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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
E G. JACOBS

29 piivini huhtikuuta 1997 °

1. Olennainen kysymys tissi asiassa on,
voiko tavaramcrkin haltija tavaramerkista
johtuviin  otkcuksiinsa vetoamalla estad
hinen itsensi markkinoille saattamien tai
hinen suostumuksellaan markkinoille saatet-
tujen tavaroiden mainostamisen, jos tillainen
mainostaminen  vahingoittaa  miclikuvaa
hinen tavaramerkkinsi ylellisyydesti ja
arvokkuudesta. Erityisesti on kyse siitd,
onko tillaisen mainostamisen estiminen
mahdollista, jos jilleenmyyja mainostaa pel-
kistidn tavalla, joka on tavanomainen hinen
toimialallaan, Asian on saattanut yhteisdjen
tuomioistuimeen ennakkoratkaisupyyntoni
Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaiden
korkein oikeus).

Tosiseikat ja oikeudenkiynti kansallisessa
tuomioistuimessa

2. Toinen kantajista eli Parfums Christian
Dior (jiljempina Dior Nederland) on toisen
kantajan eli Parfums Christian Dior SA:n
(jiljempani Dior France) tuotteiden yksin-
myyji Alankomaissa. Muiden Dior Francen
eurooppalaisten yksinmyyjien tavoin Dior
Nederland kayttidd valikoivaa jakelujirjestel-
miai Diorin  tuotteiden markkinoinnissa
Alankomaissa. Tuotteita voivat myydi

# Alkuperiinen kieli: englanti.
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ainoastaan valikoidut jilleenmyyjar silld
chdolla, cttd ne myyvat pelkistiin loppu-
kiyttdjille tai toisille valikoiduille jilleen-
myyjille.

3. Dior Francella on Benelux-maissa yksin-
otkeus kuviotavaramerkkeihin Eau Sauvage,
Poison, Fahrenheit ja Dunc muun muassa
hajuvedet sisiltivin luokan 3 tavaroille.
Tavaramerkit koostuvat niiden piillysten
kuvista, joissa timannimisia hajuvesia sisalta-
vit pullot myydaan. Dior Francella on lisiksi
tekijinotkeus seki niihin paillyksiin ctti nii-
hin pullothin samoin kuin nimella Svelte
markkinoitujen tavaroiden piillyksiin ja pul-
lothin.

4. Vastaaja Evora BV:llA (jiljempini Evora)
on kauppaketju tytiryhtidnsi Kruidvatin
nimissi. Kauppoja kuvataan ennakkoratkai-
supyynndn esittimisestd tchdyssa paatok-
sessi kemikaalikaupoiksi. ' Kruidvatin kau-
pat eivit ole Diorin tuotteiden valikoituja
jalleenmyyjid. Ne kuitenkin myyvit rinnak-
kaistuonnin kautta hankittuja Diorin tuot-
teita (eli tuotteita, joita ei ole hankittu suo-
raan Diorilta tai sen jakelijoilta, vaan jotka
Dior itse on saattanut markkinoille tai jotka

1 — Ks. yksityiskohuisempi kuvaus asiassa ‘1-87/92, BVBA
Kruidvat v. komissio (Kok. 1996, s. 11-1851), 12.12.1996
annctun yhteiséjen ensimmiisen oikeusastcen tuomioistuimen
tuomion 1 kohta.
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on sen suostumuksella saatettu markki-
noille). Niiden tuotteiden jilleenmyynnin
laillisuutta ci ole riitautettu padasian oikcu-
denkaynnissi.

5. Joulun 1993 tarjouskampanjassaan Kruid-
vat mainosti Diorin tuotteista Eau Sauvagea,
Poisonia, Fahrenheitia, Dunea ja Sveltea. Tar-
jouskampanjan yhteydessi joulumyyntii var-
ten tehdyissi Kruidvatin mainoslehtisissd
vuoden 1993 viikolla 49 esitettiin joidenkin
niiden tuottciden paallysten ja pullojen
kuvia. Hoge Raad korostaa, ctta mainostami-
nen tapahtui kyseisen alan vahittdiskauppiai-
den tavanomaisesti kiyttdmillad tavalla (kun
otctaan huomioon nimenomaan joulunajalle
tyypillinen mainonta).

6. Dior ci kuitenkaan ollut antanut lupaa til-
laiselle mainonnalle, ja sc aloitti 8.12.1993
otkeudenkdynnin Evoraa vastaan valiaikais-
maariysten saamiseksi tavaramerkkioikcuk-
siensa loukkaamisen vuoksi. Dior vaitti, ettd
tavaramerkkien kiytto loukkasi sen yksinoi-
keutta kiytedd tavaramerkkejd samoissa tai
samankaltaisissa tavaroissa (Benclux-maiden
yhtendisen  tavaramerkkilain  [jiljempana
Benclux-maiden laki], sellaisena kuin se tuol-
loin oli voimassa, 13 §:n A momentin ensim-
miisen kappalcen 1kohta) tai ettd tavara-
merkkeja oli kiytetty olosuhteissa, jotka
saattoivat atheuttaa sille vahinkoa muun
muassa hetkentimalli tavaramerkkien arvok-
kuutta ja miclikuvaa niistid. (Benclux-maiden
lain 13 §:n A momentin ensimmiiscn kappa-
lcen 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla
oli oikeus kieltii tavaramerkin tai samankal-
taisen merkin kiyttd, jos kidytto clinkeinotoi-
minnassa ilman hyviksyttivaa syytd saattoi
athcuttaa vahinkoa tavaramerkin haldjalle.)
Dior viitti myos, ctti Evora oli loukannut

Diorin tekijinoikeutta, joka silli oli pulloi-
hin ja tavaroiden paillyksiin.

7. Dior vaati, ettd Evora miarittiisiin lopet-
tamaan Diorin kuviotavaramerkkien kaiken-
lainen kidywo ja Diorin tuotteiden kuvien
“julkaiseminen ja esittiminen” luetteloissa,
esitteissd, mainoksissa ja muulla tavoin scki
olemaan vastaisuudessa kiyttimitti, julkaise-
matta ja esittamatta nitd alla tavoin. Arron-
dissementsrechtbank Haarlemin (aliotkeus)
puhecnjohtaja hyviksyi Diorin vaatimuksen
ja miirisi Evoran lopettamaan vilittdmasti
Diorin  kuviotavaramerkkien kaikenlaisen
kdyton ja Diorin kyscisten tuotteiden kuvien
"julkaiscmiscn ja esittimisen” luetteloissa,
csitteissd, mainoksissa ja muulla tavalla, joka
ei vastaa Diorin tavanomaisesti kiyttimaa
mainostamistapaa, ja olecmaan vastaisuudessa
kadyttamatta, julkaisematta ja csictdmattd niitd
talld tavoin. Gerechtshof (muutoksenhaku-
tuomioistuin) kuitenkin kumosi puheenjoh-
tajan paatoksen ja kicltdytyi antamasta vaa-
dittuja maarayksid. Dior haki muutosta tihin
Gerechtshofin paatokseen Hoge Raadilta.

8. Kun ecnnakkoratkaisukysymykset tissd
asiassa esitettiin, laki, jolla Benelux-maiden
laki  muutettiin = ncuvoston  dircktiivin
89/104/ETY (jiljempinid tavaramerkkidirek-
titvi tai dircktiivi) 2 mukaiscksi, ci ollut vield
tullut voimaan; timi muutoslaki (2.12.1992
paivitty toinen poytikirja) tuli voimaan
1.1.1996. Kuten Hoge Raad toteaa, koska

2 — Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén  lihentimisestd
21 piivini joulukuuta 1988 annettu ensimmiiinen neuvoston

dircktiivi (EYVL 1989, L 40, 5. 1).
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direktiivin tiytintéonpanolle siddetty maa-
rdaika ol kuitenkin pdittynyt 31.12.1992 3 cli
paljon ennen nyt kisiteltivini olevan asian
tapahtumia, tuolloin voimassa ollutta
Benelux-maiden lakia on tulkittava niin pal-
jon kuin mahdollista direktiivin sanamuodon
ja tarkoituksen mukaisesti. ¢

9. Benelux-maiden lain mukaan on katsottu,
ettd jos tavaramerkin haltja tai kidyttéluvan
haltija oli laskenut tavarat litkkeeseen tavara-
merkkid kiyttien, jilleenmyyjalld oli oikeus
kiyttad tavaramerkkii ilmoittaakseen asiak-
kaille tavaroiden laskemisesta uudelleen liik-
keelle. Poikkeuksena tistd sianndsti tavara-
merkin haltijalla oli oikeus kieltii mainonta,
jolla jillecnmyyja pyrki mainostamaan omaa
yritystdan antamalla siiti laadukkaan kuvan
ja kiyttimilli titen hyvikseen tavaramerkin
mainetta ja goodwillia. 3

10. Gerechtshof katsoi, cttei Dior ollut nayt-
tinyt totcen, ettd tapa, jolla Kruidvat oli
kayttinyt kuviotavaramerkkeji jouluesittees-
sddn, olisi ollut omiaan antamaan asiakkaille

3 — Dirckdiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jisenvaltioiden oli
saatettava  direktiivin  siinnokset voimaan viimeistiin
28.12.1991. Neuvosto kuitenkin kiytti 16 artiklan 2 kohdassa
sille annettwyja  valtuuksia  paitokselliin  92/10/ETY
(EYVL 1992, L 6, 5. 35) ja lykkisi direktitvin tiytintéénpa-
nolle siidettyd midriaikaa 31.12.1992 saakka.

