan EU-
tavaramerkki julistetaan mitattdmaksi, “jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset taytetaan”
(05/10/2004, 606 C, ja 03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15).
Kun tdm& on osoitettu, kyseisen ehdon katsotaan tayttyvdn edelleen
mitattomyyspaatoksen tekoajankohtana, ellei toisin osoiteta (esim. vaatimuksessa
vedotaan yrityksen nimeen, mutta yritys ei ole enda olemassa).

Perusteluihin ja tutkittavaksi ottamiseen liittyy my6s muita nakdkohtia, joita kasitelldan
ohjeiden osan D, Menettdminen ja mitatointi, jaksossa 1, Menettamis- ja
mitatéintimenettelyt.

4.3 EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan mukaiset perusteet —
muut aikaisemmat oikeudet

EU-tavaramerkki julistetaan todenndkdisesti mitattdomaksi jaliempana esitettyjen
oikeuksien perusteella, jos tavaramerkin kayttdé voidaan kieltdd unionin lainsdadannon
tai suojaa sdantelevan kansallisen oikeuden perusteella. Tama ei ole tyhjentava
luettelo tallaisista aikaisemmista oikeuksista.

EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohtaa sovelletaan vain, jos oikeudet, joihin vedotaan,
ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitd pidetd tavanomaisina oikeuksina, joihin
menettamis- ja mitatdintimenettelyissa 'voidaan vedota EUTM-asetuksen 60 artiklan
1 kohdan mukaisesti (13/12/2011, 4 033 C, § 12).

4.3.1 Nimea koskeva oikeus / kuvaa koskeva oikeus

Kaikissa jasenvaltioissa ei suojata henkilon nimed tai kuvaa koskevaa oikeutta.
Oikeuden suojan tasmallinen laajuus maaraytyy kansallisen oikeuden mukaan (esim.
se, onko oikeus suojattu riippumatta riidanalaisen tavaramerkin kattamista tavaroista ja
palveluista).

Mitatdintivaatimuksen esittdjan on toimitettava tarvittavat voimassa olevat kansalliset
oikeussdanndkset ja esitettdvd painavat perusteet sille, miksi riidanalaisen
tavaramerkin kayttod olisi mahdollista kieltdad kansallisen oikeuden mukaisesti. Pelkkaa
viittausta kansalliseen oikeuteen ei pideta riittdvana: viraston tehtava ei ole esittaa tata
perustetta vaatimuksen esittdjan puolesta (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci,
EU:C:2011:452).
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Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

08/03/2011,
TELESIS TELESIS
R 134/2009-2

Itavallan lainsdadénnén mukainen nimeé koskeva oikeus

Itéavallan lainsdadannon (AGBG:n 43 §) mukaan "henkild, jonka oikeus kayttda nimeaan on riitautettu tai
jonka nimea kaytetdan ilman perusteltua [syyta] siten, etta siitd aiheutuu hanelle haittaa ja ettd hanen
suojeltavia etujaan loukataan, voi kehottaa loukkaajaa lopettamaan kaytén ja luopumaan siitd seka
korvaamaan mahdolliset vahingot. Tallainen suoja ulottuu myds kaupanalan toimijoiden
erottamiskykyisiin nimityksiin, vaikka ne eroavatkin kyseisen toimijan henkildnnimestd. — — Vaikka
AGBG:n 43 §:43 voidaan myds soveltaa kaupanalan toimijan nimeen, suojan laajuus ei ulotu kaytetyn
merkin toimialaa laajemmalle. Muut riidanalaiset palvelut ovat erilaisia kuin aikaisemman oikeuden
kasittamat palvelut, koska — — ne koskevat eri toimialoja (61-63 kohta). Itavallan lainsaadanndssa
asetetut edellytykset eivat siten tayttyneet, ja asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan a alakohtaan

[nyt EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan a alakohta] ja Itvallan lainsdadantéén perustunut

mitattdémyysvaatimus hylattiin.

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

. Aot
"MARQUES DE BALLESTAR” A0 03/12/2009,

aatelisarvo (titulo nobiliario) MARQUES DE R 1288/2008-1

BALLESTAR

Espanjan lainsdéddnnén mukainen nimeé koskeva oikeus

Espanjassa aatelisarvot on suojattu lailla 1/1982 ikddn kuin ne olisivat henkildnnimia.
Mitatointivaatimuksen esittaja osoitti, etta kyseinen aatelisarvo on olemassa ja ettd se kuuluu hanelle.
EU-tavaramerkki koostuu pienestd vaakunasta ja isolla kirjoitetuista sanoista MARQUES DE
BALLESTAR. Viinia ei voitaisi yksilida oikein missaén liiketoimessa mainitsematta sanoja MARQUES
DE BALLESTAR. EU-tavaramerkin antama oikeus kasittdd sen kayttamisen seuraavilla tavoilla:
tavaramerkin kiinnittdminen tuotepakkaukseen, tavaramerkilla varustetun tuotteen liikkeelle laskeminen

jatavaramerkin kayttaminen julkisesti (EUTM-asetuksen 9 artikla). Nain ollen tavaramerkin kayttd on sen

kayttamistd "myynninedistamistarkoituksiin, kaupallisiin tarkoituksiin tai vastaaviin tarkoituksiin”
lain 1/1982 7 §:n 6 momentissa tarkoitetulla tavalla. Koska néita kayttdtapoja pidetaan kyseisessa laissa
"lainvastaisena kayttdond”, saman lain 9 §:n 2 momentissa annettu suoja olisi hyvaksyttava. Mainitussa
pykalassa sallitaan toimenpiteiden toteuttaminen “lainvastaisen kayton lopettamiseksi”. EU-tavaramerkki
oli julistettava mitattdmaksi, koska sen kayttd voidaan kieltdd nimea koskevan oikeuden perusteella
oikeudesta kunniaan, henkildkohtaiseen ja perheen yksityisyyteen sekd omaan kuvaan annetun

Espanjan lainsdadannén mukaisesti (14 kohta ja sitd seuraavat kohdat).
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Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

11/08/2009,
DEF-TEC DEF-TEC
R 871/2007-4

Saksan lainsddddnnén mukainen nimeé koskeva oikeus

Lautakunta katsoo, etta "se, mitd BGB:n 12 §:n nojalla voitaisiin suojata, on mitattémyysvaatimuksen
esittdjan nimi, joka on 'DEF-TEC Defense Technology GmbH’, mutta ei merkkia 'DEF-TEC’, silla se ei ole
mitattdmyysvaatimuksen esittdjan nimi [- —] Nimityksen 'DEF-TEC’ rekisterdinti ja mahdollinen kaytté
tavaramerkkind pippurisumutteissa ei voi loukata mitattémyysvaatimuksen esittajan nimeen liittyvaa
oikeutta. [- -] BGB:n 12 §:ssd suojataan fyysisten henkildiden nimia, ja koska ei ole ehdottoman
kiellettyd kayttdd nimed, joka on samankaltainen kuin toisen henkilébn nimi, sen suoja koskee vain
tapauksia, joissa oikeus toisen henkilén nimeen evatdan tai anastetaan, [- -] ja sama péatee BGB:n
12 §:n soveltamisen ulottamiseen oikeushenkildiden nimiin. [- -] Mitattémaksi julistamista koskevaa
vaatimusta ei hyvaksyta kaikkien muiden niiden oikeuksien osalta, joihin on vedottu” (38 kohta ja sita
seuraavat kohdat).

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

Michael Jacksonin 17/07/2013,

henkildoikeudet R 944/2012-2

DANCE WALKING

BiLE A JEAN

Michael Jacksonin 17/07/2013,

henkildoikeudet R 878/2012-2

THIS IS IT
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Saksan lainsddddnnén mukainen nimeé koskeva oikeus

Mitattdbmaksi julistamista koskeva vaatimus perustui Saksan kansallisen lainsdadannén mukaiseen
oikeuteen, joka koskee omaa kuvaa Saksassa, eli Saksan siviililain (BGB:n) 823 ja 1004 pykalaan,

luettuna yhdessa Saksan perustuslain 1 ja 2 artiklan kanssa.

