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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
JULIANE KOKOTT
7 paiviani huhtikuuta 2011*

I Johdanto

1. Saako yritys tdyttdd kilpailijan kéytetyn
pakkauksen omalla tuotteellaan ja myydi
tuotettaan tdssd muodossa, jos kyseinen pak-
kaus on suojattu tavaramerkkind? Kasitelt4-
vé asia koskee tata kysymysté. Jos ajatellaan
esimerkiksi yleisesti tunnettua Coca Cola
-pulloa, vastaus vaikuttaa ilmeiseltd. Onko
ndin kuitenkin myos silloin, kun kyseessé on
innovatiivinen kaasupullo, josta asiakas on
maksanut enemmén kuin siihen siséltyvista
kaasusta?

II Asiaa koskevat oikeussddnnot

2. Kasiteltdvan asian  kannalta  merki-
tyksellinen sdados on jisenvaltioiden ta-
varamerkkilainsaadannén lahentami-
sestd 21.12.1988 annettu ensimmdinen
neuvoston direktiivi 89/104/ETY? (jaljempa-
na tavaramerkkidirektiivi).

1 — Alkuperiinen kieli: saksa.

2 — EYVL 1989, L 40, s. 1, sellaisena kuin se on viimeksi muu-
tettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteelld
XVII (EYVL 1994, L 1, s. 482); tavaramerkkidirektiivi kumot-
tiin ja korvattiin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadannon
lahentdmisestd 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivilli 2008/95/EY (kodifioitu toisinto)
(EUVL L 299, 5. 25).
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3. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa sai-
dettiin tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista
seuraavaa:

”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijal-
la on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita
ilman hénen suostumustaan kéyttamasta
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerk-
ki ja samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisteroity;

b) merkkig, joka sen vuoksi, ettd se on sama
tai samankaltainen kuin samoja tai sa-
mankaltaisia tavaroita tai palveluja var-
ten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleis6n
keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisél-
tdd myoOs vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymaésta.

2. Jasenvaltio voi myds sditad, ettd haltijalla
on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostu-
mustaan elinkeinotoiminnassa kéyttdmasté
merkkid, joka on sama tai samankaltainen
kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palve-
lut, joita varten merkki on, eivit ole saman-
kaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki
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on rekisteroity, milloin viimeksi mainittu
tavaramerkki on laajalti tunnettu tdssi jasen-
valtiossa ja merkin aiheeton kaytté6 merkit-
see tavaramerkin erottuvuuden tai maineen
epédoikeutettua hyviksi kayttdmistd taikka
on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai
maineelle.

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa séddetyin edellytyk-
sin voidaan kieltia muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden
paallyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle las-
keminen tai niiden varastoiminen tallais-
ta tarkoitusta varten merkkia kéyttden
taikka palvelujen tarjoaminen tai suorit-
taminen merkkia kayttéen;

¢) tavaroiden maahantuonti tai maastavien-
ti merkkia kéyttden;

d) merkin kidyttdminen liikeasiakirjoissa ja
mainonnassa.—”

4. Tavaramerkkidirektiivin ~ johdanto-osan
kymmenennessi perustelukappaleessa sel-
vennetdin tavaramerkin antaman suojan tar-
koitusta seuraavasti:

“rekister6idyn tavaramerkin antaman suojan
tarkoituksena on erityisesti taata, ettd tavara-
merkki osoittaa alkuperén; timé suoja on eh-
doton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat
[ja] tavarat tai palvelut [ovat samat] —-"

5. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa sdi-
dettiin tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien
sammumisesta ja tavaramerkin haltijalla sen
jalkeen olevista oikeuksista seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdad tava-
ramerkin kéyttdmistéd niissa tavaroissa, jotka
haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu
on saattanut markkinoille yhteisossd téta ta-
varamerkkid kédyttden.

2. Mita 1 kohdassa sdddetéén, ei sovelleta, jos
haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa ta-
varoiden laskemista uudelleen liikkeelle, eri-
tyisesti milloin tavaroihin tehdddan muutoksia
tai niitd huononnetaan sen jilkeen, kun ne on
laskettu liikkeelle”

6. Ennakkoratkaisua pyytédneen tuomioistui-
men mukaan ndmia sddnnokset pantiin tay-
tdntoon Tanskassa lahes samoin kuin tavara-
merkkidirektiivissa kéytetyin sanamuodoin.

III Tosiseikat ja ennakkoratkaisupyynto

7. Ennakkoratkaisupyynnossa esitetddn asian
tosiseikat seuraavasti.

8. BP Gas A/S:n (jiljempdna BP, josta
on tullut Kosan Gas A/S, jéiljempénd Ko-
san) liiketoimintaan kuuluu muun muassa
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nestekaasun valmistaminen ja myynti seka
yksityishenkil6ille ettéd elinkeinonharjoittajil-
le. BP:n nimi ja logo on rekisterdity yhteison
tavaramerkeiksi. Seké sana- ettd kuviomerk-
ki on rekister6ity muun muassa kemikaaleja,
joihin kaasu kuuluu, varten.

9. Vuodesta 2001 alkaen BP on markkinoi-
nut Tanskassa nestekaasua niin sanotussa
komposiittipullossa (kevyestd materiaalista
valmistettu pullo). Pullon erityinen muoto
on rekisterdity yhteison tavaramerkiksi ja
tanskalaiseksi tavaramerkiksi. Molemmat
rekisteroinnit koskevat kolmiulotteisia tava-
ramerkkejd, jotka kattavat sekd kaasumaiset
polttoaineet ettd nestemdisille polttoaineille
tarkoitetut astiat.® BP kiyttdd komposiit-
tipulloa sellaisen yksinmyyntisopimuksen
perusteella, joka on tehty pullon norjalaisen
valmistajan kanssa. BP:lld on yksinoikeus-
kéyttolupa komposiittipullon muotoa kos-
kevan tavaramerkin kiyttoon Tanskassa ja
oikeus nostaa tavaramerkin loukkausta kos-
kevia kanteita Tanskassa. Komposiittipulloon
on merkitty BP:n sana- ja/tai kuviomerkki.