4 — Ks. esim. asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990
(Kok. 1990, s.1-4135, 8 kohta); asia C-91/92, Faccini Dori,
tuomio 14.7.1994 (Kok. 1994, s. 1-3325, 26 kohta); yhdistetyt
asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio
11,7.1996 (Kok. 1996, s. 1-3603, 26 kohta) ja asia C-232/94,
MPA Pharma, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s.1-3671,
12 kohta).

5 — Asia A 92/5, Daimler-Benz v. J. J. Haze, Benelux-maiden
tuomioistuimen tuomio 20.12.1993, Jurisprudentie 1993,
5. 65—
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sen kuvan, ettd sc kiytti tavaramerkkeja teh-
dikscen piddasiassa omaa yritystiin tunne-
tuksi.

11. Dior viitti Gerechtshofissa my®6s, ettd
silld oli otkeus kieltdd Kruidvatia kiyttimasti
sen tavaramerkkejd silld perusteella, ettd kiy-
t6lld muutettiin Benelux-maiden lain 13 §n
A momentin kolmannessa kappalecssa tar-
koitettua “tavaroiden olemusta”, tat silld
perusteella, ettd oli olemassa tavaramerkkidi-
rektiivin 7 artiklan 2 kohdassa  tarkoitettu
perusteltu aihe kieltdi tavaroiden laskeminen
uudelleen liikkeelle. Benelux-maiden  lain
13 §:n A momentin kolmannessa kappalcessa
siidetian muun muassa, cttd tavaramerkin
haltijan yksinoikeus ei anna hinelle otkcutta
kieltdd tavaramerkin kidytod tavaroissa, jotka
hin itsc tai kidyttSluvan haltija on laskenut
litkkeeseen titi tavaramerkkii kiytedcn,
mutta ettd hinelld on timi oikeus, jos "tava-
roiden olemusta” on muutettu. Direktiivin
7 artiklan 2 kohdassakin viitataan tavaroiden
olemukseen, koska siind hyviksytiin olevan
mahdoliista, etti tavaramerkin “haltijalla on
perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden las-
kemista uudelleen litkkeelle, erityisesti mil-
loin tavaroihin tehdiin muutoksia tai niiti
huononnectaan sen jilkeen, kun ne on las-

kettu litkkeelle”. 6

12. Gerechtshof hylkisi Diorin niihin sdin-
noksiin perustamat viitteet. Se katsoi, etta
molemmat siannokset koskivat ainoastaan
kyseessi olevien merkkitavaroiden fyysisen
olemuksen muuttamisesta johtuvia kielteisid

6 — Ks. koko artiklan teksti jiljempini kohdassa 19.
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vaikutuksia tavaramerkin maineeseen. Dior
on cri micltd ja viittda, cttd niissd sainnok-
sissd tarkoitettu "tavaroiden olemus” kattaa
myds tavaroiden “henkisen olemuksen”. Se
katsoo talla tarkoitettavan tavaroita ympar6i-
vii mielikuvaa kiehtovuudesta ja arvokkuu-
desta scki ylellisyyden tuntua, jotka johtuvat
tavasta, jolla tavaramerkin haltija tavara-
merkkiin perustuvien oikcuksiensa nojalla on
paittinyt esittdd ja mainostaa tavaroita.

13. Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden
vilisen, 19.3.1962 tchdyn Benelux-maiden
tavaramerkkisopimuksen 10 artiklan ja nii-
den samojen valtioiden vilisen, Benelux-
maiden  tuomioistuimen  perustamisesta
31.3.1965 Brysselissi tehdyn sopimuksen
6 artiklan 3 kappalcen mukaan Hoge Raadin
on tictyin cdellytyksin pyydettivi ennakko-
ratkaisua Beneclux-maiden tuomioistuimelta
Benelux-maiden lain tulkinnasta. Jarjestelma
vastaa yhteisdjen tuomioistuimelle tehtivid
ennakkoratkaisupyyntoja koskevaa jirjestel-
mai.

14. Nyt kasiteltdvini olevassa asiassa Hoge
Raad on esittinyt samanaikaisesti samanlaiset
kysymykset yhteisdjen tuomioistuimelle ja
Benclux-maiden tuomioistuimelle “prosessi-
ckonomisista syisti”. Se katsoo, cttd vastauk-
set molemmille tuomioistuimille esitettyihin
asiakysymyksiin ovat vilttimittémii riidan
ratkaisemiseksi, mutta myontaa, etti vastaus
johonkin kysymyksistd saattaa tchda yhden
tai uscamman muun kysymyksen kokonaan
tai osaksi tarpecttomaksi. Sc¢ on kuitenkin
paattinyt kysyd yhteisdjen tuomioistuimelta
my6s, onko korkein kansallinen tuomiois-
tuin vai Benelux-maiden tuomioistuin se
kansallinen tuomioistuin, jonka paatdksiin ei
kansallisen lainsdddinnén mukaan saa hakea

muutosta  EY:n  perustamissopimuksen
177 artiklan sovcltamisen kannalta. Benelux-
maiden tuomioistuin lykkisi asian kisittele-
mistd 15.10.1996 tckemallaan paitokselli silld
perusteella, cttid yhteisdjen tuomioistuimelle
esitettyihin kysymyksiin annettavat vastauk-
set saattavat vatkuttaa sithen, miten se vastaa
yhteen tai uscampaan sille Benelux-maiden
lain tulkitsemiscksi esitetyistd kysymyksisti.

15. Hoge Raad on esittinyt yhteisdjen tuo-
mioistuimelle seuraavat kysymykset:

”1) Jos Benelux-maassa kiytivissd tavara-
merkkiotkeutta koskevassa oikeuden-
kiynnissi, jossa tulkitaan Benclux-
maiden yhtendistd tavaramerkkilakia,
tulece esiin  kysymys jiscnvaltioiden
tavaramerkkilainsiidinnon  lihentimi-
sestd 21 pdivdnd joulukuuta 1988 annc-
tun ensimmaiiscn ncuvoston dircktitvin
89/104/ETY tulkinnasta, onko korkein
kansallinen tuomioistuin vai Benclux-
maiden tuomioistuin se kansallinen tuo-
mioistuin, jonka paitdksiin ei kansalli-
sen lainsiidinnén mukaan saa hakea
muutosta ja jonka on ndin ollen EY:n
perustamissopimuksen 177 artiklan kol-
manncn kohdan mukaisesti saatettava
kysymys yhteisdjen tuomioistuimen
kasiteltaviksi?

2) Onko edelli mainitun direktiivin syste-
matitkan ja crityisesti sen 5—7 artiklan
mukaista se, ctta kun on kyse scllaisten
tavaroiden jillcenmyynnisti, jotka tava-
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ramerkin haltyja tai hinen suostumuk-
sellaan joku muu on saattanut yhteisén
markkinoille tavaramerkkid kiyttaen,
myos jilleenmyyjilli on otkeus kiyttad
titd tavaramerkkii ilmoittaessaan asiak-
kaille tavaroiden laskemisesta uudelleen

litkkeelle?

3) Jos toiseen kysymykseen annettava vas-

taus on myontavi, onko tistad saannostd
poikkeuksia?

4) Jos kolmanteen kysymykscen annettava

3)

vastaus on myontivi, voidaanko siin-
nostd potketa silloin, kun tavaramerkin
mainosarvo vaarantuu siitd syysti, etti
jalleenmyyja  kdyttdda  tavaramerkkiid
edella tarkoitetussa mainoksessaan siten,
etti mielikuva tavaramerkin ylellisyy-
destd ja arvokkuudesta vahingoittuu?

Voidaanko katsoa, ettd dircktiivin
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perus-
teltu athe on olemassa, jos jilleenmyyja
mainostaa tavaroita siten, ettd niiden
’henkinen olemus’ eli tavaramerkin
haltijan tavaramerkeisti johtuvien otke-
uksien nojalla paittimiin tavaroiden
esittimis- ja mainostamistapaan perus-
tuva tavaroista saatava mielikuva
kiehtovuudesta ja arvokkuudesta seki
ylellisyyden tuntu muuttuvat tai huo-
nontuvat?