Lautakunta katsoo, ettd kuuluisa henkild (Michael Jackson) on tunnistettavissa riidanalaisessa EU-
tavaramerkissa kuvassa olevien, hanelle ominaisten piirteiden ja mukana olevan tekstin vuoksi. Saksan
oikeuskaytdanndén mukaan tdman katsotaan olevan kuvaoikeuden kayttda. Kuvaoikeus on Saksan
lainsdadannoén suojaamien henkildoikeuksien erityismuoto. Lautakunta katsoo, etta
mitatdintivaatimuksen esittdjat ovat todistaneet riittavasti, ettd oikeus omaan kuvaan on Saksan
lainsdadannon suojaamien henkiléoikeuksien erityismuoto ja ettd se, ettda EU-tavaramerkin haltija kayttaa
riidanalaista EU-tavaramerkkia, loukkaa Michael Jacksonin kuvaa ja ettd mitatintivaatimuksen esittajilla
on oikeus kieltaa tama kayttd Saksan lainsdadannon nojalla vakiintuneen saksalaisen oikeuskaytannon
mukaisesti. Nain ollen vaatimus riidanalaisen EU-tavaramerkin julistamisesta mitattomaksi on

hyvaksyttava kokonaisuudessaan [- —].

4.3.2 Tekijanoikeus

EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan c' alakohdan mukaan EU-tavaramerkki
julistetaan mitattémaksi virastolle tehdyn vaatimuksen perusteella myds, jos sen kayttd
voidaan kieltdd muun aikaisemman oikeuden perusteella unionin lainsdadannon tai
suojaa saantelevan kansallisen oikeuden mukaisesti ja erityisesti tekijanoikeuden
perusteella.

Vaikka unionin lainsdataja on yhdenmukaistanut tekijanoikeussuojan tiettyja piirteita
(ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 paivana
toukokuuta 2001, tekijanoikeuden = ja  lahioikeuksien tiettyjen  piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa, EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10-19),
toistaiseksi jasenvaltioiden tekijanoikeuslainsaadantda ei ole yhdenmukaistettu taysin
eika ole mydskaan yhdenmukaista EU:n tekijanoikeutta. Kaikkia jasenvaltioita sitovat
kuitenkin Bernin " yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta ja
Sopimus teollis- ja tekijénoikeuksien kauppaan liittyvistd nékékohdista (TRIPS).

Mitatdintivaatimuksen esittdjan on toimitettava tarvittavat voimassa olevat kansalliset
oikeussddnnokset ja esitettdvd painavat perusteet sille, miksi riidanalaisen
tavaramerkin kayttdé voitaisiin kieltdd kansallisen oikeuden mukaisesti. Pelkkaa
viittausta kansalliseen oikeuteen ei pideta riittdvana: viraston tehtava ei ole esittaa tata
perustetta vaatimuksen esittdjan puolesta (ks. vastaavasti 05/07/2011, C-263/09 P, Elio
Fiorucci, EU:C:2011:452).

Tekijanoikeuden suojaamisen kasitetta sovelletaan riippumatta tavaroista ja palveluista,
jotka riidanalainen merkki kattaa. Kyse on vain suojatun teoksen tai sen osan
luvattomasta jaljentamisesta tai mukauttamisesta riidanalaisessa tavaramerkissa. Nain
ollen samanlaisuudella ei ole merkitysta sekaantumisvaaran arvioinnin kannalta.
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Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro
% % 09/09/2010,
R 1235/2009-1

Italian lainsddd&nnén mukainen tekijgnoikeus

Valituslautakunta huomauttaa, ettd tdma mitattdmyysperuste on suhteellinen ja ettd siten vain
aikaisempien oikeuksien haltijat — tai muut osapuolet, jos kyseisia oikeuksia koskeva lainsaadanté sen
mahdollistaa — ovat oikeutettuja vetoamaan siihen (asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan

c alakohta [nyt EUTM-asetuksen 63 artiklan 1 kohdan c alakohta]). Kasiteltavassa asiassa oikeus, johon

vedotaan, on tekijanoikeus. Nain ollen osapuoli, jolla on oikeus ryhtya toimiin, on kukkamallia koskevan
tekijanoikeuden haltija tai muu osapuoli, jolla on tdméa oikeus tekijanoikeuslainsdddannén mukaisesti.
Mitatdintivaatimuksen esittdja tunnustaa, ettd mallia koskeva tekijanoikeus on “kolmansilla' osapuolilla”
(itse asiassa yhdellda kolmannella osapuolella: Corel Corporation -nimiselld graafisen suunnittelun
yritykselld). Mitatdintivaatimuksen esittaja ei ole sen oikeuden haltija, johon se pyrkii vetoamaan. Silla on
yksinomaan oikeus kayttdd kukanmuotoista leikekuvaa ja kayttaa sitéd puhtaasti yksityisiin tarkoituksiin.

Peruste hylattiin (32 kohta ja sita seuraavat kohdat).

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

30/06/2009,

R 1757/2007-2

Ranskan lainsddddnnén mukainen tekijdnoikeus

"— — pelkastdan se seikka, etta G-kirjaimen tyyli on 'yksinkertainen’, ei estd sen suojaamista Ranskan
tekijanoikeuslainsdddannén nojalla. — — Henkisen teoksen suojaamiseksi riittda, ettd se on
‘omaperainen’. — — Vaikka on totta, ettei riidanalainen EU-tavaramerkki ole tarkka jaljennos
aikaisemmasta teoksesta, on syytd muistaa, etta osittainen jaljentdminen ja muuntaminen ilman
tekijanoikeuden haltijan suostumusta on myds kiellettyd. Valituslautakunta katsoo, ettd kasiteltdvassa
asiassa on kyse tasta. Riidanalaiseen EU-tavaramerkkiin on otettu kaikki aikaisemman teoksen keskeiset
ominaispiirteet: erillinen iso G-kirjain on piirretty suorin, paksuin ja mustin viivoin, ja se on muodoltaan
litted taydellinen neli6 [- —] Riidanalaisen EU-tavaramerkin G-kirjain on piirretty paksulla mustalla
tasaisen levealla viivalla, ja sen sisdosa ulottuu syvemmalle sisdosaan, kuten aikaisemmassa
teoksessakin. Naiden pienten yksityiskohtien erot ovat kuitenkin hyvin vahaisia muutoksia, jotka eivat
vaikuta siihen, ettd sen keskeiset tunnuspiirteet ovat samat kuin aikaisemmassa teoksessa, nimittain
erillinen iso G-kirjain, joka on muodoltaan taydellinen nelié ja litted seka piirretty paksulla, mustalla
viivalla. — — Koska aikaisemman teoksen osittainen jaljentdminen tai muuntaminen on tehty ilman
tekijanoikeuden haltijan suostumusta, se on lainvastaista. Nain ollen riidanalainen paatds on kumottava

ja mitattdmaksi julistamista koskeva vaatimus [- —] on hyvéaksyttava” (33 kohta ja sitd seuraavat kohdat).
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Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

16/05/2012,
HELLO KITTY R 1925/2011-4

Saksan lainsdddénnén mukainen tekijdnoikeus

"Saksan tekijanoikeuslain 1 §:n mukaan tekijanoikeussuoja annetaan kirjallisten, tieteellisten tai
taiteellisten teosten tekijdille. Sen 2 §:ssa luetellaan erityyppiset teokset, joita pidetdan taiteellisina
teoksina. Tekijanoikeuslain 16 §:n ja sitd seuraavien pykalien mukaan tekijanoikeuslailla suojataan
teoksen tekijda. Jos oletetaan, ettd vaatimuksen kohde oli kyseisissa saannoksissa tarkoitettu teos,
mitattdmyysvaatimuksen esittdja ei pystynyt osoittamaan eikd nayttdmaan toteen, kuka sen tekija oli ja
miten mitattdmyysvaatimuksen esittdja (oikeushenkild, jonka kotipaikka ‘on Japanissa) hankki
yksinoikeudet tekijaltd” (12—13 kohta). Valituslautakunta tutki kaikkia naitéd nakokohtia. Liséksi se kuvasi
eroja tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tekijanoikeuden loukkaamiseksi tehtavan jaljentdmisen

valilla. Mitatdintivaatimuksen esittdja on sekoittanut nama kaksi kasitetta (22—24 kohta).