10. Kun kuluttaja hankkii komposiittikaa-
supullon ensimmiisen kerran BP:n jilleen-
myyjéltd, kuluttaja maksaa myos pullosta,
josta tulee ndin kuluttajan omaisuutta. BP:n

3 — Yhteison tavaramerkki (nro 003780343) on rekisterdity myos
kaasun siilytykseen tarkoitettuja astioita varten.
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liikketoimintaan kuuluu lisdksi tyhjien pul-
lojen téyttdminen kaasulla. Tdmé tapahtuu
siten, ettd kuluttaja voi vaihtaa BP:n jélleen-
myyjélla kaasun hintaa vastaan tyhjin kom-
posiittipullon samanlaiseen BP:n tdyttdmaén
pulloon.

11. Viking Gas A/S:n (jaljempéni Viking) lii-
ketoimintaan kuuluu kaasun myynti ja siihen
liittyvé toiminta. Viking ei itse tuota kaasua.
Vikingilld on tdyttéasema Tanskassa, josta
kaasulla taytettyjd pulloja — mukaan lukien
komposiittipulloja — jaetaan itsendisille jal-
leenmyyijille, joiden kanssa Viking tekee yh-
teisty6td. Pullon tdyttamisen jalkeen Viking
kiinnittda siihen tarran, josta ilmenee sen
nimi ja tdyttdaseman numero, ja toisen tar-
ran, joka siséltdd muun muassa laissa edelly-
tetyt tiedot tdyttdasemasta ja pullon sisallos-
td. Pulloon merkittyja BP:n tavaramerkkeja
ei poisteta eiké peitetd. Kuluttaja voi vaihtaa
Vikingin jélleenmyyjélld kaasun hintaa vas-
taan tyhjan kaasupullon — mukaan lukien
komposiittipullon — samanlaiseen Vikingin
tayttdmaan pulloon.

12. BP on kéyttdnyt aikaisemmin myds muita
pulloja kaasupulloina. Kyse oli terdspulloista,
jotka olivat samantyyppisid kuin ne, joita la-
hes kaikki markkinoiden toimijoista kayttavit
ja joita kédytetddn suuressa osassa maailmaa,
eli erikokoisista standardoiduista, keltaisista
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terdspulloista. Ndiden muiden pullojen muo-
toa ei ole rekisterdity tavaramerkiksi, mutta
pulloissa on komposiittipullojen tapaan BP:n
sana- ja/tai kuviomerkki. Viking viittas, etta
BP on monien vuosien ajan hyviksynyt — ja
hyviksyy edelleen — sen, ettd muut yritykset
tayttavit uudelleen niitd (muita) pulloja.

13. Asia koskee sitéd, onko Viking loukannut
BP:n tavaramerkkioikeuksia téyttdmalla BP:n
komposiittipulloja ja myymallé niisséd kaasua.
Kahdessa alemmassa oikeusasteessa Vikingia
kiellettiin kéyttdmastd BP:n muotoa koskevaa
tavaramerkkid ja muita tavaramerkkejd, kun
se tayttdd BP:n komposiittipulloja nestekaa-
sulla myyntié varten.

14. Téta taustaa vasten Hojesteret, Tanskan
ylin oikeus, pyytdd unionin tuomioistuinta
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

”1) Onko tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa,
luettuna yhdessa direktiivin 7 artiklan
kanssa, tulkittava siten, ettd yritys B on
syyllistynyt tavaramerkin loukkaukseen
tayttamalld kaasua kaasupulloihin, jotka

ovat perdisin yrityksestd A, ja myymalla
sitd niissd seuraavissa olosuhteissa:

a)

d)

A myy kaasua niin sanotuissa kom-
posiittipulloissa, joiden erityinen
muoto on rekisteroity sellaisenaan
tanskalaiseksi  tavaramerkiksi ja
yhteison tavaramerkiksi. A ei ole
ndiden muotoa koskevien tavara-
merkkien haltija, vaan silla on yk-
sinoikeuskéyttolupa niiden kéayttoon
Tanskassa ja oikeus nostaa tavara-
merkin loukkausta koskevia kanteita
Tanskassa.

Kun kuluttaja hankkii kaasulla tayte-
tyn komposiittipullon ensimmadisen
kerran A:n jéilleenmyyjéltéd, kulutta-
ja maksaa myos pullosta, josta tulee
ndin kuluttajan omaisuutta.

A tayttda komposiittipulloja siten,
ettd kuluttajat voivat vaihtaa A:n jal-
lenmyyijélld kaasun hintaa vastaan
tyhjan komposiittipullon samanlai-
seen A:n tayttdmadn pulloon.

B:n liiketoimintaan kuuluu pullo-
jen — mukaan lukien edelld a alakoh-
dassa mainitun muotoa koskevan
tavaramerkin kattamien komposiit-
tipullojen — tdyttdminen kaasulla
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siten, ettd kuluttajat voivat vaihtaa
B:n kanssa yhteistyota tekevilld jal-
leenmyyjdlld kaasun hintaa vastaan
tyhjan komposiittipullon samanlai-
seen B:n tayttdméén pulloon.

e) Kun B tdyttad kyseiset komposiit-
tipullot kaasulla, se varustaa pullot
tarroilla, joista ilmenee, ettd B on
tayttanyt pullon?

Jos on syytd olettaa, ettd kuluttajat voivat
yleisesti saada sellaisen kisityksen, etté
B:n ja A:n vililld on yhteys, onko télle an-
nettava merkitysté vastattaessa kysymyk-
seen 1?

Jos kysymykseen 1 vastataan kieltdvds-
ti, voiko toiseen lopputulokseen johtaa
se, ettd komposiittipulloissa — siitd huo-
limatta, ettd mainittu muotoa koskeva
tavaramerkki kattaa ne — on my6s (pai-
nettuna) A:n rekisteroity kuvio- ja/tai sa-
namerkki, joka on B:n tarroista huolimat-
ta nakyvilla?

