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I Johdanto

1. Nyt esilld olevassa asiassa tulee ensim-
mdistd kertaa esiin kysymys kéyttélupasopi-
muksen vaikutuksista oikeuksien sammumi-
seen. On tutkittava, missd maérin tavaramer-
kin haltija voi kieltdd sen, ettd halpamyyja myy
tavaramerkilld varustettuja tavaroita "pilkka-
hintaan”, vaikka kéyttolupasopimuksessa
kaytt6luvanhaltijaa nimenomaan kielletddn
myymaéstd tavaroita halpamyyjille. Kyse on
erityisesti siitd, onko tavaran mainetta erityi-
send ylellisyystuotteena pidettivd laadun
takeena ja milld edellytyksin.

II Asiaa koskevat oikeussdadnnot

2. Nyt esilld olevaan asiaan sovelletaan jasen-
valtioiden tavaramerkkilainsdadannon lahen-
tamisestd 21.12.1988 annettua ensimmaista
neuvoston direktiivid 89/104/ETY.?

1 - Alkuperiinen kieli: saksa.

2 — (EYVL 1989, L 104, s. 1); sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen
liitteelld XVII (EYVL 1994, L 1, s. 482).

3. Direktiivin 7 artiklassa sdddetddn tavara-
merkkiin perustuvien oikeuksien sammumi-
sesta seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdsd tava-
ramerkin kayttamistd niissd tavaroissa, jotka
haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu
on saattanut markkinoille yhteisossd tété
tavaramerkkia kayttden.

2. Mitd 1 kohdassa sdddetdén, ei sovelleta, jos
haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle,
erityisesti  milloin  tavaroihin  tehddin
muutoksia tai niitd huononnetaan sen
jalkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

4. Direktiivin 8 artiklassa sdddetddn kaytto-
lupien vaikutuksista tavaramerkkien kiyttoon
seuraavaa:

”1. Tavaramerkkiin voidaan antaa kayttolupa,
joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai
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palveluja, joita varten tavaramerkki on rekis-
teroity, ja asianomaisen jdsenvaltion koko
aluetta tai sen jotakin osaa. Kayttolupa voi
olla yleinen tai rajoitettu.

2. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramer-
kin antamaan oikeuteen sellaista kdyttoluvan-
haltijaa vastaan, joka rikkoo sopimuksen
kestoa, tavaramerkin rekisteroityd kaytto-
tapaa, kayttoluvan kattamien tavaroiden tai
palvelujen lajia, tavaramerkin kayttoaluetta
taikka kéaytt6luvanhaltijan valmistamien tava-
roiden tai tarjoamien palvelujen laatua
koskevaa kéyttolupasopimuksen ehtoa.”

III Tosiseikat, padasian oikeudenkiynti ja
ennakkoratkaisukysymykset

5. Christian Dior couture SA -yhti6 (jaljem-
pénd Dior) teki Société industrielle de lingerie
-yhtién (jaljempéna SIL) kanssa 17.5.2000
tavaramerkkia  koskevan kéyttolupasopi-
muksen Dior-merkkisten alusvaatteiden ja
-asusteiden valmistamista ja jakelua varten.
Tdmdn sopimuksen 8.2 §:n 5 momentissa
tdsmennetddn, ettd “tavaramerkin tunnet-
tuuden ja arvokkuuden sdilyttamiseksi kéyt-
toluvanhaltija pidattdytyy myymadstd tukku-
kauppiaille, yhteisoille, halpamyyjille, posti-
myyntiyhtioille, ovelta ovelle -menetelmii
kayttden tai kotimyyntind ilman kayttolu-
vanantajan etukdteen antamaa kirjallista
lupaa, ja sen on toteutettava kaikki toimet
sen varmistamiseksi, ettd sen jakelijat ja
vahittdismyyjat noudattavat titd sadntod”.
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6. Asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd SIL
joutui 14.11.2001 maksukyvyttdmyysmenet-
telyyn.

7. SIL myi my6hemmin kayttélupasopi-
muksen kohteena olevalla tavaramerkilld
varustettuja tavaroita Copad International
-yhtiolle (jaljempédnd Copad), joka harjoittaa
halpamyyntid. Copad on myynyt osan tava-
roista kolmansille. Dior on haastanut SIL:n ja
Copadin oikeuteen tavaramerkin loukkaami-
sesta.

8. Cour d'appel de Paris katsoi, ettei SIL ole
loukannut tavaramerkkioikeuksia myymalla
Copadille tavaramerkilld varustettuja tava-
roita. Se totesi kuitenkin, etteivit ndimd kau-
pat aiheuta Diorin tavaramerkkioikeuksien
sammumista. Koska Dior voi Cour d’appelin
mukaan edelleen vedota tavaramerkin anta-
miin oikeuksiin, se méérasi Copadia vastaan
kielto-, takavarikointi- ja hivittdmistoimenpi-
teita.

9. Copad ja Dior valittivat edelld mainitusta
paiatoksestd Cour de cassationiin. Se on
esittdnyt yhteis6jen tuomioistuimelle seu-
raavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko jisenvaltioiden tavaramerkkilain-
sddddnnon ldhentdmisestd 21.12.1988
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annetun ensimmaiisen neuvoston direk-
tiivin 89/104/ETY 8 artiklan 2 kohtaa
tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija
voi vedota tdhdn tavaramerkkiin perus-
tuviin oikeuksiin sellaista kayttoluvan-
haltijaa vastaan, joka rikkoo kayttolupa-
sopimuksen ehtoa, jolla kielletddn tava-
ramerkin arvokkuuteen liittyvistd syistd
myynti halpamyyjille?