1-6020

6) Onko EY:n perustamissopimukscn 30 ja
36 artiklan vastaista, ettd (kuvio)tavara-
merkin haltija tai tavaroita varten kay-
tettyjen pullojen ja paillysten tekijinoi-
keuden haltija estdd tavaramerkkiin tai
tekijanotkeuteen vedoten jilleenmyy)aa,
jolla on edelleen oikeus markkinoida
tavaroita, mainostamasta tavaroita siten,
kuin vihittdiskauppiaat tavanmukaisesti
tilli alalla mainostavat? Onko vastaus
sama, jos jilleenmyyji kiyttdd tavara-
merkkii mainonnassaan siten, ctti mie-
likuva tavaramerkin ylellisyydestd ja
arvokkuudesta vahingoittuu, tai jos jul-
kaiseminen tai esittiminen tapahtuu
siten, cttd tekijinoikcuden haltijalle voi
atheutua vahinkoa?”

Tavaramerkkidirektiivi

16. Tavaramerkkidirektiivi on ensimmiincn
askel jiscnvaltioiden  tavaramerkkilakicn
yhdenmukaistamisessa. 7 Nyt kasitcltavina
olevassa asiassa csitetyissid kysymyksissi vii-
tataan direktiivin 5, 6 ja 7 artiklaan.

17. Direktiivin 5 artiklassa yksiloidddn tava-
ramerkkiin kuuluvat oikeudet. Nithin kuu-

7 — Kolmas perustclukappale.
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luu tavaramerkin haltijan oikeus kieltad
muilta ilman hidnen suostumustaan tavara-
merkin “kdyttdiminen — — mainonnassa”

(5 artiklan 3 kohdan d alakohta).

18. Dircktiivin 6 artiklassa saidetdin
lahinna, ettd tavaramerkin haltija ei saa tava-
ramerkkiinsi vedoten kieltad toista kayttd-
misti omaa nimeciin tai osoitettaan tai mer-
kint6ji, jotka ovat tarpeen tavaran
ominaisuuksien tai kiyttotarkoituksen osoit-
tamisckst.

19. Dircktiivin 7 artikla koskee tavaramerk-
kiin kuuluvien oikeuksicn sammumista. Stina
sdddetian scuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdi tavara-
merkin kdyttimistd niissd tavaroissa, jotka
haltija tai hanen suostumuksellaan joku muu
on saattanut markkinoille yhteisossa tatd
tavaramerkkia kiyttden.

2. Mitd 1 kohdassa siadetiin, ei sovelleta,
jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa
tavaroiden laskemista uudeclleen litkkeclle,
erityisesti milloin tavarothin tehdiin muu-
toksia tai niitd huononnetaan sen jilkeen,
kun nc on laskettu litkkeelle.”

Ensimmiinen kysymys

20. EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan
kolmannessa kohdassa mairitdian, ctrd jos
yhteisén otkeutta koskeva kysymys “tulec
esille sellaisessa  kansalliscssa  tuomiois-
tuimessa kisiteltivini olevassa asiassa, jonka
paatoksiin el kansallisen lainsiadannén
mukaan saa hakca muutosta, timin tuomio-
istuimen on saatettava kysymys yhteison
tuomioistuimen kisiteltivaksi”.

21. Ensimmiisclli  kysymyksellidzn  Hoge
Raad kysyy, onko Benelux-maiden lakia kos-
kevassa asiassa “korkein kansallinen tuomio-
istuin vai Benclux-maiden tuomioistuin se
kansallinen tuomioistuin, jonka paatdksiin ci
kansallisen lainsiidannén mukaan saa hakca
muutosta ja jonka on nidin ollen EY:n perus-
tamissopimuksen 177 artiklan  kolmannen
kohdan mukaisesti saatettava kysymys
yhteisdjen tuomioistuimen kisiteleavaksi”.

22. Voist ajatella, cttd kysymys olisi muodol-
lisista syistd jitcttava tutkimatta silla perus-
teclla, cttd kansallinen tuomioistuin voi pyy-
tid 177 artiklan nojalla  ennakkoratkaisua
ainoastaan, jos s¢ katsoo, ettda kysymys on
ratkaistava, jotta se voi antaa paitdksen, ja
ettd nyt kasiteltivand olevassa tapauksessa
paatos ci voi olla tilld tavoin tarpecllinen,
koska Hoge Raad on piattanyt joka tapauk-
sessa esittdd cnnakkoratkaisupyynnon asia-
kysymyksisti. Koska kansallisen tuomiois-
tuimen asiana on periaattcessa  kuitenkin
arvioida tami tarpecllisuus ja koska ennak-
koratkaisu saattaa hyvinkin auttaa tulevissa
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tapauksissa Hoge Raadia ja ainakin Benelux-
maiden tuomioistuinta, olen sitd mieltd, ettd
kysymykseen on vastattava.

23. On kuitenkin huomattava, etti nyt kisi-
teltavini olcvassa asiassa muutosta haettiin
viliatkaismairaysten antamista koskevassa
otkeudenkdynnissi. Jos siis Hoge Raadin ja
Benelux-maiden tuomioistuimen ratkaisut
etvit timin vuoksi sido siti tuomioistuinta,
jonka myShemmin tiytyy ratkaista varsinai-
nen aincellinen kysymys, ja jos kaikilla asian-
osaisilla on oikeus panna vireille tillainen
oikeudenkdynti, aiemman oxkcuskaytannon
perusteella on selvii, ettet kumpikaan, e
Hoge Raad ciki Benclux-matden tuomiois-
tuin, ole velvollinen saattamaan kysymyksii
yhteisdjen tuomioistuimen ratkaistavaksi (ks.
asioissa Hoffmann-La Roche # scki Morson
ja Jhanjan ® annetut tuomiot). Viimeksi mai-
nittu tapaus oli samanlainen kuin nyt kasitel-
tivani oleva asia siina, ettd se koski Hoge
Raadin pditdsti. Esitetyssi ennakkoratkaisu-
pyynndssi selitettiin, cttdi Hoge Raadin
piadtds  viliatkaismadriyksia  koskevassa
menettelyssi ei siitd huolimatta, ettd se koski
oikeuskysymysti, sitonut tuomioistuinta,
jonka myohcmmm oli ratkaistava varsinai-
nen asia.

24. Tisti scuraa, cttd vaikka viliatkaismaira-
yksida koskevassa menettelyssi annettuihin
Hoge Raadin ja Benelux-maiden tuomiois-
tuimen paatdksiin ci saa hakea muutosta,
kummankaan niisti ei tiydy esittdd ennakko-
ratkaisupyyntdi yhteisdjen tuomioistuimelle,
mikili kukin asianosaisista voi panna vireille
varsinaista asiaa koskevan oikeudenkiynnin
tal jatkaa siti tai vaatia tallaista oikeuden-
kiyntii aloitettavaksi tai jatkettavaksi ja

8 — Asia 107/76, Hoffmann-La tuomio 24.5.1977

(Kok. 1977, 5. 957).
9 — Yhdistetyt asiat 35/82 ja 36/82, Morson ja Jhanjan, tuomio
27.10.1982 (Kok. 1982, s. 3723).

Roche,
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mikili tillaisessa otkeudenkdynnissi voidaan
tutkia vudeclleen viliaikaismaariyksia koske-
vassa menettelyssi viliaikaisesti  paitetty
kysymys, josta sitten votdaan esittdd ennak-
koratkaisupyynté  yhteisdjen  tuomiois-
tuimelle 177 artiklan mukaisesti.

25. Saattaa kuitenkin olla hyédyllistd pohtia,
millainen asetelma olisi lopullisen ratkaisun
saamiscksi kdytivissi, varsinaista asiaa kos-
kevassa oikeudenkiynnissi. Tissa tarkoituk-
sessa esitin seuraavat huomiot.