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

Fon Coprithe

05/03/2012,

MARYLAN@
S\ . @%% 5377 C
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Yhdistyneesséa kuningaskunnassa suojattu tekijgnoikeus

Yhdistyneen kuningaskunnan annetun tekijanoikeus-, malli- ja patenttilain 1988 (CDPA) 1 pykalan 1
momentin a kohdassa saadetaan, etta tekijanoikeus koskee alkuperaisia taideteoksia. Saman lain 4
pykalan 1 momentissa "taideteoksen” maaritelldan olevan "graafinen teos, valokuva, veistos tai kollaasi
taiteellisesta laadusta riippumatta”. CDPA:n 4 pykaldn 2 momentissa "graafisen teoksen” maaritelladn
sisaltavan "maalaukset, piirustukset, kaaviot, kartat, taulukot [- —], suunnitelmat [- —], kaiverrukset,
etsaukset, litografiat, puupiirrokset tai vastaavat teokset”. Mitatdintiosasto katsoi aluksi, ettd osapuolet
ovat vahvistaneet, etta logojen tekijat olivat luoneet ne ennen EUTM-hakemuksen jattdmista. Kyseisten
mallien voidaan katsoa tayttdvdn suojausta koskevat aineelliset vaatimukset Yhdistyneessa
kuningaskunnassa. Samankaltaisuudet ovat "omaperaisia ja merkitty siten, etta toisen voidaan havaita
olevan toisen jaljennds”, ts. samankaltaisuudet ovat "maaraltaan ja laajuudeltaan riittavia, jotta voidaan
tehdd paatelma, ettd kyseesséd on jéljennds”. Vastaavasti tekijanoikeuksien ja riidanalaisen EU-
tavaramerkin valiset samankaltaisuudet ovat luonteeltaan sen verran laheisesti seka maaraltdan ja
laajuudeltaan riittdvan samankaltaisia, jotta ne perustuvat pikemminkin jaljentamiseen kuin sattumaan.
Edella esitetyistd syistd riidanalainen EU-tavaramerkki on julistettava mitattémaksi, koska sen kayttd
voidaan kieltdd CDPA:n 16 pykaladn 3 momentin nojalla, silla tdssé pykalassa sovelletaan asetuksen N:o
207/2009 53 artiklan 2 kohdan c alakohtaa [nyt EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan c alakohtaa] (36—
49 kohta).

4.3.3 Muut teollisoikeudet

Vaatimuksessa voidaan vedota kansallisella tai Euroopan unionin tasolla muihin
teollisoikeuksiin ja aikaisempiin teoksiin, kuten rekisterdityyn yhteisémalliin.

Mitatdintivaatimuksen esittdjan on toimitettava tarvittavat voimassa olevat kansalliset
oikeussaanndkset ja © esitettava painavat perusteet sille, miksi riidanalaisen
tavaramerkin kayttd olisi mahdollista kieltdd kansallisen oikeuden mukaisesti. Pelkkaa
viittausta kansalliseen oikeuteen ei pideta riittdvana: viraston tehtava ei ole esittaa tata
perustetta vaatimuksen esittdjan puolesta (ks. vastaavasti 05/07/2011, C-263/09 P, Elio
Fiorucci, EU:C:2011:452).

Rekisterdidyn yhteisomallin kohdalla ei tarvitse osoittaa, miten sitd suojataan
oikeudessa. Mitatointiosasto soveltaa asiaan EU:n asianmukaisen mallilainsdadannon
vaatimuksia.

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro
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14/02/2012,

R 2492/2010-2

(aikaisempi rekisteroity (shape of a teabag)
yhteisémalli)

"Yhteisomalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdassa saadetaan, etta rekisterdity yhteisémalli antaa haltijalleen
yksinoikeuden kayttdad mallia ja estdd kolmatta osapuolta kdyttdmasta sitd ilman haltijan lupaa. Edella
mainittu kayttd kasittdd erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisaltyy tai johon sita
sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai
kayton seka tallaisen tuotteen varastoinnin naihin tarkoituksiin. Yhteisémalliasetuksen 10 artiklan
1 kohdan mukaan yhteisémallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva kayttaja
ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Aikaisemmasta rekisterdidystd yhteisémallista ja riidanalaisesta EU-
tavaramerkistd syntyy erilainen yleisvaikutelma. [~ -] Liséksi on todettava, ettd aikaisemmassa
rekisterdidyssa yhteisémallissa on myds muita eroja, kuten vahvistettu pohja, jota riidanalaisessa EU-
tavaramerkissa ei ole. Valituslautakunta vahvistaa ndin ollen mitatdintiosaston toteamuksen, jonka
mukaan rekisterdidylla yhteisémallilla nro 241 427 yhteisdmalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti

annettuihin oikeuksiin ei voida vedota riidanalaista EU-tavaramerkkia vastaan” (59—64 kohta).

4.4 Aikaisemman tavaramerkin kayttamatta jattaminen

EUTM-asetuksen 64 artiklan 2 ja 3 kohdassa saadetaan, ettd jos aikaisempi
tavaramerkki on ollut rekisterdityna vahintaan viisi vuotta mitatdintivaatimuksen
tekopaivana, aikaisemman tavaramerkin haltijan on EU-tavaramerkin haltijan
pyynnosta toimitettava todisteet siita, ettd aikaisempaa merkkia on tosiasiallisesti
kaytetty Euroopan unionissa niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on
rekisteroity, tai etta kayttamatta jattamiselle on asianmukaiset perusteet.

Delegoidun EUTM-asetuksen 19 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessad 10 artiklan
3 kohdan kanssa, mukaan kaytdn todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on
iimettédva aikaisemman merkin kayton paikka, aika, laajuus ja luonne niiden tuotteiden
ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteréity ja joihin mitatdintivaatimus perustuu.

Kaytannon saantoja, joita sovelletaan aikaisempien oikeuksien kayton todistamisen
aineelliseen arviointiin vaitemenettelyssa, voidaan soveltaa kayton todistamisen
arviointiin mitatointimenettelyssa (ks. ohjeiden osan C, Vaitemenettely, jakson 7,
Kayton todistaminen). Erityisesti jos EU-tavaramerkin haltija pyytaa todistamaan
aikaisempien oikeuksien kaytdn, virasto tutkii, onko kayttdé osoitettu aikaisempien
tavaramerkkien osalta ja jos, niin missd maarin, jos asialla on merkitystd paatdoksen
lopputuloksen kannalta.
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Arvioitaessa kaytdn todistamista mitatdintimenettelysséd on otettava huomioon yksi
erityispiirre. Se koskee asiaankuuluvaa kayttoajanjaksoa. EUTM-asetuksen
64 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessa saman asetuksen 47 artiklan 2 kohdan kanssa,
mukaan vaitemenettelystd poiketen on kaksi merkityksellista ajanjaksoa, joiden osalta
kayttd on todistettava.

® Ensimmaista asiaankuuluvaa ajanjaksoa sovelletaan kaikkiin tapauksiin, joissa
aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisterditynd vyli viisi vuotta ennen
mitattdmyysvaatimuksen tekemista: mitattdmyysvaatimuksen tekopaivaa edeltanyt
viiden vuoden ajanjakso (ensimmainen asiaankuuluva ajanjakso).

e |isdksi tapauksissa, joissa aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity vahintaan
viideksi vuodeksi, kun kyse on riidanalaisesta EU-tavaramerkistda, hakemuksen
tekemispaivana tai soveltuvin osin etuoikeuspaivana (’6), ja, kun kyse on
riidanalaisesta kansainvalisesta rekisterdinnista, jossa nimetadn EU kansainvalisen
rekisterdinnin (INID-koodi 151) tai myohemman merkinnan (INID-koodi 8919)
paivdna tai, soveltuvin osin, riidanalaisen kansainvalisen rekisterdinnin
etuoikeuspaivana (INID-koodi 300). (): kyseista paivaa edeltava viiden vuoden
ajanjakso (toinen asiaankuuluva ajanjakso).

Nama kaksi asiaankuuluvaa ajanjaksoa eivat ole valttamatta paallekkaisia: ne voivat
olla kokonaan tai osittain paallekkaisia tai perakkaisia (yhtajaksoisesti tai valilla
keskeytyen). Mikali ajanjaksot menevat paallekkain, paallekkaiseen ajanjaksoon liittyva
todiste aikaisemman merkin kaytdstd voidaan ottaa huomioon molempien
asiaankuuluvien  ajanjaksojen osalta (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock,
EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Puolustautuminen suhteellisiin perusteisiin perustuvaa
mitatointivaatimusta vastaan

451 Suostumus rekisterointiin

EUTM-asetuksen 60 artiklan 3 kohdan mukaan EU-tavaramerkkid ei voida julistaa
mitattomaksi, jos aikaisemman oikeuden haltija antaa nimenomaisen suostumuksensa
EU-tavaramerkin rekisterdintiin ennen mitatointivaatimuksen esittamista.