2) Onko tdmén direktiivin 7 artiklan
1 kohtaa tulkittava siten, ettd se, ettd
kéayttoluvanhaltija saattaa tavaramerkilld
varustetut tavarat markkinoille Euroo-
pan talousalueella kayttooikeussopi-
muksen sellaisen ehdon vastaisesti, jolla
kielletdaédn tavaramerkin arvokkuuteen
liittyvistd syistd myynti halpamyyjille,
tapahtuu ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta?

3) Mikali vastaus on kieltdvi, voiko tava-
ramerkin haltija vedota téllaiseen ehtoon
kieltddkseen tavaroiden uuden liikkeelle
laskemisen saman saadoksen 7 artiklan
2 kohdan perusteella?”

10. Copad, Dior, Ranskan tasavalta ja
komissio osallistuivat kirjalliseen kisittelyyn
ja 19.11.2008 pidettyyn suulliseen késittelyyn.

IV Oikeudellinen arviointi

11. Padasiassa on kolme asianosaista. Ne ovat
tehneet osittain keskendan sopimuksia. Dior
on tehnyt kayttolupasopimuksen SIL:n
kanssa, ja SIL on puolestaan myynyt tavaroita
Copadille. Ennakkoratkaisupyynto ei kuiten-
kaan koske osapuolten vilisid sopimukseen
perustuvia oikeuksia vaan Diorin tavaramerk-
kiin perustuvia oikeuksia. Ensimmaiinen
kysymys koskee Diorin tavaramerkkioi-
keuksia SIL:adn néhden ja toinen ja kolmas
kysymys vastaavia oikeuksia Copadiin
néhden.

12. Vastauksen kannalta on ratkaisevaa,
miten kaytt6lupasopimus vaikuttaa tavara-
merkkid koskevaan oikeuteen. Asiaa koskevia
sadnnoksid eli direktiivin 89/104 8 artiklan
2 kohtaa sekd 7 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei pidé
tarkastella ja tulkita talté osin erikseen. On sita
vastoin otettava huomioon, ettei tavaramerkki
anna haltijalleen tarpeettomasti muihin
nidhden laajempia oikeuksia kuin kayttolu-
vanhaltijaan néhden.
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A Ensimmidinen ennakkoratkaisukysymys

13. Cour de cassation tiedustelee ensimmai-
sessd ennakkoratkaisukysymyksessddn, onko
SIL loukannut Diorin tavaramerkkioikeuksia
myymalld tavaroita Copadille.

14. Intressi tavaramerkkioikeuksiin perustu-
viin vaatimuksiin ei ole ilman muuta selvis,
koska kéyttolupasopimuksen rikkominen
vaikuttaa ilmeiseltd. Sopimukseen perustuvat
oikeudet eivit kuitenkaan ehkd anna kaytto-
luvanhaltijalle riittdvdéd suojaa maksukyvytto-
myysmenettelyssa.

15. Tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista
sdddetddn direktiivin 89/104 5 artiklassa.
Siind tavaramerkin haltijalle annetaan yk-
sinoikeus, jonka perusteella haltija saa
kieltaa muita muun muassa maahantuomasta
haltijan tavaramerkilld varustettuja tavaroita,
tarjoamasta niitd, laskemasta niitd liikkeelle
tai varastoimasta niita tillaista tarkoitusta
varten. 3

3 — Asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004 (Kok. 2004, s.
1-11313, 34 kohta).
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16. Kéyttolupasopimus on luonteeltaan sel-
lainen, ettd kdyttoluvanhaltijalle annetaan
siind oikeus kayttdd tavaramerkkid sopimuk-
sessa madritetylld tavalla. Voitaisiin olettaa,
ettd kayttoluvanantaja voi sen sijaan vedota
tavaramerkkioikeuksiinsa rajoituksetta, jos
kaytt6luvanhaltija  kayttad tavaramerkkia
kayttolupasopimuksen vastaisesti.

17. Direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdassa
on kuitenkin toinen asiaa koskeva sdédnnos.
Siind nimittdin mainitaan tiettyja kayttolupa-
sopimuksen lausekkeiden rikkomistapauksia,
joissa tavaramerkin haltija voi vedota tava-
ramerkkiin perustuvaan oikeuteen kayttolu-
vanhaltijaa vastaan. Direktiivin 8 artiklan
2 kohdassa saddetddn seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramer-
kin antamaan oikeuteen sellaista kdyttoluvan-
haltijaa vastaan, joka rikkoo sopimuksen
kestoa, tavaramerkin rekisteroityd kaytto-
tapaa, kayttoluvan kattamien tavaroiden tai
palvelujen lajia, tavaramerkin kayttoaluetta
taikka kayttoluvanhaltijan valmistamien tava-
roiden tai tarjoamien palvelujen laatua
koskevaa kéyttolupasopimuksen ehtoa.”
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18. Asianosaiset ovat yhtd mielta siité, ettei
missdédn ndistd lausekkeista nimenomaisesti
kielleta myyntid halpamyyjille. Dior kuitenkin
ehdottaa, ettei titd lausekkeiden luetteloa
pidetd tyhjentdvdnid tai ettd myyntikiellon
katsotaan siséltyvdn johonkin mainituista
ehdoista.