Jos kysymykseen 1 tai 3 vastataan
myOntéviasti, voiko toiseen lopputulok-
seen johtaa se, ettd katsotaan, ettd A on
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5)

monien vuosien ajan hyviksynyt — ja
hyviksyy edelleen — sen, ettd muut yri-
tykset tayttavit uudelleen sellaisia muun-
tyyppisid pulloja, joita muotoa koskeva
tavaramerkki ei kata mutta joissa on A:n
sana- ja/tai kuviomerkki?

Jos kysymykseen 1 tai 3 vastataan myo6n-
tavasti, voiko toiseen lopputulokseen
johtaa se, ettd kuluttaja itse kddntyy suo-
raan B:n puoleen

a) vaihtaakseen kaasun hintaa vastaan
tyhjan komposiittipullon samanlai-
seen B:n tayttdmaédn pulloon

b) saadakseen tdytetyksi kaasulla mak-
sua vastaan mukanaan tuomansa
komposiittipullon?”

15. Kirjalliseen kasittelyyn ja 20.1.2011 pi-
dettyyn istuntoon osallistuivat Viking, Kosan
BP:n oikeudellisena seuraajana, Italian tasa-
valta ja Euroopan komissio.
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IV Oikeudellinen arviointi

A Neljd ensimmdiistd kysymystd

16. Neljalla ensimmaisellda kysymyksellddan
ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tie-
dustelee léhinnd, loukkaako yritys tayttamal-
1a kaasua kaasupulloihin ja myymaélld niissa
kaasua sellaisen toisen yrityksen tavaramerk-
kioikeutta, joka on pullon muotoa koskevan
tavaramerkin, joka kattaa kaasun ja kaasun
sdilytykseen tarkoitetut astiat, haltija.

17. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 koh-
dan ensimmdisen virkkeen mukaan rekiste-
roidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus
tavaramerkkiin. Direktiivin 5 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan mukaan tdmé yksinoikeus
oikeuttaa tavaramerkin haltijan kieltimaan
muita ilman hédnen suostumustaan kaytta-
maéstd elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on
sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita
tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palve-
lut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity.

18. Komposiittipullo on rekisteroity tava-
ramerkiksi kaasua ja kaasupulloja varten.
Kaésiteltdvassd asiassa myydddn molempia
tavaroita, mikd johtaa vdistamattd kyseisen
tavaramerkin kiyttdmiseen molempia tava-
roita varten. Myytéva kaasupullo on varustet-
tu tavaramerkill4, ja kaasupullon téyttdiminen
vastaa tavaramerkin panemista tavaraan eli

tdssd tapauksessa kaasuun. Néin ollen kyse on
tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta.

19. Tavaramerkin kanssa samanlaista merk-
kia — komposiittipulloa — kéytetdan lisak-
si elinkeinotoiminnassa, koska merkkia
kaytetadn taloudellisen hyodyn saamiseen
tahtadvissd kaupallisessa toiminnassa eikd
yksityisesti. *

20. Kun tavaramerkkidirektiivin 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan sanamuotoa tarkas-
tellaan erikseen, Kosan voisi kieltdd Vikingia
myymaéstd uudelleentiytettyjda komposiitti-
pulloja. Lahemmaéssé tarkastelussa kuitenkin
ilmenee, ettd tdhdn tavaramerkkioikeuteen
kohdistuu huomattavia rajoituksia. Téssa yh-
teydesséd on erotettava pullon myynti ja kaa-
sun myynti.

1. Kaasupullon myynti

21. Tavaramerkkidirektiivin 7 artikla sisél-
tad poikkeuksen tdmian direktiivin 5 artik-
lassa mainitusta tavaramerkin haltijan yk-
sinoikeudesta, koska siind sdddetddn, ettd
mainitun haltijan oikeus kieltdd kolmansia
kéyttdmadstd tavaramerkkid sammuu niiden
tavaroiden osalta, jotka haltija tai hénen

4 — Asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002
(Kok., s. I-10273, 40 kohta).
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suostumuksellaan joku muu on saattanut
tatd tavaramerkkid kayttden markkinoil-
le ETA:ssa,” ellei ole olemassa perusteltua
aihetta sille, ettd mainittu haltija vastustaa
mainittujen tavaroiden laskemista uudelleen
liikkeelle. ¢

22. Kolmannen harjoittama sellaisten kay-
tettyjen tavaroiden jilleenmyynti, jotka ta-
varamerkin haltija tai hénen luvallaan joku
muu oli alun perin saattanut markkinoille
talla tavaramerkilld, on tavaramerkkidirek-
tiivin 7 artiklassa tarkoitettua “laskemista
uudelleen liikkeelle” Mainittu haltija voi ndin
ollen kieltdd mainitun tavaramerkin kay-
ton tdhén jalleenmyyntiin vain silloin, kun
7 artiklan 2 kohdan mukainen “perusteltu
aihe” oikeuttaa tdmén liikkeelle laskemisen
vastustamisen.”’

23. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 koh-
dassa mainitaan vastustamisen oikeuttavana
perusteltuna aiheena erityisesti se, ettd tava-
roihin tehddén muutoksia tai niitd huononne-
taan sen jélkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.
Perusteltu aihe on kuitenkin olemassa myds

5 — Myynti muissa jasenvaltioissa merkitsisi yksinoikeuden sam-
mumista niiden pullojen osalta, jotka Viking myéhemmin
tuo Tanskaan, ks. asia 119/75, Terrapin (Overseas), tuomio
22.6.1976 (Kok., s. 1039, Kok. Ep. III, s. 135, 6 kohta); yhdis-
tetyt asiat 55/80 ja 57/80, Musik-Vertrieb membran ja K-tel
International, tuomio 20.1.1981 (Kok., s. 147, Kok. Ep. VI,
s. 1, 10 kohta) ja asia C-200/96, Metronome Musik, tuomio
28.4.1998 (Kok., s. I-1953, 14 kohta).