Suostumusta ei tarvitse antaa ennen EU-tavaramerkin rekisterdintipaivaa. Riittaa, etta
suostumus annetaan ennen mitatdintivaatimuksen toimittamista. Tassad yhteydessa
virasto ottaa huomioon esimerkiksi asiaa koskevan osapuolten sopimuksen.

Nimenomaisen suostumuksen antaminen on todistettava lausuman muodossa (eika
toiminnan muodossa). Lausuman on tultava hakijalta (eikd kolmansilta osapuolilta).
Suostumuksen on oltava nimenomainen (ei siis implisiittinen tai oletettu) (23/07/2009,
R 1099/2008-1, BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46).
Todistustaakka suostumuksen osalta on EU-tavaramerkin haltijalla.

76 Ennen 23.3.2016 jatettyjen mitatointivaatimusten osalta asianmukainen paivamaara on julkaisupaiva.
Ennen 23. maaliskuuta 2016 jatettyjen mitatdintivaatimusten osalta merkityksellinen paivéa on riidanalaisen
kansainvalisen rekisterdinnin tai sen myéhemman merkinnan julkaisemispaiva EU:n tavaramerkkilehdessa.
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Merkkien rauhanomainen rinnakkaisolo markkinoilla ei korvaa EUTM-asetuksen
60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua oikeudenhaltijan "nimenomaista suostumusta”.
Rinnakkaisoloa koskevaa sopimusta ei mydskaan voida tulkita siten, ettd sen vaikutus
ulottuisi laajemmalle ilman osapuolten nimenomaista suostumusta (03/06/2015,
T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Vaitteen peruuttaminen yksipuolisesti ei tarkoita, etta vaitteentekija suostuisi EU-
tavaramerkkihakemuksen rekisterdintiin (14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2,
VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Tdman vuoksi virasto tutkii olosuhteet, joissa vaite
on peruutettu (ks. jaliempana olevat esimerkit 03/06/2015, T-544/12 & T-546/12,
PENSA PHARMA; 14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD

(fig.)).

4511 Esimerkkeja rekisterdintia koskevan suostumuksen hylkdamisesta

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

03/06/2015, T-544/12,
EU:T:2015:355

@ensa 03/06/2015, T-546/12,

EU:T:2015:355

PENSA PHARMA

PENTASA

Virastolle ja hakijalle lahettdmissadan Kkirjeissd valiintulijat nimenomaisesti totesivat, ettd vaitteiden
peruuttamisen jalkeen toimitettaisiin mitattémaksi julistamista koskevat vaatimukset, kunhan merkit olisi
rekisterdity. Tuomioistuin katsoi, ettd naissa -olosuhteissa 'kyseisten peruutusten ei voida tulkita
vastaavan valiintulijoiden asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdan [nyt EUTM-asetuksen 60 artiklan

3 kohta] mukaista nimenomaista suostumusta riidanalaisten merkkien rekisterdinnille. Lain mukaan tama

peruutus ei vaikuta tulevan mitattémaksi julistamista koskevan vaatimuksen esittamisen laillisuuteen.
EUTM-asetuksessa ei ole saanndésta, jossa maarattaisiin ainakaan nimenomaisesti, etta vaitteen
peruuttamiseen sisaltyisi mitattémaksi  julistamista koskevaa vaatimusta liittyvastd oikeudesta
luopuminen (43—45 kohta).

Lisaksi tuomioistuin totesi, ettei rildanalaisen merkin ja tavaroiden rinnakkaisoloa koskevan sopimuksen
jatkamiselle ole suostumusta (51 kohta). Merkki, johon rinnakkaisoloa koskeva sopimus liittyy, ja
riidanalainen kuviomerkki ovat erilaiset. Tasta seuraa, ettd rinnakkaisoloa koskevaa sopimusta ei voida
soveltaa jalkimmaiseen merkkiin, johon se ei siis liity ja joka ei missaan tapauksessa ole identtinen sen

merkin kanssa, jota sopimus koskee (53 kohta).

4512 Esimerkkeja rekisterdintia koskevan suostumuksen hyvaksymisesta

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan johdanto, Osa D Mitatointi Sivu 1475

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2886-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2886-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/544%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/546%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/14%2F10%2F2008/14%2F10%2F2008/number/946%2F2007-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1151%2F2007-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/544%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/546%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/14%2F10%2F2008/14%2F10%2F2008/number/946%2F2007-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1151%2F2007-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/544%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/546%2F12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&from=FI#d1e1910-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2886-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e2886-1-1

Jakso 2 Asiasisaltoa koskevat sdanndokset

v VISIONIC R 946/2007-2, R 1151/2007-2
IEDI"IEC LTo.

Mitatdintivaatimuksen esittdja tarjoutui nimenomaisesti "peruuttamaan vaitteen” vastineeksi siita, etta

haettuja tavaroita koskevaa luetteloa rajoitettaisiin haltijan osalta. Valituslautakunta totesi, etta
yksiselitteisestad tarjouksesta, josta vastineeksi tavaroiden luetteloa rajoitettaisiin, tulisi oikeudellisesti
sitova heti, kun haltija hyvéksyisi sen. Tama toteutettiin lopullisesti, kun mitatdintivaatimuksen esittaja
peruutti vaitteen nimenomaisesti, ehdoitta (kunhan rajoitusta koskeva ehto oli taytetty) ja yksiselitteisesti.
Edella esitetyn perusteella lautakunta katsoi, ettd mitatdintivaatimuksen esittaja suostui nimenomaisesti
ja yksiselitteisesti riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisterdintiin, jota nain ollen ei olisi pitanyt julistaa
mitattdmaksi riildanalaisessa paatoksessa [- -] (27, 30 ja 31 kohta).

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro
29/09/2011,
SKYROCK SKVLZXLU

R 1736/2010-2

EU-tavaramerkin haltija esitti, ettd samanaikaista olemassaoloa koskevan sopimuksen perusteella
mitatdintivaatimuksen esittdja oli selvasti antanut suostumuksensa riidanalaisen EU-tavaramerkin
rekisterdinnille asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdan [nyt EUTM-asetuksen 60 artiklan 3 kohta]

mukaisesti. Valituslautakunta tutki rinnakkaisoloa koskevan sopimuksen ja ranskalaisten tuomioistuinten

siitd esittdman tulkinnan. Se katsoi, ettd ranskalaiset tuomioistuimet tulkitsivat samanaikaista
olemassaoloa koskevaa sopimusta siten, ettd EU-tavaramerkin haltija antaa oikeuden rekister6ida muita
SKY-etuliitteelld varustettuja tavaramerkkeja kuin SKYROCK ja SKYZIN. "Tata sopimusta sovelletaan
maailmanlaajuisesti, ja sitd sovelletaan nain ollen EU-tavaramerkkien hakemuksiin tai rekisterdinteihin,

kuten kasiteltdvassa asiassa riidanalaiseen rekisterdintiin® (32 kohta).

452 Aikaisemmat mitatointivaatimukset tai vastakanteet

EUTM-asetuksen 60 artiklan 4 kohdassa saadetaan, ettd aikaisemman oikeuden
haltija, joka on aikaisemmin vaatinut EU-tavaramerkin mitadtdimista tai esittanyt
loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen Euroopan unionin
tavaramerkkituomioistuimessa EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 tai 2 kohdassa
saadettyjen oikeuksien perusteella, ei voi esittdad uutta mitattdmyysvaatimusta jonkin
muun EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun sellaisen oikeuden
osalta, johon han olisi voinut vedota ensimmaisessa vaatimuksessaan.

Tama tarkoittaa, ettd virasto hylkda puutteellisina ja kokonaisuudessaan kaikki uudet
EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden
haltijan tai sen tahon, jolle oikeudet siirtyvat, tekemat hakemukset, jos hakemus
perustuu muihin kuin mainituissa artikloissa saadettyihin oikeuksiin, joita olisi voitu
hakea alkuperaisissd menettelyissa mutta joita ei haettu. Tatad sovelletaan riippumatta
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siitd, koskeeko uusi hakemus samoja ja/tai muita tavaroita tai palveluita kuin niita, jotka
oli alun perin riitautettu.