19. Dior vaatii ldhtokohtaisesti direktiivin
89/104 8 artiklan 2 kohdan lagjaa tulkintaa,
jotta voidaan suojata kayttolupasopimuksen
kohteena  olevia  immateriaalioikeuksia.
Diorin mukaan tdmi kiy ilmi sddnnoksen
sanamuodosta, koska siind mainitaan “kéyt-
tolupasopimuksen ehdon” rikkominen, jonka
perusteella voidaan vedota tavaramerkin
antamaan oikeuteen. Diorin mukaan luet-
telon epatdydellisyyden osoittaa myos  se,
ettei siind mainita sellaisten tavaroiden
madrén ylittdmistd, jotka voidaan varustaa ja
myydd tavaramerkilld.

20. Viimeksi mainitulla vditteelld Dior haluaa
mahdollisesti todeta, etté kiyttolupasopimuk-
sessa olevien maérad koskevien rajoitusten on
joka tapauksessa oltava tavaramerkkioikeu-
dellisesti tehokkaita. Tamé nédkemys, jota ei
voida perustella direktiivin 89/104 8 artiklan 2
kohdalla, ei ole kuitenkaan kiistaton.* Tata

4 — Komission téssi yhteydessd mainitsema asiassa C-173/98,
Sebago ja Maison Dubois, 1.7.1999 annettu tuomio (Kok.
1999, s. 1-4103) ei koske direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdan
vaan 7 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

seikkaa ei tosin tarvitse ratkaista nyt esilld
olevassa asiassa.

21. Diorin véite perustuu lisaksi kaiken kaik-
kiaan vain direktiivin 89/104 8 artiklan
2 kohdan osittaiseen lukemiseen. Kuten
Copad, Ranska ja komissio perustellusti
korostavat, yksittdisid lausekkeita ei ole mai-
nittu esimerkkeind. Direktiivin 8 artiklan
2 kohdassa tavaramerkin haltijalle ei ndin
ollen nimenomaisesti anneta mahdollisuutta
vedota tavaramerkkiin perustuvaan oikeuteen
missd tahansa kayttolupasopimuksen rikko-
mistapauksessa. Tamad mahdollisuus koskee
ainoastaan tapauksia, joissa rikotaan nimen-
omaisesti mainittuja sopimuksen kohtia.

22. Edelld esitetyn perusteella on tutkittava,
sisdltyykoé halpamyyjille myyntid koskeva
kielto johonkin direktiivin 89/104 8 artiklan
2 kohdassa lueteltuihin lausekkeisiin.

23. Dior pitad ensinndkin halpamyyjille
myyntid koskevaa kieltoa tavaramerkin kayt-
toaluetta koskevana lausekkeena. Silld anne-
taan Diorin mukaan kayttoluvanhaltijoille
valtuudet myydéd tavaroita tietyilld alueilla.
Dior pitdd myynnin rajoittamista tiettyihin
paikkoihin ainoastaan tdmén lausekkeen
kattamana erityistapauksena.
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24. Jo edelld esitetyn nakemyksen ldhtokohta
on kuitenkin védrd. Direktiivin 8 artiklan
2 kohta ei koske kaikkia tavaramerkin kéytolle
asetettujen alueellisten rajoitusten rikkomis-
tapauksia vaan — kuten komissio painottaa —
ainoastaan tavaramerkin kayttoaluetta koske-
vien lausekkeiden rikkomista. Nyt esilld
olevassa asiassa ei ole kuitenkaan selvés, ettd
SIL on kéyttédnyt tavaramerkkid sille kaytto-
lupasopimuksessa maéritetyn alueen ulko-
puolella.

25. Toiseksi Dior ja mahdollisesti myos Cour
de cassation liittdvdt myyntikiellon kayttolu-
vanhaltijan valmistamien tavaroiden tai
tarjoamien palvelujen laatua koskevaan
lausekkeeseen. Se on yksi direktiivin 8 artiklan
2 kohdassa mainittu lauseke, jonka osalta
voidaan vedota tavaramerkin antamaan
oikeuteen.

26. Kuten Copad perustellusti toteaa ja toisin
kuin Dior katsoo, tavaroiden myyntié ei voida
pitdd edelld mainitussa ehdossa tarkoitettuna
palveluna. Palvelun laadulla on merkitystd
vain, jos kdyttolupasopimus koskee palvelun
suorittamista.® Riidanalainen myyntikielto
koskee kuitenkin tavaramerkilld varustettuja
tavaroita.

27. Tamédn hypoteesin yhtymikohtana sen
sijaan on, ettd Dior-tavaramerkki yhdistetdin

5 — Ks. esim. asia C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerker-
mirkte, tuomio 7.7.2005 (Kok. 2005, s. I-5873).
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ylellisyystuotteisiin, joita halpamyyjit eivat
tavallisesti myy. Kyseiselld jakelumuodolla
saatetaan ndin ollen kyseenalaistaa tavaran
ominaisuus ylellisyystuotteena ja vahingoittaa
sen laatua.

28. Direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdassa
kaytetylla kasitteelld “laatu” muistutetaan
tavaramerkin keskeisestd tehtdvéstd. Tavara-
merkin on oltava takeena siit4, ettd kaikki silla
varustetut tavarat tai palvelut on valmistettu
tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta
vastaavan yrityksen valvonnassa. ©

29. Niin ollen tarkoituksena on, ettd tava-
ramerkin haltija voi direktiivin 89/104
8 artiklan 2 kohdan nojalla taata tavaramer-
killd varustettujen tavaroidensa laadun. Kuten
komissio perustellusti toteaa, kyse on niin
ollen tapauksesta, jossa kiyttoluvanhaltija
varustaa tavaramerkilld sellaisia tavaroita,
joista ei ole sovittu kaytt6lupasopimuksessa.