6 — Asia C-558/08, Portakabin ja Portakabin, tuomio 8.7.2010
(Kok., s. I-6963, 74 kohta).

7 — Edelld alaviitteessd 6 mainittu asia Portakabin ja Portakabin,
tuomion 76 kohta.

I - 6170

silloin, kun tavaramerkin kanssa samanlaisen
merkin kdyttiminen vahingoittaa vakavasti
tavaramerkin mainetta.®

24. Kasiteltdvdssd asiassa ainoastaan BP:n
oikeudellinen seuraaja Kosan viittaa mah-
dollisuuteen maineen vahingoittumisesta
muutoksen seurauksena, kun se viittaa, ettd
riskind on kaasupullon réjdhtdminen tai tuli-
palo, jolloin pullon merkinnit tuhoutuisivat.
Jos Viking olisi — esimerkiksi tdyttdmisessa
tapahtuneiden virheiden tai kédytetyn kaasun
erityisominaisuuksien vuoksi — vastuussa
téllaisesta onnettomuudesta mutta todisteet
tidsta vastuusta olisivat havinneet, Kosanin
maine voisi vahingoittua.

25. Tillainen riski on kuitenkin tyypillinen
kéytettyjen tavaroiden jilleenmyynnissd, ja
se otetaan siksi ldhtokohtaisesti huomioon
oikeuksien sammumista koskevassa peri-
aatteessa. On lukuisia sellaisia tuotteita, joi-
den laskemiseen uudelleen liikkeelle liittyva
vahinkoriski voi olla selvésti suurempi kuin
vahinkoriski, joka liittyy uudelleen taytetyn
kaasupullon laskemiseen uudelleen liikkeelle,
eikd valmistaja voi siitd huolimatta vastustaa
niiden jéilleenmyyntid: Ajatellaan vaikkapa
vain kaikkia mahdollisia ajoneuvoja, erityi-
sesti autoja, moottoripy0rié tai polkupyorié.
Niissd voi olla jo aiemman kéaytén vuoksi

8 — Edella alaviitteessd 6 mainittu asia Portakabin ja Portakabin,
tuomion 79 kohta.
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piilevié vikoja, jotka aiheuttavat niiden osta-
jille onnettomuuksia, jotka mahdollisesti va-
hingoittavat valmistajan mainetta.

26. Tavaramerkin haltija ei kuitenkaan voi
vastustaa tavaramerkillddn varustetun ta-
varan jalleenmyyntid tdstd omaan mainee-
seensa liittyvasta riskistd huolimatta, jos ta-
varaan ei ole tehty muutoksia tai sitéd ei ole
huononnettu.

27. Kosan mainitsee lisdksi tuotevastuulain-
sddddnnon mukaisen vastuuriskin, mutta di-
rektiivin 85/374/ETY ° 4 artiklan mukaan tuo-
tevastuu edellyttdd, ettd vahinkoa kérsineen
on néytettdvé toteen tuotteen puutteellinen
turvallisuus seké puutteellisen turvallisuuden
ja vahingon vilinen syy-yhteys. Tuotevastuu
ei ndin ollen tule kyseeseen ilman sellaista
tuotteen puutteellista turvallisuutta, josta
Kosan olisi vastuussa. Myoskaan tam4 riski ei
siten muodosta oikeutettua intressid vastus-
taa tavaran jalleenmyyntia.

28. Tavaramerkkidirektiivin 7 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe on
kyseessd my0s silloin, kun jalleenmyyja luo
mielikuvan siité, ettd sen ja tavaramerkin hal-
tijan vélilla on taloudellinen yhteys, ja erityi-
sesti siitd, ettd jalleenmyyjan yritys kuuluu té-
maén tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon
tai ettd ndiden kahden yrityksen vélilld on

9 — Tuotevastuuta koskevien jisenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten maéréysten lahentdmisestd 25.7.1985 annettu
neuvoston direktiivi (EYVL L 210, s. 29), sellaisena kuin se
on muutettuna 10.5.1999 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivilld 1999/34/EY (EYVL L 141, s. 20).

erityinen suhde. Téllainen mielikuva olisi ni-
mittdin harhaanjohtava, eiké se ole mydskaén
vélttdmaton tavaramerkin haltijan tai hdnen
suostumuksellaan jonkun muun téta tavara-
merkkid kiyttden markkinoille saattamien ta-
varoiden jilleenmyynnin mahdollistamiseksi
eikd ndin ollen 7 artiklassa sdadetyn oikeuk-
sien sammumista koskevan oikeussddannoén
tavoitteen toteutumiseksi. '’

29. Niin ollen sellaisen kasityksen syntymi-
nen, ettd kyseisten kahden yrityksen valilla
on yhteys, johon toisessa kysymyksessa viita-
taan, on estettdvi siten, ettd pullo varustetaan
asianmukaisilla merkinnéilld. Jos kuluttajat
ovat tottuneet siihen, ettd muut yritykset
tayttavit uudelleen kaasupulloja, kuten nel-
jannessd kysymyksessd todetaan, timdn ei
pitéisi olla mikédén ylittiméton este. !

30. Ndma tarrat eivit kuitenkaan saa peittad
mahdollisia komposiittipulloon merkittyja
Kosanin tavaramerkkeja, jotka osoittavat pul-
lon alkuperén. Téllaisessa tapauksessa nimit-
tdin vaarannetaan tavaramerkin keskeinen
tehtdvd, joka on tavaroiden alkuperédn osoit-
taminen ja takaaminen, ja estetddn kuluttajaa
erottamasta tavaramerkin haltijalta perdisin
olevat tavarat jéilleenmyyjén tai muiden kol-
mansien tavaroista. *

10 — Edelld alaviitteessd 6 mainittu asia Portakabin ja Portakabin,
tuomion 80 kohta.

11 - Ks. edelld alaviitteessd 6 mainittu asia Portakabin ja Portaka-
bin, tuomion 84 kohta.