26. Kuten edelli jo on todettu, Benelux-
maiden tuomioistuimen tchtivi Benelux-
maiden yhteniisen lainsiidinnén soveltami-
sen kannalta, mukaan lukien Benelux-maiden
yhtendinen tavaramerkkilaki, on samanlainen
kuin  yhteisbjen  tuomioistuimen  rooli
yhteisén otkeuden soveltamisen kannalta
perustamissopimuksen 177 artiklan mukaan.
Mika tahansa tuomioistuin Benclux-maissa
voi pyytii Benelux-maiden tuomioistuimelta
Benelux-maiden tuomioistuimen perustami-
sesta tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaan
ennakkoratkaisua Benelux-maiden lain tul-
kinnasta, jos tulkintaongelma nouscc esiin ja
jos kansallinen tuomioistuin katsoo, ettd
kysymyksen ratkaiseminen on tarpecn, jotta
sc voi antaa paitdksen. Timin artiklan
3 kappaleen mukaan sellaisen kansallisen
tuomioistuimen, jonka paitoksiin ci kansalli-
sen lainsaddinnén mukaan saa hakea muu-
tosta, on saatcttava kysymys Benclux-maiden
tuomioistuimen  kisiteltiviksi.  Benclux-
maiden tuomioistuimen pcrustamisesta teh-
dyn sopimuksen 7 artiklan 2 kappaleen
mukaan Benelux-maiden tuomioistuimen
tulkintaratkaisu sitoo kansallisia tuomioistui-
mia, jotka sittcmmin ratkaisevat asian.
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27. Dior viiuidi, end Hoge Raadin on nyt
csilli olevan asian kaltaisissa tapauksissa
esitettava yhteis6jen tuomioistuimelle ennak-
koratkaisupyyntd 177 artiklan  kolmannen
kohdan mukaisesti; Evora puolestaan viittii,
ctti timi velvollisuus on Benelux-maiden
tuomioistuimella. Molemmat esittivat kysy—
mykscn stitd, onko Benclux-maiden tuomio-
istuin 177 artiklassa tarkoitettu “jisenval-
tion” tuomioistuin, silli ainoastaan tillaisella
tuomioistuimella on oikcus esittiia cnnakko-
ratkaisupyynto. Komission mukaan tdhén
kysymykseen on vastattava mydntavasti, silld
vaikka Benelux-maiden tuomioistuinta saate-
taan pitad ylikansallisena tuomioistuimena
eiki jisenvaltion tuomioistuimena, cnnakko-
ratkaisupyyntomenettely  Benelux-maiden
tuomioistuimessa on kansallisessa tuomiois-
tuimessa kiytivin onkcudcnkaynnm yksx
vaihe. Koska Benelux-maiden tuomioistui-
men vastaus sitd paitsi sitoo sitd pyytinyttd
tuomioistuinta,  komission kdsityksen
mukaan Benelux-maiden tuomioistuimella ci
ole pelkistiin oikeutta csittdd ennakkorat-
kaisupyyntb, vaan silla on velvollisuus esittia
se, kun sille esitcttyyn kysymykscen vastaa-
mincn cdellyttda yhteisén lainsiadiannén tul-
kintaa. Ainoa poikkeus tistd olisi se, ettd
ennakkoratkaisupyynnén esittinyt tuomiois-
tuin itse (kuten on asianlaita tissi tapauk-
sessa) on saattanut kysymyksen yhteisojen
tuomioistuimen kasxtcltavaksx, talldin
Benclux-maiden tuomioistuimen ei ole tar-
peen csittidd ennakkoratkaisupyyntéd.

28. Nyt kasiteltavani olevan asian kannalta
ja chképéi myds tulevien tapausten kannalta,
joissa sama prosessuaalinen kysymys heris,
on miclestini tarpeen tuoda esiin seuraavat
kaksi seikkaa. Ensinnikin on todettava, etti
177 artiklan kolmannen kohdan vaatimukset
tdyttyvit, jos yhteisdjen tuomioistuin on jos-
sakin asian kasittelyn vaiheessa antanut
ratkaisunsa, cnnen kuin kansallinen tuomio-
istuin antaa lopullisen piitoksen. Perusta-
missopimuksen miiriysten ratio on se, ettel
scllaisen kansallisen tuomioistuimen, jonka

paitdksiin ei saa hakea muutosta, pida pait-
tid yhteison oikcutta koskevaa kysymysta
ilman yhteiséjen tuomioistuimen ratkaisua.
Taltd kannalta merkitystd ei olc silld, missd
vaiheessa otkeudenkiyntid ennakkoratkaisua
pyydetiin. Toiseksi on todettava, cttd mie-
lestdni uscin timi tavoite toteutuu parhaiten,
jos yhteiséjen tuomioistuimelle annetaan
mahdollisuus antaa ratkaisunsa ennen asian
kisittelemista  Benelux-maiden  tuomiois-
tuimessa, kuten asianlaita on tissid tapauk-
sessa; timi saattaa olla myds prosessickono-
misista syistd perusteltua.

Toinen kysymys

29. Toisclla kysymykscllﬁin Hoge Raad
kysyy lahinna sitd, ulottuuko oikecuksicn
sammumiscn penaatc, koska sc on paasaanto,
tavaramerkilli  suojattujen tavaroiden mai-
nontaan.

30. Tavaramerkkiin kuuluvien oikcuksicn
sammuminen on hyvin vakiintunut periaate,
jonka mukaan tavaramerkin haltja ei saa
ticttyja rajoitettuja poikkeuksia lukuun otta-
matta kicltdd tavaramerkkinsi perusteclla
sellaisten  tavaroiden maahantuontia tai
markkinointia, jotka hin itsc tai hinen
suostumukscllaan joku muu on saattanut
markkinoille toiscssa jasenvaltiossa. 1° Edclla
mainitun tavaramerkkidircktiivin ' 7 aruk-
lan 1 kohta kuvastaa titd periaatetta, ja siina

10 — Ks. esim. yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93,
Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 19%,
5. [-3457, 45 kohta ja siind olevat viittaukset).

11 — Ks. edelld 19 kohta.
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siddetddn, ettei tavaramerkin haltija saa kiel-
tid tavaramerkin “kidyttimisti niissi tava-
roissa, jotka haltija tai hinen suostumuksel-
laan joku muu on saattanut markkinoille
yhteisossd titd tavaramerkkid kiyttien”.

31. Jos jilleenmyyjilli on oikeus myydi
tavaroita, jotka tavaramerkin haltija tat hinen
suostumuksellaan joku muu on saattanut
markkinoille, tisti seuraa, ettd hinelli tiytyy
olla periaatteessa oikeus myds mainostaa
niitd. Jalleenmyyjin otkeus myydi tavaroita
kivisi kidytinnossi mcrkltykscttomaksx jos
tavaramerkin haltijalla olisi aina otkeus kiel-
tdd hdntd mainostamasta niitd. Niin on var-
sinkin, kun otetaan huomioon se, etti mai-
nontaan kuuluu myyntipistetarpeisto  ja
ilmeisesti myos tavaroiden esillepano. Jos
otkeuksien sammumisen periaate et ulottuisi
mainontaan, niiden jilleenmyyjien, jotka
eivit saisi tavaramerkin haltijan suostumusta
mainontaan, olisi pidettivd kaikki kyseiset
tavarat tiskin alla ja toivottava, etti asiakkaat
kysyisivit tavaraa siini toivossa, ctti kau-
passa sattuisi olemaan sitd. Tama veist perus-
tan otkeuksien sammumisen periaatteelta.
Jalleenmyyjalla on siis yleensa oltava otkcus
mainostaa niiti tavaroita, joita hinelli on
oikeus myyda.

32. Lisiksi direktiivin sanamuoto tukee titd
jarkeenkdypii kasitystdi. Kun direktiivin
5 artiklassa miiritelliin tavaramerkin halu-
jan perusoikeuksien rajoja, siind annetaan
oikeus kicltdii muita “kiyttimisti” tavara-
merkkii tictyissd tilanteissa, ja kyseisen
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artiklan 3 kohdan d alakohdassa mairitain,
etti tdmidn oikeuden perusteclla voidaan
muilta kicltdd “merkin kdyttiminen litkeasia-
kirjoissa ja mainonnassa”. Koska 7 artiklan
1 kohdassa, jossa siidetiin sammumisperi-
aatteesta, mainitaan myds tavaramerkin
kdyttiminen”, on johdonmukaista piitclli,
ettd kiyttiminen tarkoittaa my6s mainontaa,
kuten Evora ja komissio viittivit.

33. Niin ollen olen sitd miclti, cttd toiscen
kysymykseen on vastattava, etti jos tavara-
merkin haltija tai hinen suostumuksellaan
joku muu on saattanut tavarat markkinoille
yhteiséssa, jillecnmyyjilli on piisiintdisesti
otkeus seki myyda niitd tavaroita ctti kiyt-
tdd tavaramerkkii ilmoittaakseen asiakkaille
myytavista tavaroista.

Kolmas, neljis ja viides kysymys

34. Kolmannella, neljannelli ja viidennella
kysymykselliin Hoge Raad haluaa saada sel-
ville, onko tastd paasiannosti poikkceuksia, ja
jos on, kuuluvatko nithin myos sellaiset
tilanteet, joissa mainostamistapa vahingoittaa
miclikuvaa tavaramerkin  ylellisyydestd ja
arvokkuudesta. Hoge Raad viittaa taltd osin
tavaroiden “henkiscen olemuksecn”, jota on
muutettu tai huononnettu.
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Tavaramerkin maineen suojaamisen periaat-
teet

35. Miclestini yhteisdjen  tuomioistuimen
askettiinen tuomio asiassa Bristol-Myecrs
Squibb ym. 12 tekec selvikst sen, cttd tavara-
merkin haltijan maineelle atheutuva vahinko
voi periaatteessa olla direktiivin 7 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu "perusteltu aihe” sii-
hen, cttd tavaramerkin haltija voi kieltad
hinen itsensi tai hinen suostumuksellaan
jonkun muun markkinoille saattamicn tava-
roiden laskemisen uudelleen litkkeelle. Tassa
tuomiossa yhteisdjen tuomioistuin katsot
perustelluksi direktiivin 7 artiklan 2 kohdan
perusteclla, jota tulkittiin perustamissopi-
muksen 30 ja 36 artiklaan liictyvan otkeus-
kaytannén valossa, ettd tavaramerkin haltyja
kieltdd hianen itsensd tat hinen suostumuksel-
laan jonkun muun markkinoille saattamien
tavaroiden jillcenmyynnin silli perusteella,
ettd tavaroiden wuudclleen pakkaaminen
“saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen
haltijan mainctta”. Yhtcisfjjcn tuomioistuin
paityi siksi sithen, cud uusi pakkaus ci saa
olla *viallinen, huonolaatuinen tai epamairai-
nen”.