30. Valmistukseen viittaamisesta voidaan
péitelld, ettéd tavaroiden laadulla tarkoitetaan
ainoastaan ominaisuuksia, jotka tavarat saavat
valmistusprosessissa. Nyt esilld olevan kéyt-

6 — Asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s.
1-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta); asia C-349/95,
Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. 1-6227,
22 kohta); asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998,
s.1-5507, 28 kohta) ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002
(Kok. 2002, s. 1-5475, 30 kohta).
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tolupasopimuksen tapauksessa tédssd yhtey-
dessd voitaisiin ajatella esimerkiksi huonom-
pilaatuisten kankaiden kayttod. Pelkéstdadn
myyntitavoista johtuvat ominaisuudet eivit
sen sijaan tulisi kysymykseen.

31. Ylellisyys- tai prestiisituotteiden kohdalla
merkityksellistd on kuitenkin tavallisesti myos
se, ettd tavaran maine perustuu direktiivin
89/104 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun
laatuun. Tavaran muista ominaisuuksista
riippumatta jo tavaramerkin maineen vahin-
goittumisesta voi seurata, ettei tavaroita enda
pidetd samalla tavoin ylellisyys- tai prestiisi-
tuotteina. Téllaisten tavaroiden mainetta
vahingoittavat jakelumuodot voivat niin
ollen kyseenalaistaa tavaroiden laadun.

32. Joka tapauksessa on selvii, ettei kaiken-
lainen mahdollinen tavaramerkin maineen
vahingoittuminen voi kyseenalaistaa myos
maineestaan  tunnetun tavaran laatua.
Tavaran myyntitapaa ei nimittdin voida taval-
lisesti tunnistaa selvisti endd jélkikéteen.’
Jakelumuoto, jota ei voida tunnistaa yksittéi-
sestd tuotteesta, voi ndin ollen vahingoittaa
nimenomaisen tuotteen laatua vain, jos
myynti vahingoittaa samalla tavoin kaikkien
kyseessd olevalla tavaramerkilld varustettujen
yksittdisten tuotteiden mainetta.

7 — Toisin kuin erityisella tavalla merkittivien tavaroiden, esimer-
kiksi palautettavien painotuotteiden, kohdalla.

33. Edelld esitetyn perusteella on mahdol-
lista, ettd Dior-tavaramerkin maineeseen
kohdistuu huomattavia vaikutuksia, jos
monet halpamyyjat tarjoavat edullisesti
suuria médrid asianomaisella tavaramerkilld
varustettuja tavaroita ja toteuttavat erityisesti
vastaavia mainostoimia. Kuluttajat voivat
saada télloin sellaisen kasityksen, etteivit
kyseessd olevalla tavaramerkilld varustetut
tavarat ole endd yhtd eksklusiivisia kuin
alemmin. Jos halpamyyjit sen sijaan myyvit
téllaisia tavaroita vain pienid madadrid, se ei
valttaméttd vaikuta lainkaan tavaran mainee-
seen.

34. Kuten myo0s jaljempénd esitetyt direk-
tiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa koskevat
toteamukset osoittavat, ainoastaan téllainen
laajasti ymmadrretty tavaran laadun kasite
takaa, ettei tavaramerkin haltija voi vedota
kolmansia vastaan laajempaan tavaramerkin
antamaan oikeuteen kuin kéyttoluvanhaltijaa
vastaan. Tavaramerkin haltijalla on nimittdin
direktiivin 7 artiklan 2 kohdan perusteella
oikeus vastustaa tavaran liikkeelle laskemista,
kun se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin
mainetta. ®

35. Riippuu kunkin tapauksen tosiseikoista,
vahingoittaako tietty jakelumuoto, erityisesti
nyt esilld oleva riidanalainen myynti halpa-
myyjan kautta, tosiasiallisesti tavaran mai-
netta ja samalla laatua, ja missd médrin ndin
tapahtuu. Tosiseikkoja kisittelevdn tuomiois-
tuimen on arvioitava tdtd asiaa kunkin
tapauksen tosiseikkojen perusteella.

8 — Ks. jaljempina tdman ratkaisuehdotuksen 59 ja 60 kohta.
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36. Nyt esilld olevalla kayttolupasopimuk-
seen siséltyvillé kiellolla, jonka mukaan tava-
ramerkilld varustettuja tavaroita ei saada
myyda tietyille jalleenmyyjille, on vain vdhian
merkitysta tosiseikkojen arvioinnissa. Tamé
kielto osoittaa ldhinn4, ettda sopimusta tehdes-
sddn kayttolupasopimuksen osapuolet pitivit
jakelumuotoa merkityksellisend tavaramerkin
arvokkuuden kannalta. Nyt esilld olevassa
asiassa on kuitenkin tutkittava tarkemmin,
missd madrin tdma arviointi pitdd paikkansa.

37. Edelld esitetyn perusteella direktiivin
89/104 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava
siten, ettd tavaramerkin haltija voi vedota
tavaramerkkiin perustuvaan oikeuteen sel-
laista  kayttoluvanhaltijaa vastaan, joka
rikkoo kayttolupasopimuksen ehtoa, jossa
kielletdan myynti halpamyyjille, jos téllainen
myynti vahingoittaa tavaran arvokkuutta siiné
médrin, ettd tavaran laatu kyseenalaistuu.