12 — Edell4 alaviitteessd 6 mainittu asia Portakabin ja Portakabin,
tuomion 86 kohta.
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31. Ei tosin ole varmaa, ettd tavaramer-
kin poistaminen estdd kaikissa tapauksissa
tavaran laskemisen uudelleen liikkeelle. '
Jos tavaramerkin poistaminen ei kuiten-
kaan perustu tavaran ostajan oikeutettuun
intressiin,"* tavaramerkkioikeudessa suoja-
taan tavaramerkin haltijan lahtokohtaisesti
oikeutettua intressid siihen, ettd sen suoritus
on tunnistettavissa.

32. Koska ennakkoratkaisua pyytanyt tuo-
mioistuin toteaa, ettei pulloon merkittyji
Kosanin merkkeji ole poistettu eiké peitetty,
ja jopa tiedustelee kolmannessa kysymykses-
sadn, muuttaako timi seikka lopputulosta,
on oletettava, ettd uudelleen téytettyjen kom-
posiittipullojen merkitseminen tayttdd nama
vaatimukset.

33. Intressi yksinomaiseen komposiittipullo-
jen kayttoon nestekaasun myymisté varten ei
kuulu kaasupullojen alkuperié takaavan tava-
ramerkin antaman suojan piiriin. Sité on ndin
ollen tutkittava jéljempéna kaasun myynnin
yhteydessa.

34. Tavaramerkiksi rekisteroity kaasupullo
voidaan siten jilleenmyydé sen jalkeen, kun

13 - Tastd havainnollisesti julkisasiamies Jaaskisen 9.12.2010
esittdma ratkaisuehdotus asiassa C-324/09, L'Oréal ym., tuo-
mio 12.7.2011 (ratkaisuehdotuksen 73 kohta ja sitd seuraavat
kohdat, asia vireilld tuomioistuimessa).

14 — Loppukéyttijilla on selvésti tunnistettavien tavaramerkkien
kohdalla kaiketi oikeutettu intressi siihen, etti niisti ei tule
tavaramerkin haltijan mainostajia, ilman, etta tavaramerkin
poistaminen estdd tavaran my6hemmiin jilleenmyynnin.
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tavaramerkin haltija on saattanut sen ensim-
madistd kertaa markkinoille, elleivdt erityiset
seikat perusta oikeutettua intressid, jonka
perusteella tavaramerkin haltija voi vastustaa
jalleenmyyntid. Tallaista intressid ei kuiten-
kaan ole havaittavissa kasiteltdvissd asiassa.

2. Kaasun myynti

35. Seuraavaksi on tutkittava, voiko tavara-
merkin haltija vastustaa kaasun myymisté
tavaramerkiksi rekisteroidyssé kaasupullossa.

36. Komposiittipullosta muodostuvaan ta-
varamerkkiin perustuvan oikeuden sammu-
minen ei tule kyseeseen Vikingin tdyttdmén
kaasun yhteydessé, koska tavaramerkin halti-
ja ei ole saattanut sitd aiemmin markkinoille
kyseiselld tavaramerkilld. Tavaramerkkidirek-
tiivin 7 artiklan 1 kohta ei siten estd 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan soveltamista.

37. Tavaramerkin haltija ei voi tavaramerk-
kidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dan perusteella kieltdd tavaramerkin kanssa
samanlaisen merkin kéyttod, jos talld kéy-
tolld ei voida aiheuttaa vahinkoa millekdan
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tavaramerkin tehtdvistd."® Naihin tehtéviin
ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen
tehtédvé eli tavaran tai palvelun alkuperén ta-
kaaminen kuluttajille '® vaan my6s muita teh-
tévid, joihin kuuluvat muun muassa tavaran
laadun takaaminen sekd tiedottamiseen, in-
vestointiin tai mainontaan liittyvit tehtévit. "

a) Alkuperin takaamista koskeva tehtédva

38. Tavaramerkin alkuperén takaamista kos-
kevalle tehtéville aiheutetaan vahinkoa, kun
tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen
tarkkaavainen kuluttaja ei voi sen perusteel-
la saada selville tai voi sen perusteella vain
hankalasti saada selville, ovatko tavaramer-
killd varustetut tavarat tai palvelut perdisin
tavaramerkin haltijalta tai tdhdn taloudel-
lisesti sidoksissa olevasta yrityksestd vai
kolmannelta. '*

15 — Edella alaviitteessid 4 mainittu asia Arsenal Football Club,
tuomion 51 kohta; asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio
18.6.2009 (Kok., s. 1-5185, 60 kohta); yhdistetyt asiat
C-236/08—-C-238/08, Google France ja Google, tuomio
23.3.2010 (Kok., s. I-2417, 76 kohta) ja edelld alaviitteessi
6 mainittu asia Portakabin ja Portakabin, tuomion 29 kohta.

16 — Koska tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa edellytetdan sekaannusvaaraa — siis vahingon
aiheuttamista alkuperin takaamista koskevalle tehtaville —,
tavaramerkin loukkaamista yksinomaan sen muiden tehti-
vien perusteella on vaikea kuvitella siind tapauksessa, ettei-
vt merkki ja tavaramerkki ole samoja, ks. edell4 alaviitteessi
15 mainittu asia L'Oréal ym., tuomion 59 kohta ja edelld ala-
viitteessd 6 mainittu asia Portakabin ja Portakabin, tuomion
50 kohta ja sitd seuraavat kohdat; ks. myés julkisasiamies
Poiares Maduron 22.9.2009 esittima ratkaisuehdotus edelld
alaviitteessd 15 mainituissa yhdistetyissd asioissa Google
France ja Google, ratkaisuehdotuksen 100 kohta.

17 - Edelld alaviitteessd 15 mainitut asia L'Oréal ym., tuomion
58 kohta ja yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuo-
mion 77 kohta sekd edelld alaviitteessd 6 mainittu asia Porta-
kabin ja Portakabin, tuomion 30 kohta.