36. Jos tavaramerkin halujalla on oikcus
kicltai ala-arvoisct uudet pakkaukset, jotka
vahingoittavat  hinen  maincttaan, en
ymmirrd, miksi hinelli ei olisi oikeutta tie-
tyissd tilanteissa kieltdd ala-arvotsta mainon-
taa, joka vahingoittaa hinen mainettaan.
Nimi kaksi tilannetta kuitenkin eroavat

12 — Mainittu alaviitteessi 10. Ks. my®s alaviitteessi 4 maini-
tuissa yhdistetyissi asioissa Eurim-Pharm ja asiassa MPA
Pharma annctut tuomiot.

toisistaan, ja siksi niitd on tarkasteltava erik-
scen. Uudeclleen pakkaaminen merkitsee
tavallaan suorempaa puuttumista tavaramer-
kin haltijan oikeuksiin, koska se koskettaa
kyseisii tavaroita fyysisesti. Toisaalta taas
luultavasti ainoastaan ne, jotka katsclevat
kyscistd tavaraerai tai ostavat sitd, nikevit
ala-arvoisct pakkaukset (jos mainoksissa et
olc kuvia niistd), kun taas laajempi yleisé voi
nahda jilleenmyyjan mainonnan, vaikka se
litttyisi tiettyyn tavaraeriin, jolloin se voi
vaikuttaa cnemmin merkin maineeseen
yleensa.

37. Evoran viite, jonka mukaan 7 artiklan
2 kohdassa ilmaisulla *litkkeelle laskeminen”,
toisin kuin 7 artiklan 1 kohdassa kiytetylld
sanalla “kidyttiminen”, tarkoitetaan ainoas-
taan tavaroiden myyntid ja ostoa, muttel
mainontaa, on perustecton. Vaikka oltaistin-
kin sitd mieled, ettd ert sanavalinta olist jos-
sain mairin merkityksellinen, katson, ettd
mainonta kuuluu sclvisti kisittceseen tavaran
“litkkeelle laskeminen®. 13

38. Paatyminen sithen, ettdi dircktiivin
7 artiklan 2 kohta kattaa maineelle atheutu-
neen vahingon, ei kuitenkaan tarkorta sitd,
ettd 7 artiklan 2 kohdan viittaus “tavarothin®
tarkoittaisi tavaroiden “henkisti olemusta”,
kuten Dior on viittinyt, silli yhteisjen

13 — Alaviitteelld on merkitysti vain ratkaisuchdotuksen englan-
ninkiclisen alkutckstin kannalta,
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tuomioistuin totesi selvisti asiassa Bristol-
Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa,
ettd tilli virkkeclld tarkoitetaan ”pakkauk-
sessa olevan” tavaran olemusta. Tavaroiden
olemuksen muuttaminen tai huonontaminen
on vain yksi esimerkki 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetusta “perustellusta atheesta” ja mai-
neelle atheutunut vahinko toinen, kuten
edelld totesin.

39. Haluan kuitenkin tismentid, ettd pidin
maineen suojaamista erillisend kysymykseni.
Vaikka yhtcisojen tuomioistuin on perintet-
sesti korostanut tavaramerkkien roolia tava-
roiden alkuperin osoittajana, 15 ja olen tisti
painotukscsta samaa mieltd, sen tarkoituk-
sena ei ole ollut sanoa, etti tavaramerkkiin
perustuviin oikeuksiin voidaan vedota vain
timin tehtdvin turvaamiseksi. Tavaramerkit
voivat alkuperdisen tchtivinsi ansiosta olla
arvokasta omaisuutta, joka sisiltad yrityksen
(tai jonkin sen tuotteen) goodwill-arvon.
Yhteiséjen tuomioistuin el asiassa Bristol-
Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa
niytid edellyttineen, etti kuluttajat olisivat
luulleet tavaramerkin haltijan jollakin tapaa
vastanneen yrityksestd, joka pakkasi tavarat
uudelleen ala-arvoisesti, tai jollakin tapaa liit-
tyneen sithen, vaikka niin saattaa todellisuu-
dessa uscin olla. ¢ Niin ollen lienee kohtuul-
lista paitya siihen, ettd tavaramerkin haltijan
on esilli olevan tapauksen kaltaisessa tilan-
teessa ainoastaan naytettivi, ettd on olemassa
vaara siitd, ctti hinen maineelleen aitheutuu
vakava vahinko, eiki hinen tarvitse niyttas,
ettd kuluttajat uskovat jalleenmyyjin olevan

14 — Ks. 58 kohta.

15 — Ks. esim. edelli alaviitteessi 10 mainittu asia Bristol-Myers
Squibb ym., tuomion 47 kohta.
16 — Niin ollen sen edellytyksen, jonka mukaan uudelleen

pakattujen 1avaroiden csillepano ci saa vahingoittaa tavara-
merkin mainctta, voidaan tetyssi miirin katsoa liittyvin
takeeseen alkuperdsti, kuten totesin asiassa C-349/95,
Loendersloot, 27.2.1997 antamani ratkaisuchdotuksen
28 kohdassa.
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yhteydessi hineen tai olevan hanen hyviksy-
minsa.

40. Ongelma croaa merkittivisti SABEL-
tapauksesta. V7 Olin siind asiassa tavaramerk-
kien alkupcriisen tehtavin nojalla sitd micltd,
ettet tavaramerkin haltija voi estii samankal-
taisen tavaramerkin rekisterdimisti samoille
tal samankaltaisille tavaroille, cllei keskeniin
kilpailevien tuotteiden alkuperasta synny
sekaannusta. Tuo tapaus koski kuitenkin
tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa, jossa nimenomaan kiytetiin
kasitetts  ”sckaannusvaara”.  Dircktiivin
7 artiklan 2 kohdassa tita kisitettd ei kiyteta.
Timi on tdysin ymmdrrettivad, silld asioita
harkitaan eri perustcin sen mukaan, onko
kyse oikeudesta estdd saman tai samankaltai-
sen tavaramerkin rekisterdinti vai kyse tava-
ramerkin suojelemisesta sen maincelle atheu-

tuvalta  vahingolta, joka e johdu
samankaltaisen tavaramerkin kayttimisesta,
vaan tavaramerkilldi suojattuun tavaraan

itseensd liittyvisti toiminnasta. Kisittaikseni
et myo6skiin ole vilttimitti kohtuutonta,
etta tavaramerkin haltjjalla on suurcmpt valta
sen suhteen, mitdi hinen tuotteidensa osalta
tchdidin, vaikka hin itsc tai hinen suostu-
mukscllaan joku muu olisi jo saattanut tuot-
teet markkinoille, kuin mita muiden yritys-
ten tuotteiden osalta tehdain,

41. Yhteisojen tuomioistuimen keskittymistd
tavaramerkkien alkuperidiseen tchtivdin on

17 — Asia  C-251/95, SABEL, ratkaisuehdotus 29.4.1997,

tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. 1-6191).
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arvosteltu; ¥ mindkin  kasittelin - asiaa
SABEL-tapauksessa, ja asia on rclevanttt
myos tissi tapauksessa. Alkuperdiseen tehti-
vain kohdistuva arvostelu johtuu kuitenkin
suurclta osin siitd, cttd se on ymmirretty
kahdella eri tavalla — nain on yksi arvostcli-
joistakin todennut. ' Ne, jotka puolustavat
sitd, ymmirtivit sen kattavan "seka sen, ettd
tavaramerkkeji kdytetdin todella kertomaan
kuluttajille nimenomaan, mistd tavarat tai
palvclut ovat periisin, cttd sen, cttd niitd kay-
tetdan viljemmisti erottamaan tietynlaisct
tavarat tai palvelut muista markkinoilla ole-
vista tavaroista ja palveluista tapauksissa,
joissa kuluttajia ct kiinnosta alkupera sinansa
vaan ainoastaan ominaisuuksien kertojana.
Uudistajat, jotka pyrkivat laajempaan,
‘uudenaikaisempaan’ lihestymistapaan, taas
ovat taipuvaista viheksymiin “alkuperiteori-
oita’ ymmirtimilld ne siten, ettd ne kattavat
vain cnstksi mainitun kdytén”. 2° Laajemmin
ymmirretty alkuperiteoria tunnustaa kuiten-
kin, etti tavaramerkkeji on suojattava, koska
ne kuvastavat ominaisuuksia, jotka kuluttajat
liitedvat tiettyihin tavaroihin tai palveluihin,
ja takaavat sen, ettd tavarat tai palvelut vas-
taavat heidin odotuksiaan. Yhteis6jen tuo-
mioistuin on ymmirtinyt alkuperitehtavin
tissi laajemmassa merkityksessi. Se totesi
asiassa HAG GF antamassaan tuomiossa, 2!
ettd “yritysten on voitava luoda pysyvi asia-
kaskunta tavaroidensa ja palvelujensa laadun
avulla, miki on mahdollista vain, jos on ole-
massa tunnusmerkkeja, joiden ansiosta nama
tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa. Jotta
tavaramerkki voi tiyttdad tamin tchtavinsi,
sen on oltava tac siiti, cttd kaikki silli varus-
tetut tuotteet on valmistettu yhden tietyn

18 — Ks. esim. Giclen, Harmonisation of Trade Mark Law in
Europe, 1992, 8 EIPR,, s. 264.