B Toinen ennakkoratkaisukysymys

38. Toinen ennakkoratkaisukysymys koskee
tavaramerkkioikeuden mahdollista sammu-
mista. Cour de cassation tiedustelee, onko
direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa tul-
kittava siten, ettd se, ettd kiyttdluvanhaltija
saattaa tavaramerkilla varustetut tavarat
markkinoille kiyttdoikeussopimuksen sellai-
sen ehdon vastaisesti, jolla kielletddn myynti
halpamyyjille, tapahtuu ilman tavaramerkin
haltijan suostumusta.

1-3432

39. Taltd osin on muistutettava, ettd direk-
tiivin 89/104 5 artiklassa tavaramerkin halti-
jalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella
haltija saa kieltdid muita muun muassa
maahantuomasta  haltijan tavaramerkilld
varustettuja tavaroita, tarjoamasta niitd,
laskemasta niitd liikkeelle tai varastoimasta
niitd tallaista tarkoitusta varten. Direktiivin
7 artiklan 1 kohdassa sdddetadn poikkeuksesta
tdhén padsdantoon, koska siind saddetéddn, ettd
tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun
hén tai hdnen suostumuksellaan joku muu on
saattanut tavarat markkinoille. °

40. Dior ensinnékin toteaa perustellusti, ettei
tavaroita ole vield saatettu markkinoille kayt-
tolupasopimuksella, joka koskee SIL:n
oikeutta kayttda tavaramerkkia. Talla sopi-
mubksella sddnnellddn pikemminkin sitd, missé
madarin SIL voi saattaa tavaroita markkinoille.
Tavaramerkin antamat oikeudet voivat
sammua ainoastaan tosiasiallisesti markki-
noille saatettujen yksittdisten tuotteiden
osalta. Téllaisia tuotteita ei kuitenkaan ollut
vield kayttolupasopimuksen tekohetkelld.
Naéin ollen kéyttolupasopimus ei vield yksin
aiheuta tavaramerkkioikeuden sammumista.

41. Nyt esilla olevassa asiassa tavaramerk-
kioikeus olisi voinut sammua siité syystd, ettd
SIL on myynyt kyseessd olevia tavaroita
Copadille. Tavaramerkin haltija Dior on
nimittdin antanut kayttélupasopimuksessa

9 — Vrt. yhdistetyt asiat C-414/99—-C-416/99, Zino Davidoff ja Levi
Strauss, tuomio 20.11.2001 (Kok. 2001, s. 1-8691, 40 kohta); asia
C-244/00, Van Doren + Q, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s.
1-3051, 33 kohta) ja edelld alaviitteessd 3 mainittu asia Peak
Holding, tuomion 34 kohta.
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suostumuksensa siihen, ettd SIL myy kyseessa
olevia tavaroita. °

42. Kayttolupasopimuksessa kuitenkin ni-
menomaisesti kielletddn myynti halpamyy-
jalle. Dior ja Ranskan hallitus pédttelevit
siitd, ettei sopimuksessa annettu suostumus
myymiseen kasitd myyntid Copadille. Tassa
tapauksessa tavarat on niiden mukaan
saatettu markkinoille ilman tavaramerkin
haltijan suostumusta eika tavaramerkkioikeus
ole vield ssmmunut.

43. Tatd péddtelmdd puoltaa yhdistetyissa
asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss
annettu tuomio. Siind todetaan, ettd kun
otetaan huomioon se, miten suuri merkitys
on silld suostumuksesta aiheutuvalla seurauk-
sella, ettd padasioissa kyseessé olevien tavara-
merkkien haltijoilla ei endd ole kyseistd
yksinoikeutta eli oikeutta, jonka nojalla tava-
ramerkkien haltijat voivat madrété tavaramer-
killa varustettujen tavaroiden ensimmaisesta
markkinoille saattamisesta, on katsottava, etta
suostumuksen on oltava ilmaistu tavalla, josta
varmalla tavalla selvidé haltijan tahto luopua
tastd oikeudestaan. Edelld mainitun tuomion
mukaan tillainen tahto ilmenee tavallisesti
nimenomaisesta tahdonilmauksesta.! Kéayt-
tolupasopimusta ei voida pitdd nimenomai-
sena suostumuksena, koska siind pdinvastoin
nimenomaisesti kielletddn myynti halpamyy-
jille.

10 — Esim. asiassa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ja
Danzinger v. Ideal Standard, 22.6.1994 annetussa tuomiossa
(Kok. 1994, s. 1-2789, Kok. Ep. XV, s. 1-265, 34 kohta)
kayttoluvanhaltijan toteuttama markkinoille saattaminen
mainitaan tapauksena, joka aiheuttaa tavaramerkkioikeuden
sammumisen.

11 — Edell4 alaviitteessd 9 mainitut yhdistetyt asiat, tuomion 45 ja
46 kohta.

44. Myoskadn asiassa Peak Holding annetun
tuomion perusteella ei tarvitse olettaa, ettd
tavaramerkin haltija on antanut suostumuk-
sensa. Edelld mainittu tuomio koski oikeu-
denhaltijan suorittaman merkkitavaroiden
myynnin yhteydessd tehtyja sopimuksia.
Téllaiset sopimukset koskevat yksinomaan
tdmén kauppasopimuksen osapuolten vilisid
suhteita, eivitkd ne voi estdd tavaramerkin
sammumista > kaikkien osalta. Nyt esilld
olevassa asiassa ei sitd vastoin ole kyse
kauppasopimukseen tehdystd lisdsopimuk-
sesta, jossa tavaramerkin haltija on osallisena,
vaan kéyttolupasopimuksen vaikutuksesta
kéytt6luvanhaltijan ja kolmansien vilisiin
liiketoimiin.