18 — Edellaalaviitteessd 15 mainitut yhdistetyt asiat Google France
ja Google, tuomion 84 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen.

39. Alkuperdn takaamista koskevaa tehtavaa
loukataan néin ollen paitsi silloin, kun kulut-
tajat toisen yrityksen tdyttdmad kaasupulloa
ostaessaan olettavat, ettd kaasu on perdisin
tavaramerkin haltijalta, myos silloin, kun
kuluttajat saavat yleisesti sen toisessa kysy-
myksessé tarkoitetun késityksen, ettd tavara-
merkin haltijan ja kaasua tayttévan yrityksen
vililla on yhteys. Tavaramerkin haltija voisi
vastustaa tallaista kayttod.

40. Alkuperén takaamista koskevaa tehtévaa
ei kuitenkaan voida loukata, jos virheellisen
kasityksen syntyminen kaasun alkuperasta tai
myos kaasun tdyttdjan ja tavaramerkin halti-
jan vilisestd yhteydestd estetdédn tehokkaasti
asianmubkaisilla merkinnéilla. Tall6in ei riité,
ettd asiasta tiedotetaan ainoastaan myyntipis-
teissd, koska myyntipisteen ulkopuolella voisi
syntya kasitys, ettd pulloissa on tavaramerkin
haltijan tiyttaimdd kaasua.' Titd viitettd ei
sitd vastoin voida esittéd, jos itse pullo on va-
rustettu asianmukaisilla merkinnéilla.

41. Se, osoittavatko ennakkoratkaisua pyy-
tdneen tuomioistuimen mainitsemat tarrat
riittdvdn selvésti, ettei pullossa oleva kaasu
ole perdisin tavaramerkin haltijalta, on tosi-
seikkoja koskeva kysymys. Sen tutkiminen on

19 — Edelld alaviitteessid 4 mainittu asia Arsenal Football Club,
tuomion 57 kohta.
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toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen
tehtéava.

42. Edelld mainittua kysymystd tutkittaessa
merkityksellistd on se, miten kyseisentyyp-
pisten tavaroiden keskivertokuluttaja mieltaa
merkinnit, * ja siten myds nestekaasumark-
kinoiden myyntikédytdannoét. Jos kuluttaja on
tottunut siihen, ettd sellaiset yritykset, jotka
eivit ole saattaneet kaasupulloja ensimmaista
kertaa markkinoille, tiyttidvat uudelleen — ku-
ten neljdnnessé kysymyksessé todetaan — kaa-
supulloja, virheellisen késityksen syntyminen
on epéitodenndkoisempés.

43. Se, onko yrityksen, joka alun perin myi
kaasupullon, muita merkkejd kaasua tayt-
tdneen yrityksen merkinnoistd huolimatta
edelleen nikyvilld kolmannessa kysymykses-
sé tarkoitetulla tavalla, on otettava huomioon
tutkittaessa, riittavitko kaasua tdyttdneen
yrityksen merkinnét estiméédn virheellisen
kasityksen syntymisen kaasun alkuperésta.

44. Siina tapauksessa, ettd virheellisen ka-
sityksen syntyminen kaasun alkuperdstd on
estetty tehokkaasti, on tutkittava, aiheuttaa-
ko se, ettd toinen yritys kayttdd pulloa kaasun
myymiseen, vahinkoa jollekin muulle tavara-
merkin tehtéville.

20 — Asia C-251/95, Sabel, tuomio 11.11.1997 (Kok., s. I-6191,
23 kohta); asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio
22.6.1999 (Kok., s. I-3819, 25 kohta) ja asia C-353/03, Nestlé,
tuomio 7.7.2005 (Kok., s. [-6135, 25 kohta).
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b) Tavaran laadun takaaminen

45. Tavaran laadun takaamista koskeva teh-
téva liittyy yleensd alkuperdn takaamista kos-
kevaan tehtédvaidn. Tavaramerkki osoittaa, ettd
tavara vastaa tavaramerkin tunnistettavan
haltijan laatuvaatimuksia. Laadun takaamista
koskevaan tehtdvidan vaikutetaan ndin ollen
yleensi silloin, kun esimerkiksi kayttoluvan
haltija* tai huonontamisen jilkeen ostaja®
myy tavaramerkilld varustettuja tavaroita,
jotka eivit tdytd néité laatuvaatimuksia.

46. Jos pullojen merkinnit kuitenkin sul-
kevat pois yhteyden tavaramerkin haltijaan,
kasiteltavissd asiassa kuluttajilla ei ole syytd
olettaa, ettd tavaramerkin haltija takaa kaa-
sun laadun.

47. On kuitenkin my0s tapauksia, joissa ta-
varamerkki osoittaa tavaran laatua muttei sen
erityistd alkuperdd. Saksalaisten kivennais-
vettd valmistavien yritysten yhdistys on vesi-
pullon muotoa koskevan yhteismerkin halti-
ja. Kyseistd pulloa kéyttavit monet yritykset,
eikd se voi siten osoittaa veden alkuperéa. Sitd
kéytetadn ainoastaan kivenniisvesille ja se on
siten merkki kyseisestd tuoteominaisuudesta.

21 — Tavaramerkkidirektiivin 8 artiklan 2 kohta, ks. 3.12.2008
esittdméni ratkaisuehdotus asiassa C-59/08, Copad, tuomio
23.4.2009 (Kok., s. I-3421, ratkaisuehdotuksen 28 kohta ja
sitd seuraavat kohdat).

22 — Tallsin voidaan
7 artiklan 2 kohtaa.

soveltaa tavaramerkkidirektiivin
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Niin ollen pullon kédyttaminen péytivedelle
aiheuttaisi vahinkoa tavaramerkin laadun ta-
kaamista koskevalle tehtaville.

48. Kaisiteltdvissa asiassa ei ole kuitenkaan
mitddn viitteitd siitd, ettd kaasupullon on
tarkoitus taata tietty kaasun laatu, joka olisi
edelld mainitulla tavalla riippumaton kaasun
alkuperéstd. Komissio on lisiaksi huomautta-
nut, ettd nestekaasu on standardoitu tuote,
joten kuluttajat odottavat ldhtokohtaisesti
kaikilta kaasuntoimittajilta samanlaatuista
tavaraa.