19 — Cornish, W. R., Intellectual Property, 3. painos.
20 — Ks. Cornish, alaviitteessi 19 mainittu teos, s. 529.

21 — Asia C-10/89, HAG GI, womio 17.10.1990 (Kok. 1990,
s. 1-3711, 13 kohta).

yrityksen valvonnassa, joka vastaa niiden laa-
dusta.” On sclvii, ettd tavaramerkkicn tatd
puolta, jota joskus on nimitetty "laatu- tai
taetehtiviksi”, voidaan pitii osana alkupe-
raistd tehtavia.

42. On myds viitetty, ettd tavaramerkeilld
on muitakin tehtivid, joita voidaan nimittad
*tiedonvilitys-”, sijoittamis- tai mainosta-
mistchtaviksi. Naiden tehtdvien sanotaan
perustuvan sithen, etti sijoittaminen tavaran
myynninedistimiseen rakentuu tavaramerkin
varaan. Vastaavasti on piatelty, cttd nimad
tehtivit ovat suojeltavia arvoja scllaisinaan,
myds silloin, kun kyse ei ole alkuperin tai
laadun esittimisestd  vidrin. 22 Miclestint
nimi tehtivit johtuvat kuitenkin nimen-
omaan alkuperitehtivisti: tavaramerkkid ei
juuri kannattaisi mainostaa, cllei sen tehti-
vini olisi osoittaa alkuperii ja siten erottaa
tavaramerkin haltijan tuotteet kilpailijoiden
tuotteista. Timan vuoksi olen sita mielta, etta
yhteisGjen  tuomioistuimen  keskittyminen
tavaramerkkien alkuperiiscen tchtivdin on
ollut ja on cdelleenkin asianmukainen lihto-
kohta tavaramerkkeihin littyvin yhteisén
lainsiidinnén tulkinnassa, vaikka tavara-
merkkien muutkin puolet saattavat kaivata
suojaamista joissakin tapauksissa. Tastid seu-
raa vastaavasti, ettd miiti tilanteita, joissa
tavaramerkin haltija voi vedota tavaramer-
kista johtuviin otkcuksiinsa mainettaan suo-
jatakscen, c1 pidd tulkita lian valjast.

22 — Ks. Cornish, edelld alaviitteessi 19 mainitiu teos, s. 527 ja
529.
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Tavaramerkin maineelle atheutuvan vaka-
van vahingon vaara

43. Vaikka tavaramcrkin mainetta voidaan
periaattcessa suojata 7 artiklan 2 kohdan
nojalla, on tarpeen tutkia, mihin asti timi
suoja ulottuu. Nyt kasiteltavini olevassa asi-
assa kyse on siitd, missi miirin ylellisen
hajuveden tavaramerkin haltija voi suojata
mielikuvaa tuotteensa ylellisyydestd vetoa-
malla tavaramerkistd johtuviin oikeuksiinsa.

44. Yleisesti lience hyviksytty, cttd juuri
ainutlaatuisuus ja miclikuva ylellisyydestd
tekevdt monista hajuvesistd halutun lahjan
antajalleen ja saajallcen. Komissio totesikin
Parfums Givenchy SA:n ja Yves Saint Lau-
rent Parfumsin valikoivat jakelujirjestelmit
hyviksyvissi poikkeuslupapaitoksissain (jil-
jempini hajuvesipaatdkset), ettd “jakelujir-
jestelmi, josta on ilmoitettu, suojaa sopi-
muksen  kohtececna  olevien  tuotteiden
ainutlaatuista luonnetta, joka on piisyy sii-
hen, cttd kuluttajat ostavat niitd. Kuluttaja
voi siis olla varma, ettei ylellisyystuotteesta
tule arkipdiviistd tuotetta sen vuoksi, ettd
miclikuva siitd huononee ja omaleimaisuuden
taso laskee”. 2

23 — ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan  soveltamisesta
24 piivini heinikuuta 1992 tchty komission piités
92/428/E'TY (IV/33.542 — Parfums Givenchyn valikoiva
jakelujirjestelmi) (EYVL 1992, L 236, s. 11, erityisesti s. 20,
osa 11 B, 3 kohta); ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan
soveltamisesta 16 piivini joulukuuta 1991 tehty komission
piités 92/33/ETY (1V/33.242 — Yves Saint Laurentin haju-
vedet) (EYVL 1992, L 12, s. 24, crityisesti s. 32— 33, osa
11 B, 3 kohta).
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45, Maineen tirkeyden ylellisyyskosmetitkka-
tuotteille on komission 24 lisiksi tunnustanut
ensimmaisen otkeusasteen tuomioistuin. Se
pysytti kahdessa askettiisessa tuomiossaan 25
komission paatokset, joilla edelli mainituille
Yves Saint Laurent SA:n ja Parfums Givenchy
SA:n valikoiville jakelujarjestelmille annettiin
poikkeuslupa. Viimeksi mainittu yhtié kuuluu
Dior-konserniin. Niihin jarjestelmiin kuulu-
viin jakelijothin kohdistui erilaista laadunval-
vontaa, johon kuului my6s myyntipaikan
ympiristoon littyvid seikkoja ja jonka tarkoi-
tuksena oli yllapitii kuvaa tavaramerkkien
ylellisyydestd ja arvokkuudesta. Valikoiduilla
jakelijoilla ei mydskain ollut otkeutta myydi
valtkoidun  jakeluverkoston  ulkopuolelle.
Ensimmaisen otkeusasteen tuomioistuin kat-
soi, ettd ylellisyyskosmetitkan “ominaispiir-
teitd” asiassa L’Oréal annetussa tuomiossa 26
tarkoitetussa mielessd ei voitu rajata tuottei-
den aineellisiin ominaispiirteisiin, vaan nithin
kuuluivat myos kuluttajilla oleva erityinen
késitys tuotteista ja varsinkin niiden ylellinen
maine. ¥ Ensimmaisen otkeusasteen tuomiois-
tuin katsoir olevan ylellisyyskosmetiikkaan
kuuluvien  twotteiden  kuluttajien  edun
mukaista, ettei tuotteiden tuotekuvaa pilattu.
Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin kat-
soy, ettd vaikka tillaisten kosmetiikkatuottei-
den ylellisyys perustuu muun muassa tuottei-
den korkeaan laatuun, korkeampiin hintothin
ja valmistajien mainoskampanjoihin, niiden
myyminen  valikoivan  jakelujirjestelman
kautta, minki tarkoituksena oli varmistua
siitd, ctti tuottect pantiin esille myyntipis-
teissi niiden tuotckuvaa korostavalla tavalla,
vaikutti myos osaltaan tihin kuvaan. 28 Niin

24 — Alaviiticessid 23 mainituissa paatoksissi.

25 — Asiat ‘[-19/92 ja '1-88/92, Groupement d’achat Edouard
Leclere v, komissio, tuomiot 12.12.1996 (Kok. 1996,
s. 11-1851 ja s. 11-1961).

26 — Asia C-31/80, L'Oréal, tuomio 11.12.1980 (Kok. 1980,

s. 3775).

27 — Alaviittcessd 25 mainittu asia 1-19/92, tuomion 115 kohta ja
samassa alaviittcessi  mainittu  asia  '1-88/92, tuomion
109 kohta.

28 — Alaviitteessd 25 mainittu asia 1-19/92, tuomion 120 kohta ja
samassa alaviitteessi mainittu  asia '1-88/92, tuomion
114 kohta.
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ollen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi, ctti ylellisyyskosmetiikka oli valikoi-
van jakelujirjestelmdn tuottaman suojan
arvoinen. Tastd syysti voidaan varsin hyvin
todeta nyt esilli olevan asian kannalta, ettd
ylellisyyskosmetitkan tavaramerkin maine voi
periaatteessa vahingoittua, jos sitd mainoste-
taan sen ylellisestd tuotekuvasta poikkeavalla
tavalla.

46. Toisin kuin valikoivan jakelujirjestelmin
yhtcensoveltuvuudesta  yhteisén  otkeuden
kanssa oleva oikeuskiytintd, nyt esilla ole-
van asian kaltainen tapaus koskee tilannetta,
jossa tavaramerkin haltija tai hinen suostu-
mukscllaan joku muu on jo saattanut tavarat
markkinoille. Siksi on lahdettava sutd paa-
sainndstd, cttd tavaramerkin haltijan oikeus
kicltad tavaramerkin perusteella myshempi
vihittdismyyntt  on sammunut. Tamin
vuokst olen sitd mieltd, cttd tavaramerkkiin
perustuviin otkeuksiin voidaan vedota rin-
nakkaismyyjien mainonnan kieltimiseksi
ainoastaan, jos tavaramerkille on vaarana
atheutua vakavaa vahinkoa ja jos tama vaara
asianmukaisest: niytetddn toteen.