45. Nyt esilld oleva tilanne poikkeaa aiemmin
ratkaistuista tapauksista, silld kéyttooikeusso-
pimuksella on muihin sopimustyyppeihin
verrattuna erityisid vaikutuksia niihin oikeuk-
siin, jotka perustuvat tavaramerkkiin. Siitg,
miten pitkille niméa oikeudet ulottuvat, kun
kyse on suhteesta kiyttoluvanhaltijaan, sadde-
tddn nimenomaisesti direktiivin  89/104
8 artiklan 2 kohdassa. Tavaramerkkioikeuteen
perustuvat tavaramerkin kéyton esteet eivit
voi vaikuttaa kolmansiin laajemmin kuin
kéytt6luvanhaltijaan, joka tietdad oikeuksiensa
sopimusperusteiset rajoitukset. Ei ole ndhta-
vissd mitddn syytd, miksi tavaramerkin
antamia oikeuksia olisi sovellettava vain
rajoitetusti kaytt6luvanhaltijaan mutta taysi-
madrdisesti kayttolupasopimuksen ulkopuo-
lisiin kolmansiin.

12 — Edelld alaviitteessd 3 mainittu asia, tuomion 52 kohta ja sitd
seuraavat kohdat.
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46. Tilanne olisi nimenomaan tdmd, jos
tavaramerkkioikeudet  kayttdluvanhaltijaan
ndhden madriteltdisiin direktiivin 89/104
8 artiklan 2 kohdassa suppeammin kuin
oikeudet kolmansiin ndhden. Tavaramerkkiin
perustuvat oikeudet eivit estdisi kidyttoluvan-
haltijaa kdyttamasté tavaramerkkia elinkeino-
toiminnassa. Siltd tavaraa ostavat tahot, jotka
eivit tavallisesti tunne kéyttolupasopimusta,
joutuisivat sitd vastoin ottamaan sen riskin,
ettd tavaramerkin haltija vetoaa niitd vastaan
tavaramerkin antamaan oikeuteen esimer-
kiksi estdmaélld tavaramerkilld varustettujen
tavaroiden jalleenmyynnin.

47. Edelld esitetyn perusteella on todettava,
ettd ainoastaan direktiivin 89/104 8 artiklan
2 kohdassa mainitut kayttolupasopimuksen
rikkomistapaukset estdvdt tavaramerkkioi-
keuden sammumisen. Jos kéyttoluvanhaltija
voi saattaa tavaramerkilld varustettuja tava-
roita markkinoille loukkaamatta tavaramerk-
kioikeutta, siltd tavaraa ostavien on voitava
luottaa tavaramerkkioikeuden sammumiseen,
kuten erityisesti komissio korostaa.

48. Edelld esitetty ndkemys on sopusoinnussa
sen kanssa, ettd yhteisGjen tuomioistuin —
kuten komissio ja Copad painottavat — teki
asiassa Peak Holding antamassaan tuomiossa
eron tavaramerkkioikeuksien sammumisen ja
kauppasopimukseen perustuvien ostajan
velvoitteiden laiminlyénnin vililld.”® Sopi-
mukset sitovat ainoastaan sopimuksen
osapuolia, mutta tavaramerkkioikeus ja sen

13 — Edelld alaviitteessd 3 mainittu asia, tuomion 54 kohta.
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sammuminen vaikuttavat
omnes).

kaikkiin (erga

49. Tété seikkaa ei muuta se, ettd tavaramer-
kin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkin
kéyttdmiseen, kun tavaramerkilld varustetut
tavarat lasketaan ensimmadistd kertaa liik-
keelle.** Kéyttolupasopimuksen tekeminen
mahdollistaa nimittéin jo tavaramerkin anta-
mien oikeuksien kayton. Kayttolupasopimuk-
sesta johtuvat oikeudet hyvittivit Diorille sen,
ettd SIL myy sen tavaramerkilld varustettuja
tavaroita.

50. Tavaramerkkioikeudella on tarkoitus
taata taltd osin mahdollisuus valvoa tuot-
teiden laatua eikd laadun valvomista myos
todellisuudessa. Kayttoluvanantaja voi valvoa
kéytt6luvanhaltijaa sisallyttdmalld sopimuk-
seen ehtoja, joissa kéyttoluvanhaltija velvoite-
taan  noudattamaan  kdyttoluvanantajan
ohjeita ja joissa kiyttoluvanantajalle annetaan
mahdollisuus varmistaa nédiden ohjeiden
noudattaminen. Jos luvan antaja esimerkiksi
sietdd huonolaatuisten tuotteiden valmis-
tusta, vaikka voisi sopimuksen perusteella
estdd sen, luvan antajan on kannettava téstd
vastuu.” Direktiivin 89/104 8 artiklan
2 kohdan soveltamisalan ulkopuolella téllaiset
valvontakeinot perustuvat kuitenkin sopi-
musoikeuteen eivitkd tavaramerkkid koske-
vaan oikeuteen.

14 - Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-
Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s.1-3457, 31,
40 ja 44 kohta) ja edelld alaviitteessd 3 mainittu asia Peak
Holding, tuomion 35 kohta.