49. Viitteitd tavaran laadun takaamista kos-
kevan tehtivan loukkaamisesta ei siten ole,
jos pullot tdyttaneestd yrityksestd on annettu
riittavasti tietoja.

¢) Tiedottamiseen, investointiin ja mainon-
taan liittyvat tehtévat

50. Uudelleen taytettyjen pullojen myymi-
nen saattaa kuitenkin aiheuttaa vahinkoa
tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan
liittyville tavaramerkin tehtaville.

23 — Oberlandesgericht Zweibriickenin asiassa 2 U 21/98, joka
koski yhtendisten kivenniisvesipullojen (Brunnenein-
heitsflasche) tdyttamistd, 8.1.1999 antaman tuomion
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, 511)
mukaan tdmd muodostaa poikkeuksen tavaramerkkidi-
rektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta oikeuksien
sammumisesta.

51. Unionin tuomioistuin on toistaiseksi lau-
sunut ainoastaan yhdistetyissé asioissa Goog-
le France ja Google antamassaan tuomiossa
tietyn tehtdvén, nimittdin mainontatehtdivin,
sisdllostd. Sen mukaan tavaramerkin haltijal-
la on oikeus kieltda tavaramerkkinsa kanssa
samanlaisen merkin kaytto ilman tavaramer-
kin haltijan suostumusta sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin
ne tavarat tai palvelut, joita varten tdm4 ta-
varamerkki on rekisterdity, kun tdma kaytto
haittaa tavaramerkin haltijan tavaramerkin
kayttamistd myynninedistdmistekijénd tai
kaupallisen strategian vilineend. **

52. Muiden valmistaman kaasun myyminen
komposiittipulloissa saattaa haitata pullon
kayttamistd myynninedistdmistekijénd tai
kaupallisen strategian vilineena.

53. On selvéd, ettei Kosan voi mainostaa
myyvénsi ainoana yrityksend kaasua néisséd
erityisen kaytdnnollisissd pulloissa, jos myos
Viking kéyttda niitd. Tama haitta koskee kui-
tenkin komposiittipullon erityisid teknisia
ominaisuuksia kaasun siilytykseen tarkoi-
tettuna astiana. Teknisten ominaisuuksien
taloudellinen hyédyntdminen ei kuulu tava-
ramerkkioikeuden vaan esimerkiksi patent-
tisuojan tai mallisuojan piiriin. Jos kysees-
sd on teollis- tai tekijanoikeus, se sammuu
komposiittipullon ensimmadisen myynnin

24 — Edelld alaviitteessd 15 mainitut yhdistetyt asiat Google
France ja Google, tuomion 92 kohta.
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yhteydessd. Ndin ollen ei voida todeta, etté
tavaramerkin tehtdville on aiheutettu talta
osin vahinkoa.

54. Kaasupullon merkitykseen tavaramerk-
kind ja sen kidytt6on mainonnassa vaikuttaa
sitd vastoin se, ettei pulloa yhdistetd enéd yk-
sinomaan Kosanin kaasuun.

55. Tavaramerkkioikeudella pyritddn suo-
raan takaamaan tavaramerkin yksinomainen
kaytto, jotta tavaramerkin haltija voi vahvis-
taa kyseisen merkin yhteytta tavaroihinsa ja
palveluihinsa. Jos tavaramerkin haltija kayt-
tad kyseistd merkkié tehokkaasti mutta yksin-
omaisesti, merkisté tulee erottamiskykyinen.
Tavaramerkilld varustetut tavarat ja palvelut
voidaan tunnistaa helpommin tavaramerkin
haltijalta periisin oleviksi. Néin lisatdan kil-
pailua, koska kuluttajat pystyvit erottamaan
paremmin eri tavarat ja palvelut toisistaan. >

56. Téhdn tavaramerkin tehtdvdin vaikute-
taan silloin, kun muut kayttavit tavaramerk-
kia, vaikka kéyton yhteydessd selvennettii-
siinkin, etté tavaroilla tai palveluilla on toinen

25 — Ks. julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 13.6.2002 esit-
tama ratkaisuehdotus asiassa C-206/01, Arsenal Football
Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I-10273, ratkaisuehdotuk-
sen 45 kohta).
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alkuperé. Kyseiselld tavaramerkilld varustet-
tuja muun yrityksen tavaroita ostaneet kulut-
tajat eivat nimittédin yhdisté kyseisid tavaroita
yhté vahvasti kyseisen tavaramerkin haltijaan.

57. Tillaiset vaikutukset ovat selkedsti ha-
vaittavissa kasiteltdvissd asiassa: erityisesti
kuluttaja, joka nakee myyntipisteessa kaukaa
komposiittipullon, ei valttdmatti oleta pullon
sisdltdvan Kosanin kaasua, jos hin tietéd, ettd
myo6s Viking myy kaasua kyseisissé pulloissa.

58. Téstd aiheutuu Kosanille haittaa, joka
kohdistuu tavaramerkin tehtédviin. Haitta
koskee paitsi tavaramerkin mainontatehta-
vdd myos sen tiedottamistehtdvia ja lisaksi
vilillisesti — komposiittipullon kayttolupaan
liittyvien kustannusten vuoksi — investoin-
titehtdvad. Jos pulloa koskevan tavaramer-
kin kayttolupamaksuun sisdltyy myos hinta
tavaramerkin kayttimisestd kaasua varten,
on odotettavissa, ettei Kosan voi endé saada
odotettua taloudellista vastinetta.