Tama lahestymistapa perustuu oikeusvarmuuden perusperiaatteisiin ja perusteltuihin
odotuksiin, joiden mukaan lakia on sovellettava tiettyyn tapaukseen ennakoitavasti, ja
EU-tavaramerkin haltijan etuja on suojattava saman vaatimusten esittgjan (tai sen, jolle
oikeudet ovat siirtyneet) myohemmilta "hyokkayksilta”. Niita ei voida sallia, jotta EUTM-
asetuksen 60 artiklan 4 kohdassa vahvistettua kieltoa ei voitaisi kiertda toimittamalla
uusia vaatimuksia mitattdmaksi julistamisesta sellaisten oikeuksien perusteella, jotka
olivat vaatimuksen esittgjan kaytettavissa jo alkuperaisten menettelyjen aikana.

Jos hakija kuitenkin pyytdd EU-tavaramerkin siirtoa EUTM-asetuksen 21 artiklan
2 kohdan a alakohdan nojalla saman asetuksen 60 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaisessa menettelyssd ja esittdd myohemmin vaatimuksen EU-tavaramerkin
julistamisesta mitattdmaksi muiden suhteellisten perusteiden nojalla, EUTM-asetuksen
60 artiklan 4 kohdan ei voida tulkita estavan osapuolta esittamasta vaatimuksia muiden
mitattomyysperusteiden nojalla, jos sen ensimmainen siirtopyynto hylataan.

Vaikka  EUTM-asetuksen 128  artiklassa  asetetaan Euroopan  unionin
tavaramerkkituomioistuimille tai asianosaiselle vastakanteiden yhteydessa velvollisuus
iimoittaa virastolle mitatointia koskevaan vastakanteeseen liittyvan menettelyn
aloittamisesta ja lopputuloksesta, jos menettelya ei aloiteta, EU-tavaramerkin haltijan,
joka haluaa puolustautua EUTM-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan mukaisesti, on
esitettdva vaatimuksensa tueksi Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuimelta
saatavat todisteet.

45.3 Kayton salliminen

EUTM-asetuksen 61 artiklassa sdadetdan, ettd jos aikaisemman EU-tavaramerkin tai
kansallisen tavaramerkin haltija on yhtgjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut EU-
tavaramerkin kayton tastd kaytosta tietoisena, riidanalaista EU-tavaramerkkia ei
todenndkdisesti  julisteta  mitattomaksi, jollei ~mydhemman EU-tavaramerkin
rekisterdintihakemusta ole tehty vilpillisessa mielessa.

EUTM-asetuksen' 61 artiklan tarkoituksena on asettaa sellaisille aikaisempien
tavaramerkkien haltijoille, jotka ovat sallineet myohemman EU-tavaramerkin kayton
yhtajaksoisesti viiden vuoden ajan tietoisena tasta kaytosta, seuraamus, jonka nojalla
ne menettavat oikeuden nostaa mitattomyyskanteen kyseisesta tavaramerkista, jota
voidaan siis kayttaa samanaikaisesti aikaisemman tavaramerkin kanssa (28/06/2012,
T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Riidanalaisen EU-tavaramerkin haltijalla on todistustaakka osoittaa, etta:

® riidanalaista EU-tavaramerkkida on kaytetty Euroopan unionissa (tai siina
jasenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu) yhtajaksoisesti vahintaan
viiden vuoden ajan

® mitatdinnin hakija oli itse asiassa tietoinen tasta kaytosta (04/10/2018, T-150/17,
FLUGEL / ... VERLEIHT FLUGEL ym., EU:T:2018:641, 34-35 kohta)
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e vaikka mitatéintivaatimuksen esittdja olisi voinut lopettaa kaytdén, se ei kuitenkaan
tehnyt niin (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Tasta ei ole
kyse, jos osapuolten valilla on ollut kayttdlupa- tai jakelusuhde, jolloin
mitatointivaatimuksen esittaja ei laillisesti voi vastustaa merkin kayttoa.

Kaikkien kolmen ehdon on taytyttdva. Jos ne tayttyvat, kaytdn sallimisesta johtuvia
rajoituksia sovelletaan vain niihin riidanalaisiin tavaroihin tai palveluihin, joita varten
myo6hempaa EU-tavaramerkkia on kaytetty.

Asiaankuuluva paivdmaara kayton sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvan maaraajan
laskemisessa on se, milloin aiemman tavaramerkin omistaja on tullut tietoiseksi
mySdhemman EU-tavaramerkin kaytdsta. Taman paivamaaran on ehdottomasti oltava
myohempi kuin riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisterdintipaiva eli se paiva, jona
oikeudet EU-tavaramerkkiin on saatu ja josta lahtien sitd on kaytetty rekisterdityna
tavaramerkkind markkinoilla siten, ettd kolmannet osapuolet ovat olleet tietoisia sen
kaytostda. Tassa kohtaa on aikaisemman merkin haltjan mahdollista olla sallimatta
tavaramerkin kayttoa ja vastustaa sita tai esittad vaatimus myéhemman tavaramerkin
julistamisesta mitattbmaksi (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952,
EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371,
§ 56; 04/10/2018, T-150/17, FLUGEL /...) VERLEIHT FLUGEL ym., EU:T:2018:641,
32-33 kohta).

Riidanalaisen merkin haltija ei voi vaatia osoittamaan sen lisaksi, ettd mitatdinnin
hakijan on pitanyt olla tietoinen riidanalaisen EU-tavaramerkin kaytosta, etta
mitatdinnin hakijan olisi pitanyt olla tietoinen myos siita, ettd merkki oli rekisteroity
vahintdan viiden vuoden ajaksi EU-tavaramerkiksi. EU-tavaramerkkiasetuksen 61
artiklan 1 ja 2 kohdassa oleva viittaus myohemman EU-tavaramerkin kayton
sallimiseen tarkoittaa yksinkertaisesti sité vaatimusta, ettd myohemman merkin on
taytynyt olla rekisteréityna EU-tavaramerkiksi vahintdan viisi vuotta. Tama on
objektiivinen vaatimus, ja se on riippumaton mitatéinnin hakijan tietdmyksesta
(21/10/2008, R 1299/2007-2, Ghibli (fig:), 41-47 kohta).

Riidanalaisen merkin haltijan on todistettava riidanalaisen merkin kayttd siten, etta
voidaan vahvistaa, ettd aikaisemman merkin haltija oli tosiasiallisesti tietoinen tasta
kaytdsta . (04/10/2018, T-150/17, FLUGEL / ..). VERLEIHT FLUGEL ym.,
EU:T:2018:641, 41-42 kohta).

EUTM-asetuksen 61 artiklaa ei sovelleta, kun riidanalaisen EU-tavaramerkin hakemus
on tehty vilpillisessa mielessa. Tama poikkeus otetaan huomioon vain, jos hakija
vetoaa siihen ja nayttaa sen toteen.

EUTM-asetuksen 61 artiklassa ei kasitella sitd, mita seuraa, jos henkild, jolla on oikeus
kayttda alkuperanimitykseen tai maantieteelliseen merkintdadn perustuvia oikeuksia,
sallii kayton. EU-tavaramerkin haltija ei siis voi vedota kayton sallimiseen, jos
mitattémaksi julistamista koskeva vaatimus perustuu aikaisempaan
alkuperanimitykseen tai maantieteelliseen merkintddn EUTM-asetuksen 8 artiklan
6 kohdan nojalla.
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4.5.3.1 Esimerkkeja kayton sallimista koskevan vaatimuksen hylkdamisesta
Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro
28/06/2012, T-133/09,
EU:T:2012:327
BASILE Antonio Basile (06/06/2013, C-381/12 P, B.
1952 Antonio Basile 1952,

EU:C:2013:371 valitus hylatty)

Kantaja ei ole esittdnyt aihetodisteita, joiden perusteella voitaisiin vahvistaa ajankohta, josta alkaen
valiintulija on tiennyt riitautetun tavaramerkin kaytdstd sen rekisterdinnin jalkeen. Se on pelkastaan
todennut, ettd riitautettua tavaramerkkia on kaytetty yli viiden vuoden ajan lItaliassa ja etta valiintulijan
taytyi olla tietoinen tastd kaytostd. [~ -] Riitautetun tavaramerkin rekisterQintipdivan ja
mitattdmyysvaatimuksen tekemispaivan valilld on kulunut alle viisi vuotta, eikd mainitun tavaramerkin

kayttd ennen rekisterdintipaivaa ole merkityksellista, koska sita ei ollut viela rekisterdity (34 kohta).