47. Evora viittds, ettd Dior yrittad poistaa
kilpailun vihittdiismyynnissi ja etti mai-
nonta, jonka Dior viittdd vahingoittavan sen
mainctta, on tavanomaista timin alan vahit-
tarsmyyjien keskuudessa. Evora toteaa myds,
ctti jos Kruidvat nostaisi mainontansa tasoa,
Dior voisi siind tapauksessa vaittad, cita
Kruidvat johtaa asiakkaita harhaan ja saa hei-
didt micltimidn itsensad hyvaksytyksi jakeli-
jaksi, mista olisi scurauksena, ctti rinnak-
kaismyynti todella kicllettdisiin. On syyta
huomata talta osin, ettd vaikka Kruidvat voisi
nimenomaisesti mainita mainonnassaan, ettcl
sc ole hyviksytty jakelyja, saattaisi olla

kohtuutonta edellyttda, etti se mainitsisi
tastd, silli tdmd saattaisi johtaa epiilemiin
sen myyntid laittomaksi.

48. Gerechtshof on tchnyt useita tosiasiato-
tcamuksia Diorin tarkoitusperistid. Ensinni-
kin sc niyttdd hyvaksynecen sen, etti kysei-
senlainen mainonta on tavanomaista alan
vihittdiskauppiaiden keskuudcessa. Toiscksi
ennakkoratkaisupyynnén csittimisestd tch-
dyssi paatbksessa on todettu, cttd Gereche-
shof katsoi Diorin yrittivin kieltii Kruidva-
tin  kaltaisten  yritysten  harjoittaman
kaikenlaisen mainonnan ja etti sen todelli-
sena tarkoituksena oli estdi tillaisia yrityksid
myymasta naitd tuotteita (ne myivat yleensd
tuotteita halvemmalla kuin hyviksytyt jake-
lijat) suojellakscen valikoivaa jakelujirjestel-
maansa rinnakkaistuonnilta. Evora huomaut-
taa myé6s Gerechtshofin todenncen, ectte
Dior ollut kiistinyt viitettd, jonka mukaan
jakeljjoiden ja Kruidvatin mainonnan valilli
et ollut mitddn eroa, ja ettei Dior pyrkinyt-
kiin arvostelemaan Kruidvatin mainostamis-
tapaa, vaan vastusti sita pelkistaan siksi, cttd
Kruidvatin kaltaisen yrityksen julkisuuskuva
et vastannut Diorin tuotteista olevaa kuvaa.
Gerechtshof piityi siihen, cttei Dior ollut
niyttanyt totcen, ettd Kruidvatin kaltaisten
yritysten  tavanomainen — mainostamistapa
muuttaisi “tavaroiden olemusta” Benclux-
maiden lain 13 §:n A momentin kolmannessa
kappalcessa tarkoitetulla tavalla.

49. Hoge Raadin kysymykset on kuitenkin
muotoiltu yleisin sanakiintein ja pitien lih-
tokohtana sitd, ctti tavaramerkin ylellinen
tuotekuva on vahingoittunut. Tasti syystd on
todettava seuraavaa.
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50. Kysymys siitd, onko tavaramerkin halti-
jan maineelle vaarana aiheutua vakavaa
vahinkoa, on olennaisesti kansallisen tuo-
mioistuimen tosiasiakysymys.
Kansallista tuomioistuinta saattaa kuitenkin
auttaa, jos yhteisdjen tuomioistuin totcaa,
millaiset tekijit voivat osoittaa, ettei vaaraa
tillaisen vahingon atheutumisesta ole osoi-
tettu. Tillaisiin tekijéthin voivat mielestini
kuulua esimerkiksi todistect siiti, ettd hyvik-
sytyt jakelijat ovat mainostaneet rinnakkais-
myyjin kanssa samalla tavoin eikd tavara-
merkin haltija ole valittanut tisti — kuten
Evora vaittai tdssa asiassa kdyncen —, todis-
teet siitd, cttd tavaramerkin haltijan luomaa
valikoivaa jakelujirjestclmidi voidaan arvos-
tella perustamissopimuksen kilpailusdintdjen
kannalta, kosket se ole tarpeen kyseisentyyp-
pisid tuotteita varten, tai todisteet siitd, ettd
tavaramerkin haltija ci ole vaivautunut jirjes-
timain jakelujarjestelmad vedenpitiviksi.

ratkaistava

51. Jos hyviksytyt jakelijat ovat mainosta-
nect samalla tavoin kuin Kruidvat eiki
Dior ole valittanut siiti, kuten Evora viittii,
timi saattaa riittai osoittamaan, ettel tavara-
merkin maincen kannalta ole olemassa vaaraa
vakavan vahingon aiheutumiscsta. Hoge
Raad nimittiin tismentdd viimeisessd kysy-
myksessdin, ettid kyseisenlainen mainonta on
tavanomaista alan vihittiiskauppiaiden kes-
kuudessa. Jos Hoge Raad scn sijaan yksin-
kertaisesti tarkoittaa, etti kemikaalikaupat
yleensi mainostavat kyseiselld tavalla, pelkas-
tadn timi tosiseikka el sininsi esti tavara-
merkin haltijaa tavaramerkkiin perustuviin
oikcukstinsa vedoten kieltimisti mainontaa.
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Kasittadkseni tavaramerkin haltijoilla ci kui-
tenkaan pitiisi pddsiintdisesti olla oikeutta
kieltdd kunniallisten kauppiaiden kunniallista
mainontaa, vaitkka voitaisiin osoittaa, ctta
tavaran ylellinen tuotckuva jossain miirin
vahingoittuu, koska mainonta on huonom-
paa kuin valikoitujcn jakelyoiden mainonta.
Jélleenmyyjien ei voida edellyttid noudatta-
van samoja chtoja kuin valikoitujen jakelijoi-
den. Saattaa kuitenkin olla poikkeuksellisia
tilanteita, joissa tavaramerkin haltija voi kiel-
tdi tietynlaisen mainostamistavan, joka sel-
visti alentaa tuotteen kuvaa, erotukscna siiti,
ettd valikoiduilta jakelijoilta cdellytettyja
mainostamisen standardcla el noudateta.
Rajan vetiminen ei ole helppoa, ja se kuuluu
olennaisesti kansallisen tuomioistuimen rat-
kaistavaksi tostasiakysymyksend. Ylellisten
hajuvesien tavaramerkin halujalla  saattaisi
kuitenkin olla hyvi syy kicltid mainos, jossa
olist kuvattu sen hajuvedet kasattuna "myyn-
tikoriin” reilusti alennetuin hinnoin yhdessa
wc-paperin ja hammasharjojen kanssa. Rin-
nakkaismyyjin voidaan miclestini kohtuu-
della edellywtdi pidittyvin tillaisesta mai-
nonnasta (vaikka hinti ei tiectenkiin voida
estdd alentamasta hintoja reilusti). Hinen ei
voida toisaalta edellyttda mainostavan ylelli-
sid hajuvesia ert mainoksilla.

52. Voidaan myds kuvitella poikkeukscllinen
tilanne, jossa voi olla hyvid syy hyvaksya se,
ettel tietty yritys saa ollenkaan mainostaa
ylellisyyskosmetitkkaa, cllei se muuta luon-
ncttaan, Esimerkkini mainittakoon, etti epi-
midriinen kauppa punaisten lyhtyjen alu-
eella saattaisi myydd twollaisilla alueilla
viihtyvien kysymii tavaroita, minki lisiksi
silli saattaisi olla myynnissi ylellisia hajuve-
sii lahjatavaraosastossa; kauppa saattaist
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myds mainostaa nditd  hajuvesid  alallaan
tavanomaiscen tapaan. On vaikea kuvitella,
miten tillaisessa tilanteessa tillainen kauppa
voisi ylipdinsi mainostaa, jottel niita hajuve-
sid yleensi ymparéivi arvokkuuden ja ylelli-
syyden tuntu vahingoittuisi. Koska Kruidvat
kuitenkin on kemikaalikauppojen ketju, tal-
laisesta tilanteesta ci tdssa asiassa ole kyse.

Rinnakkaismyynnin estiminen

53. Kaisittelen nyt Evoran vditettd siitd, ettd
jos Kruidvat nostaisi mainontansa tasoa, siti
voitaisiin pitad kuluttajien harhaanjohtami-
scna uskomaan, cttd Kruidvat oli hyviksytty
jakelija, ja ettd jos tilld perusteclla nostettu
kannc menestyisi, rinnakkaismyynti todella
estyisi.