15 — Edelld alaviitteessdé 10 mainittu asia IHT Internationale
Heiztechnik ja Danzinger, tuomion 37 kohta ja sitd seuraa-
va kohta.
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51. Sama pitee ei-toivottuihin jakelumuo-
toihin. Jos tavaramerkin haltija luopuu
myynnin valvonnasta tai ei hyodynna sopi-
musperusteisia valvontamahdollisuuksia, sille
ei ole mitddn syytd myontdd tavaramerkkioi-
keuksia kolmansia vastaan.

52. Edelld esitetyn perusteella direktiivin
89/104 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
siten, ettd kayttoluvanhaltija, joka saattaa
tavaramerkilld varustetut tavarat markkinoille
kayttooikeussopimuksen ehdon vastaisesti,
toimii ilman tavaramerkin haltijan suostu-
musta ainoastaan silloin, kun se loukkaa
myynnillddn 8 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tettua tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta.

C Kolmannen
tarkastelu

ennakkoratkaisukysymyksen

53. Siltd varalta, ettei tavaramerkin haltija voi
estdd tavaramerkkioikeuden sammumista
halpamyyjille myyntid koskevalla kiellolla,
Cour de cassation tiedustelee toissijaisesti,
voiko tavaramerkin haltija vedota direktiivin
89/104 7 artiklan 2 kohtaan kieltddkseen
tavaroiden uuden liikkeelle laskemisen.

54. Edelld mainitun sédnnoksen mukaan
direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa
saddettyd sammumissddntod ei sovelleta, jos
tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta
vastustaa tavaramerkilld varustettujen tava-

roiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityi-
sesti milloin tavaroihin tehdddn muutoksia tai
niitd huononnetaan sen jilkeen, kun ne on
laskettu liikkeelle. 1

55. Nimenomaisesti mainitussa tapauksessa,
jossa tavaroihin on tehty muutoksia tai niitd
on huononnettu, viitataan jo direktiivin
89/104 8 artiklan 2 kohdan yhteydessa ilmais-
tuun tavaramerkin haltijan antamaan takee-
seen tavaran laadusta. Tae laadusta vaarantuu,
jos merkkitavaroita muutetaan sen jilkeen,
kun ne on laskettu liikkeelle.'” Tavaramerkin
haltijalla on niin ollen oltava oikeus vastustaa
tavaramerkkinsd kaytt6d, jos tavaroihin on
tehty muutoksia.

56. Jos tavaroiden laatu heikkenee halpamyy-
jille myynnin vuoksi, tdssd ratkaisuehdotuk-
sessa omaksutun ndkemyksen mukaan nyt
esilld olevassa tilanteessa ei kuitenkaan heraa
kysymystda direktiivin 89/104 7 artiklan
2 kohdan soveltamisesta. Talloin tavaramer-
kin haltija voisi edelleen vedota tavaramerkin
antamaan  oikeuteen kayttoluvanhaltijaa
vastaan eikd oikeus sammuisi.

16 — Asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997
(Kok. 1997, s. 1-6013, 40 kohta).

17 — Yhteiséjen tuomioistuin on tutkinut titd tilannetta ennen
kaikkea ladkkeiden uudelleen pakkaamisen yhteydessd; ks.
viimeksi asia C-348/04, Boehringer Ingelheim ym., tuomio
26.4.2007 (Kok. 2007, s. 1-3391 oikeuskéytantoviittauksineen).
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57. On kuitenkin tutkittava, voiko kayttolu-
pasopimuksessa  madrdtyn  halpamyyjille
myyntid koskevan kiellon rikkomisesta
syntya tavaroiden laadun heikkenemisesta
rilppumatta perusteltu intressi estdd tavara-
merkkioikeuden sammuminen.

58. Sanan ’erityisesti” kayttdminen direk-
tiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa osoittaa,
ettd tilanne, jossa tavaramerkilld varustet-
tuihin tavaroihin tehddan muutoksia tai niita
huononnetaan, on mainittu ainoastaan
esimerkkind perustellusta aiheesta. '8

59. Yhteis6jen tuomioistuin on todennut,
ettd tavaramerkin maineen vahingoittuminen
voi periaatteessa olla direktiivin 89/104
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu
aihe, jonka vuoksi tavaramerkin haltija voi
kieltdd hénen itsensi tai jonkin muun hénen
suostumuksellaan yhteisossd markkinoille
saattamien tavaroiden laskemisen uudelleen
liikkeelle.* YhteisGjen tuomioistuin péatteli
edelld mainitusta, ettd on olemassa perusteltu
intressi estda sellainen ylellisyys- tai prestiisi-
tuotteiden mainonta, joka heikentdd tavara-
merkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa

18 — Edella alaviitteessd 16 mainittu asia Parfums Christian Dior,
tuomion 42 kohta oikeuskéytantéviittauksineen.

19 — Edelld alaviitteessd 16 mainittu asia Parfums Christian Dior,
tuomion 43 kohta oikeuskayténtéviittauksineen.