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

02/07/2012,
DIABLO DIABLO
R 1022/2011-1

"Kasiteltdvassa asiassa riidanalainen EU-tavaramerkki rekisterditiin 11.4.2007 ja mitattdmyysvaatimus
esitettiin 7.7.2009. Riidanalainen tavaramerkki on siten ollut rekisterditynd EU-tavaramerkkina alle viisi
vuotta. Koska yksi asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan [nyt EUTM-asetuksen 61 artiklan
2 kohta] ei tayty, valituslautakunta katsoo mitatdintiosaston todenneen perustellusti, ettei hakija ollut

sallinut EU-tavaramerkin kayttéa (25—26 kohta).

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro
20/07/2012,
R 2230/2010-4

D AQUA FlOW
(vahvistettu tuomiossa

23/10/2013, T-417/12, Aqua flow,
EU:T:2013:550)
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"EU-tavaramerkin haltijan myohassa esittamat todisteet osoittavat, ettda vuonna 2005 useat eri yritykset,
Hydro Sud mukaan lukien, toimivat AQUA FLOW -tavaramerkilld varustettujen tavaroiden jakelijoina
Espanjassa. Mitatdintivaatimuksen esittajan vaitetdan olleen tietoinen tastd kaytdsta. EU-tavaramerkin
haltija toimitti kolme laskua Espanjassa sijaitseville yrityksille "Hydro Sud”, "Tonocolor SL Hydro Sud” ja
"H20 Problematica del Agua”. Kyseiset laskut on paivatty 18.6.2004, 31.5.2005 ja 31.7.2006, ja ne
sisaltavat otsikkoja, joissa esiintyy tavaramerkki AQUA FLOW. Kaikki nama laskut on kuitenkin paivatty
toukokuun 2004 jalkeen (viisi vuotta ennen mitatdintivaatimuksen esittdmista (toukokuu 2009)). Jos
oletetaan, ettd mitatdintivaatimuksen esittja oli tietoinen niista tai niiden perustana olevista kaupallisista
toimista, tdma ei riittdisi sen toteamiseen, ettd mitattdomyysvaatimuksen esittamista edelsi yhtajaksoinen
viiden vuoden ajanjakso [- —]” (21-22 kohta). Nain ollen EU-tavaramerkin haltijan kayton sallimista

koskeva vaatimus hylattiin.

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro
02/02/2012,
PURELL |
g R 1317/2009-1
"Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa [nyt EUTM-asetuksen 61 artiklan 2 kohta] edellytetaan,

ettad riidanalaista EU-tavaramerkkia on kaytetty yhtajaksoisesti viiden vuoden ajan Saksassa ja etta

mitattdmyysvaatimuksen esittdjat ovat sallineet taman  kaytdn kyseisend ajanjaksona. Tassa
tapauksessa osapuolten toimittamien perusteiden ja materiaalien pohjalta ei voida tehda paatelmaa, etta
riidanalaista merkkia kaytettiin Saksassa ja ettd mitattomyysvaatimuksen esittajien olisi kohtuudella voitu
olettaa olleen tietoisia tasta kaytosta ja sallineen sen viiden perakkaisen vuoden ajan [- —] Ne elementit,
jotka viittaavat jonkinlaiseen yhteyteen Saksaan ja joihin EU-tavaramerkin haltija paaasiassa vetoaa
valituksessaan (eli ainoaan paikalliseen jakelijaan liittyvat luvut ja otteet internetsivuista, jotka on tutkittu
osapuolten vuonna 2001 kayman kirjeenvaihdon perusteella), eivat yksindan riita, jotta voitaisiin todeta,
ettd mitattdmyysvaatimuksen esittajat ovat sallineet rildanalaisen merkin pitkdaikaisen ja vakiintuneen

rehellisen kayton Saksassa” (47 kohta).

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro
) 04/03/2015,
BONASYSTEMS |=ona
e — R 267/2014-2
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Mitatdintivaatimus  perustuu  Yhdistyneessd  kuningaskunnassa rekisterdityyn  aikaisempaan
tavaramerkkiin.  Siitd, ettd voimassa oli suullinen sopimus rinnakkaisolosta Yhdistyneessa
kuningaskunnassa vuodesta 2004 eteenpain, ei ollut kiistaa (vaikka sopimuksen tarkasta siséllosta ei
ollutkaan yksimielisyyttd). Lautakunta katsoo, ettd niin kauan kuin osapuolten valilla oli rinnakkaisoloa
koskeva sopimus, mitatdintivaatimuksen esittdjalla ei ollut syytd kieltdd tatd aikaisemman EU-

tavaramerkin kayttoa.

Tassa tapauksessa se ajankohta, jolloin aikaisemman tavaramerkin haltijalla oli mahdollisuus olla
sallimatta riidanalaisen EU-tavaramerkin kaytt6a, voisi olla 16.2.2010, jolloin osapuolten valista suullista
sopimusta oli mitatdintivaatimuksen esittdjdn mukaan rikottu ja jolloin se oli rauennut. Siita, etta
mitatdintivaatimuksen esittajalla oli tdma mahdollisuus aikaisemmin, ei ole todisteita. Mitattdmaksi
julistamista koskeva vaatimus toimitettiin 11.7.2012, jolloin oli kulunut alle viisi perakkaistd vuotta
suullisen sopimuksen paéattymisen (eli sen ajankohdan, jolloin mitatdintivaatimuksen esittéja sai
mahdollisuuden olla sallimatta riidanalaisen EU-tavaramerkin kayttda) ja mitatdintivaatimuksen
esittamisen valilla (31-33 kohta).

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

) ) P4étos 4.10.2018,
.VERLEIHT FLUGEL FLUGEL
T-150/17, EU:T:2018:641

Laskut eivat osoittaneet riittdvassa maarin riidanalaisen merkin kayttéa sen toteen nayttadmiseksi, etta
valiintulija oli tosiasiallisesti tietoinen tasta kaytosta. [- —] vaikka suhteellisen rajoitettu myynnin maara
voi kylla osoittaa tavaramerkin tietynlaisen kayton, voi olla, ettéd tdma maara ei riitd osoittamaan — kuten
kasiteltdvassa asiassa — mitattémyysvaatimuksen esittdjan tosiasiallista tietoisuutta kyseisesta kaytdsta
(41-42 kohta). Riidanalaisen merkin haltija tyytyy téltd osin yleisiin vaitteisiin, jotka koskevat kyseisten
tavaramerkkien kattamien tavaroiden tarjoamista myytavaksi samoissa yrityksissa, mutta ei esitd mitaan
erityistd seikkaa sen osoittamiseksi, ettd aikaisemman merkin haltijan edustajat olivat tosiasiallisesti
tietoisia riidanalaisen tavaramerkin kaytostd (42 kohta). Tarkempien lisatietojen puuttuessa laulajan
sponsoroinnista ja hanen lausunnostaan, jonka mukaan riidanalaisella tavaramerkilla markkinoituja
tavaroita oli myyty eraassa yrityksessa, jossa myds aikaisemman merkin haltijan edustajat vierailivat
saanndllisesti, ‘ei voida paatella, ettd aikaisemman merkin haltija olisi ollut tietoinen tallaisesta
kaupallisesta kaytosta (43 kohta). Kyseisen yrityksen omistajan lausuntoa, jonka mukaan aikaisemman
merkin haltijan ' edustajat olivat vierailleet yrityksessa, ei voida pitad riittdvana todisteena, koska
vaitetyistd kdynneistd ei ole saatavana muuta tarkempaa tietoa (45 kohta). Tietoisuus (loukkaavasta)
kaytosta merkityksellisen alueen ulkopuolella ei voi riittdd osoittamaan tietoisuutta kaytosta
merkityksellisella alueella (47—-48 kohta). Aikaisemman merkin haltijan mahdollinen tietoisuus muiden
riidanalaisten merkkien kanssa samankaltaisten merkkien kaytosta ei riitd osoittamaan tosiasiallista

tietoisuutta riidanalaisen merkin kaytosta (48 kohta).
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453.2 Esimerkkeja kayton sallimista koskevan vaatimuksen (osittaisesta)
hyvaksymisesta

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro
3971 C
CITYBOND CITIBOND
26.3.2012

Kun todisteita tarkastellaan kokonaisuutena, niistd ilmenee, ettd kaikki kaytén sallimisen edellytykset
tayttyivat joidenkin riidanalaisten palvelujen osalta. Erityisesti osapuolten valinen kirjeenvaihto osoaitti,
ettéd hakija oli tietoinen EU-tavaramerkin CITIBOND voimassaolosta joidenkin palvelujen yhteydessa.
Lisaksi menettelyyn Yhdistyneessa kuningaskunnassa siséllytetyt otteet ja valaehtoinen vakuutus (2003)
sekd muut taloudelliset tiedot osoittivat, ettd hakija oli tietoinen EU-tavaramerkin CITIBOND kaytosta
Yhdistyneessa kuningaskunnassa, kun muistetaan, etta kyseiset rahoitusmarkkinat ovat hyvin erityiset ja
pitkalle erikoistuneet.