54, On sclvai, ctta valikoivaa jakelujarjestel-
mia kayttivalli valmistajalla  saattaa olla
pcrustcltu athe estdd kuluttajia saamasta sitd
vadrad kuvaa, etti tietty jilleenmyyji on
hyvaksytty jakelija. Voi esimerkiksi olla niin,
ettei myyntihenkilstd ole tarpecksi koulu-
tettua, minki vuoksi valmistajan maine voisi
kirsia. Valmistajalla saattaa sikst olla oikeus
kiyttdd kaikkia kansallisen lainsdddannon
suomia keinoja estadkseen kuluttajien johta-
misen harhaan tilli tavoin; hianclli saattaa

olla timi otkcus, vaikka kansallisista toimen-
piteistd johtuvasta valillisesta vaikutuksesta
rinnakkaismyynnille koituisi esteitd. Valmis-
tajan vaatimukset eivit kuitenkaan voi
menni pidemmalle kuin on tarpeen, jotta
hinen laillista intressiiin mainecnsa suojaa-
miseksi kunnioitetaan.

55. Niin ollen sc, etti tavaramerkin haltijalla
saattaa olla oikeus kieltii mainonta, joka
johtaa kuluttajia harhaan siten, ettd he usko-
vat tlctyn )allccnmyy;an olevan hyvaksytty
)akeh)a el merkitse sitd, ettd se voisi talla
tavoin kieltad kaiken rinnakkaismyynnin.

Kuudes kysymys

56. Kuudes kysymys ei koske tavaramerkki-
direktiivia vaan perustamissopimuksen 30 ja
36 artiklaa, ja kysymyksen syyni ilmeisesti
on halu saada tictad, voidaanko tckijinoike-
utta kdyttdd tavaramerkin tavoin tictyissd
tilanteissa siten, ettd silli estetdin tavaroiden
sellainen mainonta, jota jillecenmyyji harjoit-
taa.

57. Perustamissopimuksen 36 artiklassa
todetaan muun muassa, ctti miti 30 artik-
lassa mairatain, ci estd sellaisia tuontia kos-
kevia kicltoja tai rajoituksia, jotka ovat
perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuu-
den suojelemiseksi; jilkimmiinen ilmaisu
kattaa tckijanoikcuden, varsinkin silloin, kun
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sitdi hyodynnetdin kaupalllscstl 2 Kysy-

myksessi my&nnetdin, cttd mainonnan esti-
misen yritykset saattavat perustua tavara-
merkkiin perustuviin oikeuksiin tai niistd
erikseen tai nithin liittyvisti tavaroiden pul-
loja ja piillyksii koskevaan tckijinoikeuteen.
Hoge Raad kysyy ensin, onko EY:n perusta-
missopimuksen 30 ja 36 artiklan vastaista,
cttd nididen oikcuksien haltija estdd tavara-
merkkiin tai tekijinotkeuteen vedoten jil-
leenmyyjdd mainostamasta tavaroita siten,
kuin vihittdiskauppraat tavanmukaisesti tall
alalla mainostavat, ja toisekst, onko vastaus
sama, jos jilleenmyyja kiyttda tavaramerkkii
mainonnassaan siten, ettd mielikuva tavara-
merkin  ylellisyydesti ja  arvokkuudesta
vahingoittuu, tai jos “julkaiseminen tai esitti-
minen” tapahtuu siten, etti tekijinoikeuden
haltijalle voi atheutua vahinkoa.

58. Tavaramerkkiin pcrustuvien oikeuksien
osalta vastaus kysymykseen scuraa mielestani
siitd, mihin edelld on piadytty. Tavaramerkin
haltijalla on otkcus kieltdd mainonta, joka vot
vahingoittaa tavaran tai tavaramerkin mai-
netta, cdellyttien, etti maincelle atheutuvan
vakavan vahingon vaara niytetdin asianmu-
kaisesti toteen.

59. Tilanne ei tekijinotkeuden osalta voi olla
toinen. On selvii, ettd perustamissopimuk-
sen 30—36 artiklaan perustuvassa tavara-
merkkioikeutta koskevassa yhteisdjen tuo-
mioistuimen oikeuskiytinndssi, joka on

29 — Yhdistetyt asiat 55/80 ja 57/80, Musik-Vertriecb Membran ja
K-tel International, tuomio 20.1.1981 (Kok. 1981, s. 147,
9 kohta).
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edelleen yleisten pertaatteiden osalta voi-
massa  tavaramerkkidircktitvistd  huoli-
matta, 3° kehiteltyjen periaattciden on sovel-
luttava muidenkin immateriaalioikeuksicn
kiyttoon. Yhteisojen tuomioistuin on nimit-
tiin lausunut, ettd silta osin kuin tckijanoi-
keudessa on kysc oikeudesta kaupallisesti
hyodyntda suojattua teosta, ei ole syytd
tehdi eroa tckijanoikeuden ja muiden teollis-
otkeuksien ja kaupallisten oikeuksicn vilille
36 artiklaa sovellettacssa. 31 Pitdd paikkansa,
etti tekijinotkcuden tehtiva voi erota tavara-
merkkien tehtivistd; siltd osin, kuin nima
tehtivit eroavat, tckijinotkeuden kiyttimi-
sen lailliset rajat saattavat ulottua pidemmalle
kuin tavaramerkkien kiyttimisen rajat. Nyt
esilli olevassa asiassa kysymykset ndyttivit
molempien osalta olevan samat. Kuten
Yhdistynyt kuningaskunta on todennut, jos
tavaramerkin haltija kdyttid yhtd atkaa vas-
taavaa tekijinoikcuttaan siten, etti silld olisi
sama kielteinen vaikutus kuin tavaramerkilla,
titi ei voida sallia, vatkka rinnakkaismyyji
laillisissa tavaroiden mainoksissaan ja tarjo-
uksissaan esittad tavaramerkin haltijjan tcki-
janoikeudella suojattuja teoksia.

60. Tistd scuraa, ettd kuudenteen kysymyk-
secn on tckijinoikeuden osalta vastattava
samoin, kuin tavaramerkin osalta jo vastat-
tiin.

30 ~— Alaviitteessi 10 mainittu asia Bristol-Myers Squibb, tue-
mion 31 kohta ja siti seuraavat kohdat.

31 — Alaviitteessi 29 mainitut yhdistetyt asiac. Musik-Vertrich
Membran ja K-tel International, tuomion 11— 13 kohta ja
yhdistetyt asiat C-92/92 ja C-326/92, Phil Collins ym., tuo-
mio 20.10.1993 (Kok. 1993, s. 1-5145, 21 kohta).
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Ratkaisuehdotus

61. Edelli esitetyn perusteella olen sitd mieltd, ettd Hoge Raadin esittimiin kysy-
myksiin on vastattava seuraavasti:

1

2)

3)

4)

Jos jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon lihentimisestd 21 paivani jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY tulkin-
taan littyvd kysymys tulee esiin jossakin Benelux-maassa vireilli olevassa
tavaramerkkiin liittyvissi oikeudenkiynnissd, joka koskee Benelux-maiden
yhteniisen tavaramerkkilain tulkintaa, ja jokin Benelux-maan tuomioistuin,
jonka pditoksiin ei kansallisen lainsdidinnén mukaan saa hakea muutosta
EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetulla
tavalla, on esittinyt Benelux-maiden tuomioistuimelle ennakkoratkaisu-
pyynnén tai sen on esitettivi Benelux-maiden tuomioistuimelle ennakkorat-
kaisupyynto, tatdi kohtaa on noudatettu, jos yhteiséjen tuomioistuimella on
mahdollisuus antaa ennakkoratkaisu, ennen kuin kansallinen tuomioistuin rat-
kaisee lopullisesti asiakysymyksen.

Edelld mainittua direktiivid ja erityisesti sen 5, 6 ja 7 artiklaa on tulkittava
siten, etti jos tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on
saattanut tavarat markkinoille yhteis6ssa, Jalleenmyy]a on perxaatteessa vapaa
kayttimdin tavaramerkkii ilmoittaakseen myynnissi olevista tavaroista asiak-

kaille.

Tavaramerkin haltija voi kuitenkin kieltdd jilleenmyyjdd kiyttimistd tavara-
merkkid mainostarkoituksessa, jos tillainen mainonta voi vakavasti vahingoit-
taa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Ylellisyystuotteiden, kuten hajuve-
sien, ollessa kyseessi tillainen vahinko voi olla tavaroiden ylelliselle
tuotekuvalle atheutuva vahinko. Tavaramerkille atheutuvan vakavan vahingon
vaara on kuitenkin asianmukaisesti niytettivd toteen.

EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa on tulkittava siten, ettd tavara-
merkin tai tavaroita varten kiytettyjen pullojen ja piillysten tekijinoikeuden
haltija voi kieltdd tavaramerkkiin tai tekijinoikeuteen vedoten mainostamisen,
joka voi vahingoittaa vakavasti tavaran mainetta. Tavaramerkille atheutuvan
vakavan vahingon vaara on kuitenkin asianmukaisesti niytettavi toteen.
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