1-3436

kyseisten tavaroiden kiehtovuudesta ja arvok-
kuudesta ja tavaroista saatavaa ylellisyyden
tuntua. *

60. Direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu perusteltu aihe on kuitenkin
olemassa vain, jos ndytetddn toteen, ettd
tavaramerkin maine vahingoittuu vakavasti
tietyn tapauksen erityispiirteiden takia.?
Esimerkkiné vakavasta vahingosta yhteis6jen
tuomioistuin mainitsee sen, ettei jilleenmyyja
ole jakamassaan mainoslehtisessd huolehtinut
siitd, ettei tavaramerkkid sijoiteta sellai-
seen kohtaan, jossa on vaarana, ettd muu
ympadristo heikentdd merkittavésti sitd kuvaa,
jonka tavaramerkin haltija on onnistunut
tavaramerkistddn luomaan. *

61. Jos jilleenmyyjd vahingoittaa myyntita-
valla vakavasti tavaramerkin mainetta, tava-
ramerkin haltijalla voi olla direktiivin 89/104
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu
aihe vastustaa kyseistd jakelumuotoa, kuten
erityisesti Ranskan hallitus toteaa.

20 — Edelli alaviitteessd 16 mainittu asia Parfums Christian Dior,
tuomion 45 kohta oikeuskayténtéviittauksineen.

21 — Edella alaviitteessd 16 mainittu asia Parfums Christian Dior,
tuomion 46 kohta oikeuskéytantéviittauksineen.

22 — Edelli alaviitteessd 16 mainittu asia Parfums Christian Dior,
tuomion 47 kohta.
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62. Edelld mainitusta oikeuskdytinnostd ei
voida kuitenkaan vield péitelld, ettd pelkds-
tadn kayttolupasopimuksessa méardtyn merk-
kitavaroiden halpamyyjille myyntid koskevan
kiellon rikkominen on perusteltu aihe
vastustaa uutta liikkeelle laskemista. Komissio
korostaa perustellusti, ettd direktiivin 89/104
8 artiklan 2 kohta menettiisi tehokkaan
vaikutuksensa, jos tavaramerkin haltija voisi
estdd merkkitavaroiden wuuden liikkeelle
laskemisen aina, kun kéyttoluvanhaltija
rikkoo kéyttolupasopimuksen ehtoa.

63. Myoskddan myynnistd halpamyyjille ei
vield viistamittd seuraa, ettd prestiisi- tai
ylellisyystuotteen maine vahingoittuu vaka-
vasti.

64. Yhtaaltd on mahdollista, ettei halpamyyja
myy tavaroita itse kuluttajille vaan luovuttaa
ne edelleen jalleenmyyjille, jotka asettavat ne
sellaiseen ympéristoon, joka ei vahingoita
mielikuvaa tavaroiden ylellisyydesté ja arvok-
kuudesta. Halpamyyja voi esimerkiksi
luovuttaa tavarat sellaisille luksusliikkeille,
jotka eivit ole voineet aiemmin ottaa asian-
omaisella tavaramerkilld varustettuja tava-
roita myyntiin, koska liikkeet eivat kuulu
tdmén tavaramerkin jakeluverkostoon. Kulut-
tajat tuskin péattelisivat, etteivdt ndin tarjot-

tavat tavaramerkilld varustetut tuotteet ole
yhta ylellisid kuin aiemmin.

65. Toisaalta my0s mainetta mahdollisesti
vahingoittavan jakelumuodon yhteydessd on
tutkittava tarkemmin, onko vahinkoa tosi-
asiallisesti tapahtunut ja onko se vakava.
Tdma riippuu tapauksen tosiseikoista, kuten
my0s se kysymys, kyseenalaistaako mahdol-
linen tavaramerkin maineen vahingoittu-
minen my6s tavaramerkilld varustetun
tavaran laadun.? Tosiseikkoja kasittelevin
tuomioistuimen on  selvitettdivd ndmé
seikat, ** silld ne ovat valttdiméttomiad kaytto-
lupasopimuksesta huolimatta.

66. Edelld esitetyn perusteella tavaramerkin
haltija ei voi direktiivin 89/104 7 artiklan
2 kohdan nojalla kieltad tavaramerkillddn
varustettujen tavaroiden myyntid halpa-
myyjan kautta ainoastaan silld perusteella,
ettd jossakin kaytt6lupasopimuksen ehdossa
kielletaén tavaroiden myynti halpamyyjille.

23 — Ks. edelld timin ratkaisuehdotuksen 32 kohta ja sitd seuraavat
kohdat.

24 — Vrt. asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s.
1-905, 51 ja 55 kohta) ja edelld alaviitteessd 17 mainittu asia
Boehringer Ingelheim ym., tuomion 46 kohta.
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V Ratkaisuehdotus

67. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteis6jen tuomioistuin vastaa ennakko-
ratkaisupyyntoon seuraavasti:

1)

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddadannon lahentdmisestd annetun ensimmaisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, etta
tavaramerkin haltija voi vedota tdmin tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin
sellaista kdyttoluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo kéyttolupasopimuksen ehtoa, jolla
kielletddn myynti halpamyyjille, jos téllainen myynti vahingoittaa tavaran
arvokkuutta siind méérin, ettd tavaran laatu kyseenalaistuu.

Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd kayttoluvanhaltija,
joka saattaa tavaramerkilld varustetut tavarat markkinoille kéyttooikeussopi-
muksen ehdon vastaisesti, toimii ilman tavaramerkin haltijan suostumusta
ainoastaan silloin, kun se loukkaa myynnilldén 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta.

Tavaramerkin haltija ei voi direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan nojalla kieltda
tavaramerkillddn varustettujen tavaroiden myyntid halpamyyjan kautta ainoastaan
silld perusteella, ettd jossakin kdyttolupasopimuksen ehdossa kielletddn tavaroiden
myynti halpamyyjille.
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