Aikaisempi oikeus Riidanalainen merkki Asia nro

Ghibli W 21/10/2008,
GHIBLI /~

etal. R 1299/2007-2

Mitatointivaatimuksen esittaja myonsi olleensa tietoinen taman merkin kaytosta Italiassa. Oikeudellinen
kysymys koski sitd, onko mitatdintivaatimuksen' esittajan taytynyt olla tietoinen myos kaytetyn merkin
oikeudellisesta asemasta, nimittain siitd, etta sitd oli kaytetty rekisterditynd EU-tavaramerkkina Italiassa.
Valituslautakunnan nakemyksen mukaan asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohtaa [nyt EUTM-
asetuksen 60 artiklan 2 kohta] ei voida tulkita siten, etta siina edellytetdan, ettd EU-tavaramerkin haltija

osoittaa — viiden vuoden samanaikaisen kayton lisaksi, jonka aikaisemman oikeuden haltija on tietoisesti
sallinut — mitatdintivaatimuksen esittdjan olleen myos tietoinen ainakin viiden vuoden ajan siita, etta
myohempi tavaramerkki oli suojattu EU-tavaramerkkina. Tassa yhteydessa ratkaiseva on se objektiivinen
seikka, ettd merkin (jonka kayton mitatdintivaatimuksen esittdja on tietoisesti sallinut) on taytynyt olla
voimassa vahintdan viiden vuoden ajan EU-tavaramerkkind. Esitettyjen todisteiden perusteella voitiin
osoittaa, etta mitatdintivaatimuksen esittdmisajankohtana sen esittaja oli ollut tietoinen riidanalaisen EU-
tavaramerkin kaytosta ltaliassa ja sallinut sen yli viiden vuoden ajan, riippumatta siita, oliko tama

tietoinen rekisterdinnista (35 kohta ja sitd seuraavat kohdat).

5 Lainvoimaisuus

EUTM-asetuksen 63 artiklan 3 kohdan mukaan niiden erityisten
puolustautumiskeinojen lisaksi, joita EU-tavaramerkin haltija voi kayttdd menettamis-
tai mitatdintivaatimusta vastaan (ks. edelld olevat kohdat), menettamis- tai
mitatointivaatimusta ei voida ottaa tutkittavaksi, jos samaa asiaa ja syyta koskevasta
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ja samojen osapuolten valisesta vaatimuksesta on jo jasenvaltion tuomioistuimen tai
viraston antama paatés, joka on tullut lainvoimaiseksi. Tatd tarkoittaa ns.
kolmoisidentiteettia koskeva vaatimus.

Lainvoimaisuuden periaatetta sovelletaan vain, jos on olemassa aikaisempi lopullinen
paatds vastakanteen tai mitatdintivaatimuksen asiasta. Estetta tutkittavaksi ottamiselle
ei sovelleta esimerkiksi silloin, kun mitatdintivaatimus on peruutettu ennen kuin asiaa
koskevasta paatoksesta on tullut lopullinen (12/05/2014, R 1616/2013-4, PLAYSEAT,
§ 13) tai kun aikaisemmassa lopullisessa paatdoksessa vaatimus on hylatty (esimerkiksi
koska riidanalaista EU-tavaramerkkia ei ollut viela rekisterdity) eika asiaa ratkaistu.

1. Sama kohde
Lainvoimaisuuden periaatetta ei sovelleta menettdmisvaatimukseen, jos
aikaisemmassa lopullisessa paatdksessa viitataan toiseen, eri : ajankohtana
toimitettuun menettamisvaatimukseen. Tama johtuu siita, ettd ne ajankohdat, jolloin
menettdmiseen johtavat olosuhteet on vahvistettava (kayttdmatta jattdminen, EU-
tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtava kayttd), eivat
ole samat, jolloin mydskaan kohteen ei voida katsoa olevan sama (31/01/2014,
7 333 C; 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Sama syy
Viraston aikaisempi paatdés vaitemenettelyssda samojen osapuolten valilla ja
samasta merkistd ei sulje pois mydhempaa menettamis- ja mitatdintivaatimusta,
joka perustuu samoihin aikaisempiin’ oikeuksiin (14/10/2009, T-140/08,
TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, tuomioistuimelle osoitettu valitus hylatty;
22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, T-11/13, Mego,
EU:T:2014:803, § 12), koska syy ei ole sama. Toisenlainen lopputulos menettamis-
tai mitatéintimenettelyssa on kuitenkin epatodennakdinen, paitsi jos yksi tai useampi
seuraavista ehdoista tayttyy.

o Uusia tosiseikkoja naytetdan toteen (esim. aikaisemman tavaramerkin kayttéa tai
laajaa mainetta koskevia todisteita, joita ei asetettu saataville vaitemenettelyssa).

o Tapa, jolla keskeiset oikeudelliset arvioinnit tehdaan, on muuttunut
(esim. sekaannusvaaran arviointia koskevat vaatimukset ovat muuttuneet),
esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden seurauksena.

3. Samat osapuolet

Lainvoimaisuusperiaatteen edellyttdma kolmoisidentiteetti tarkoittaa siis sita, etta

kummankin menettelyn (nyt vireilld olevan ja sen, joka johti aikaisempaan

lopulliseen paatokseen) osapuolten on oltava samat.

"Samat osapuolet” -kasite sisaltdda myos ne tahot, joille oikeudet ovat siirtyneet, ja
valtuutetut kayttéluvan haltijat. Toisin sanoen lainvoimaisuuden periaatetta
sovelletaan silloin, jos toisen tapauksen osapuoli on se, jolle ensimmaisen
tapauksen osapuolen oikeudet ovat siirtyneet, tai valtuutettu kayttéluvan haltija.
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Liite 1 Mitattomyysperusteet: Ajallinen soveltamisala asetuksen
(EU) 2015/2424 voimaantulon (23. maaliskuuta 2016) jalkeen

1 Ehdottomat mitattomyysperusteet

Yleisperiaate on se, etta virasto soveltaa EU-tavaramerkkiin
(tavaramerkkihakemukseen) laissa asetettuja ehdottomia mitattdmyysperusteita — eli
joko asetusta (EY) N:o 207/2009 tai muuta suoraan sovellettavaa lakitekstia, joka sitoo
EU:ta ja siten my&s virastoa— sen hakemispaivana.

Nain ollen uusia mitattomyysperusteita eli niita, jotka on otettu EUTM-asetukseen
asetuksella (EU) 2015/2424, sovelletaan vain EU-tavaramerkkia = koskeviin
hakemuksiin, jotka on jatetty 23. maaliskuuta 2016 tai sen jalkeen.

Jotkin menettamis- ja mitattdomyysperusteet, jotka on otettu . EUTM-asetukseen
ensimmaisen kerran asetuksella (EU) 2015/2424, eivat varsinaisesti ole uusia, koska
niitd oli jo sovellettu ennen maaliskuun 23. paivéd 2016 EU:n muiden sitovien
lakitekstien nojalla.

Talla perusteella kaytetdan seuraavaa erottelua:

1.1 Mitattomyysperusteet, joita sovellettiin ennen 23.03.2016 muiden
EU-asetusten kuin yhteison tavaramerkkiasetuksen nojalla

Seuraavia mitattdmyysperusteita, jotka on otettu ensimmaisen kerran EUTM-
asetukseen asetuksella (EU) 2015/2424, sovelletaan EU-tavaramerkkeihin, joiden
rekisterdintihakemus on toimitettu ennen 23. maaliskuuta 2016.

e EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan k alakohta: ristiriita EU:n aikaisempien viineja
koskevien ehtojen kanssa
Tama mitattdmyysperuste oli mainittu jo Euroopan parlamentin ja neuvoston 17.
joulukuuta 2013 antaman asetuksen (EU) N:o 1308/2013 113 artiklan 2 kohdassa
maataloustuotteiden yhteisestd markkinajarjestelysta ja neuvoston asetusten (ETY)
N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007
kumoamisesta, luettuna yhdessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008
soveltamista koskevista erdistd yksityiskohtaisista saanndista tiettyjen viinialan
tuotteiden = suojattujen alkuperanimitysten, maantieteellisten merkintdjen ja
perinteisten merkintdjen seka merkintéjen ja esittelyn osalta 14. heinakuuta 2009
annetun komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 40 ja 41 artiklan kanssa.

o EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan | alakohta: ristiriita EU:n aikaisemman
perinteisten tuotteiden suojan kanssa
Tama mitattdmyysperuste oli mainittu jo maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
laatujarjestelmistd 21. marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 24 artiklassa.

Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan johdanto, Osa D Mitatointi Sivu 1484

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&from=FI#d1e40-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2424&from=FI#d1e40-21-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2424&from=FI#d1e40-21-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2424&from=FI#d1e40-21-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2424&from=FI#d1e40-21-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e610-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en#d1686e7456-671-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31972R0922&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31979R0234&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R1037&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1234&from=FI#d1e39-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0479&from=FI#d1e39-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0607&from=FI#d1e1820-60-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0607&from=FI#d1e1885-60-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FI#d1e610-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=FI#d1e1761-1-1

Jakso 2 Asiasisaltoa koskevat sdanndokset

e EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan m alakohta: ristirita EU:n aikaisempien
kasvilajikenimien kanssa
Tama mitattdmyysperuste oli mainittu jo yhteisén kasvinjalostajanoikeuksista
27.7.1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2100/94. Virasto sovelsi tata
asetusta yhdessd EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan kanssa.

1.2 Mitattomyysperusteet, joita ei ollut mainittu EU:n lainsaadannossa
ennen asetuksen (EU) 2015/2424 voimaantuloa 23. maaliskuuta
2016

EU:n lainsaadanndssa ei ollut seuraavia mitattomyysperusteita ennen asetuksen (EU)
2015/2424 voimaantuloa, joten niitd sovelletaan ainoastaan EU-tavaramerkkeihin,
joiden rekisterdintihakemus on jatetty 23. maaliskuuta 2016 ja sen jalkeen.

® "Muut ominaisuudet” (kuin muoto), EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohta

e Ristiriita kansallisella tasolla suojatun aikaisemman maantieteellisen merkinnan /
alkuperanimityksen kanssa, EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan j alakohta

* Ristiriita kansallisella tasolla suojatun aikaisemman kasvilajikenimen kanssa,
EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan m alakohta

2 Suhteelliset mitattomyysperusteet eli EUTM-asetuksen
60 artiklan 1 kohdan d alakohta luettuna yhdessa saman
asetuksen 8 artiklan 6 kohdan kanssa ja suhde EUTM-
asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohtaan luettuna
yhdessa saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa

Asetuksessa (EU) 2015/2424, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 207/2009 yhteis6n
tavaramerkistd (muutosasetus), otettiin kayttéoén asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan
1 kohdan d alakohta luettuna yhdessa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4a alakohdan
[nyt EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan d alakohta luettuna yhdessd saman
asetuksen 8 artiklan 6 kohdan kanssa] kanssa erityisena mitattémyysperusteena EU:n
tai kansallisen lainsaadannon nojalla suojatuille alkuperanimityksille ja maantieteellisille
merkinndille.

Ennen tatd maantieteellisia merkintéja voitiin kayttdad perusteena asetuksen N:o
207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessa_asetuksen N:o 207/2009
8 artiklan 4 kohdan kanssa, mukaiselle mitattdomyysvaatimukselle. Taman
erityisperusteen kayttdonotto kuitenkin tarkoittaa, ettd asetuksen (EU) N:o 207/2009
53 artiklan 1 kohdan d alakohdan voimaantulosta alkaen maantieteellisiin merkintéihin
voidaan vedota vain uuden perusteen nojalla. Maantieteelliset merkinnat eivat voi enéda
olla perusteena asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla
tehtavalle mitattdbmyysvaatimukselle, vaikka tdman saanndksen sanamuoto ei ole
muuttunut. Jos muutosasetuksen voimaantulon jalkeen tehdaan kuitenkin
maantieteelliseen merkintaan perustuva mitatdintivaatimus, jossa esitetdan asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta virheellisesti vaatimuksen perusteeksi,
virasto tutkii vaatimuksen, jos se perustuu selvasti maantieteelliseen merkintaan, siten,
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ettd perusteena, johon vaatimuksen esittdja vetoaa, olisi asetuksen N:o 207/2009
53 artiklan 1 _kohdan d alakohta. Tassa tapauksessa ei ole epailysta siita, ettei
mitatdintivaatimuksen esittajan aikomuksena olisi vedota aikaisempien
maantieteellisen merkintdjen suojaamista koskevaan saannokseen.

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, luettuna yhdessd saman
asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, sovelletaan edelleen maantieteellisiin
merkintoihin perustuviin mitatdintimenettelyihin, jotka olivat vireilld muutosasetuksen
tullessa voimaan.

Kuten edella on todettu, maantieteellisiin merkintoihin perustuvissa
mitatointivaatimuksissa voidaan vedota asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan
a alakohtaan vasta muutosasetuksen voimaantulopaivastd alkaen. Koska
muutosasetuksessa ei yhtdaltd ole riidanalaisia EU-tavaramerkkejd koskevia
siitymasaanndksia ja ajallisia rajoituksia ja kun toisaalta otetaan huomioon, etta
maantieteelliset merkinnat olivat  hylkdysperusteita myds  aikaisemmassa
lainsdadannossa ja ettéd niiden kaytto liike-elamassa on niiden tehtdvan kannalta
luonteista, asetuksen N:o 2007/2009 53 artiklan 1 kohdan d alakohtaan luettuna
yhdessa saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan a alakohdan kanssa voidaan vedota
EU-tavaramerkkien yhteydessa niiden hakemis- tai etuoikeuspaivasta riippumatta ja
siten myos niiden EU-tavaramerkkien yhteydessa, joiden hakemus on toimitettu ja jotka
on rekisteroity virastossa ennen muutosasetuksen voimaantuloa.

Maantieteellisile merkinndille asetuksen_ N:o  207/2009 =53 artiklan 1 kohdan
d alakohdan nojalla, luettuna yhdessd saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan
a_alakohdan kanssa, mydnnetty suoja on siis jatkoa suojalle, joka on myo6nnetty
aikaisemmin asetuksen_N:0 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan, luettuna
yhdessa saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, nojalla myonnetylle suojalle.
Maantieteelliset merkinnat, joihin oli vedottu_asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan
1 kohdan d alakohdan nojalla, luettuna yhdessa saman asetuksen 8 artiklan 4 artiklan
a_alakohdan kanssa, oli siis taytynyt suojata jo riidanalaisen EU-tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen jattohetkelld, ja niiden nojalla oli oikeus kieltdd myéhemman
tavaramerkin kayttd. Lisaksi naiden aikaisempien maantieteellisten merkintdjen
suojaamisen keskeisia edellytyksia, joista sadadetddan asianmukaisessa EU:n tai
kansallisessa lainsaadannossa (ts. suoja suoraa tai epasuoraa kaupallista kayttda,
vaarinkayttoa, jaljittelya tai mielleyhtymia, virheellisia tai harhaanjohtavia merkintdja tai
muuta harhaanjohtavaa kaytantdad vastaan), sovellettin jo riidanalaisen EU-
tavaramerkin hakemispaivana tai etuoikeuspdaivana, vaikka hakemus olisi toimitettu
vasta muutosasetuksen voimaantulon jalkeen. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan
4 kohdan a alakohta kuvastaa paremmin EU:n lainsdadannon vaatimuksia, joissa ei
edellytetd, ettd maantieteellistd merkintada kaytetaan liike-elamassa, jotta luvaton kaytto
voitaisiin kieltaa.

EUTM-asetuksen 63 artiklan 3 kohta estda kuitenkin vaatimuksen esittdjaa, jonka
aikaisempi_asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen
maantieteelliseen merkintddn perustuva mitatointivaatimus on ratkaistu, toimittamasta
uutta mitatéintivaatimusta saman asetuksen_53 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla
saman maantieteellisen merkinnan perusteella samaa riidanalaista merkkia vastaan.
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