59. Mikd tahansa haitallinen vaikutus ta-
varamerkin tehtédviin ei kuitenkaan oikeuta
soveltamaan tavaramerkkidirektiivin 5 ar-
tiklan 1 kohtaa. Tehtédvien suojaaminen ky-
seisen sddnnoksen perusteella ei nimittdin
saa — emsinndkddn — heikentdd erityisissd
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suojasddnnoksissi asetettuja edellytyksid * ja
siind on — toiseksi — otettava huomioon pai-
navammat muut intressit. >

60. Edelld kuvattu haitta tavaramerkin halti-
jalle muodostuu viime kiddessé tavaramerkin
vesittymisestd,® jolta lahtokohtaisesti ai-
noastaan laajalti tunnettuja tavaramerkkeja
erityisesti suojataan tavaramerkkidirektiivin
5 artiklan 2 kohdan nojalla. Ennakkoratkai-
sua pyytdnyt tuomioistuin kuitenkin ilmei-
sesti katsoo, ettei komposiittipullo ole 5 ar-
tiklan 2 kohdassa tarkoitettu laajalti tunnettu
tavaramerkki. Tdmi suoja edellyttda liséksi,
ettd merkin aiheeton kéytt6é on haitaksi laa-
jalti tunnetun tavaramerkin erottuvuudelle.

61. Kun tavaramerkin kattamia tavaroita
ja palveluja varten kéytetddn tavaramerkin
kanssa samanlaisia merkkeji, my0ds yksin-
kertaisia tavaramerkkeji suojataan lahtokoh-
taisesti vesittdmiseltd. Tama suoja kuitenkin
ainoastaan ilmentdd alkuperdn takaamista
koskevaan tehtéviin liittyvéaa suojaa. Se, ettei
kyseiselld suojalla ole itsendistd merkitysta,

26 — Ks. myos julkisasiamies Jacobsin 29.4.1997 esittdma ratkai-
suehdotus asiassa C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio
4.11.1997 (Kok., s. I-6013, ratkaisuehdotuksen 42 kohta),
jossa julkisasiamies suhtautui hyvin pidattyvésti naihin teh-
taviin perustuvaan tavaramerkin suojaan, jos uhkana ei ole
virheellisen kisityksen syntyminen tavaran alkuperista tai
laadusta.

27 — Edelld alaviitteessi 16 mainitun julkisasiamies Poiares
Maduron yhdistetyissd asioissa Google France ja Google
esittdman ratkaisuehdotuksen 102 kohta.

28 — Ks. médritelmé edelld alaviitteessd 15 mainitussa asiassa
L'Oréal ym., tuomion 39 kohta.

kdy ilmi jo siitd, ettd muut saavat kiyttda yk-
sinkertaisia tavaramerkkeji sellaisia tavaroita
ja palveluja varten, jotka eivit ole samankal-
taisia kuin tavaramerkin kattamat tavarat ja
palvelut. Myos téllainen kdytto olisi omiaan
heikentdméén tavaramerkin erottuvuutta.

62. Vaikka samankaltaisten tavaroiden kéyt-
téon perustuvan voimakkaamman vesitta-
misvaikutuksen perusteella kallistuttaisiinkin
tavaramerkin suojaamisen kannalle, kisitelta-
véssd asiassa on kuitenkin muita painavampia
intresseja.

63. Mainontatehtdvin yhteydessd mainittu
yhdistetyissé asioissa Google France ja Goog-
le annettu tuomio® osoittaa, ettd tillainen
intressien vertailu on mahdollista. Kyseisissé
yhdistetyissé asioissa ilmeni, ettd se, ettd kol-
mannet kayttdvat tavaramerkkid internetin
indeksointipalvelussa, voi nostaa kyseisen
tavaramerkin haltijan kustannuksia palvelun
kayttamisestd omassa mainonnassaan. Unio-
nin tuomioistuin ei kuitenkaan katsonut té-
mén haitan voivan aiheuttaa vahinkoa tava-
ramerkin mainontatehtéville, koska se katsoi,
ettd Lkyseiselld mainontatoimenpiteelld oli
vain toisarvoinen merkitys.

29 — Mainittu edelld alaviitteessé 15, tuomion 94-97 kohta.
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64. Tamd padtelmd ilmentdd viime kéidessi
intressien vertailua, joka on julkisasiamies
Poiares Maduron mukaan véalttdiméatonta
madritettdessd kaikkien tavaramerkin tehté-
vien — alkuperin takaamista koskevaa tehtd-
vdd lukuun ottamatta — suojan laajuutta. *

65. Téssd tilanteessa kuluttajien omistusoi-
keus komposiittipulloon ja kilpailun suojaa-
minen® ovat painavampia intresseja kuin
tavaramerkin tehtdvét, joihin vaikutukset
kohdistuvat.

66. Kuluttajat eivit olisi endd vapaita kayt-
tdmadn pullojen omistusoikeutta, vaan he
olisivat kdytdnnossé sidottuja yhteen ainoaan
kaasuntoimittajaan, koska muut kaasuntoi-
mittajat eivit saisi kdyttdad pulloja niiden tar-
koituksen mukaisesti.

67. Samalla kilpailu nestekaasumarkkinoil-
la vdhenisi merkittévasti. Jos kuluttajat voi-
sivat vaihtaa tyhjiat kaasupullot ainoastaan

30 — Edelld alaviitteessd 16 mainitun yhdistetyissi asioissa Google
France ja Google esitetyn ratkaisuehdotuksen 102 kohta.

31 — Edelld alaviitteessi 16 mainitun julkisasiamies Poiares
Maduron yhdistetyissd asioissa Google France ja Google
esittamén ratkaisuehdotuksen 103 kohta.
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Kosanilla, he eivit voisi endd olla muiden
kaasuntoimittajien potentiaalisia asiakkaita.
Tilanne on rinnastettavissa tietyn automer-
kin korjauspalvelujen tarjoamiseen. Téllaisia
palveluja saa tavaramerkkidirektiivin 6 artik-
lan 1 kohdan, jota ei sovelleta kisiteltdvaan
asiaan, nojalla mainostaa automerkkis kaytta-
malld, koska muutoin sopimuskorjaamoiden
ja itsendisten korjaamoiden vélinen kilpailu
olisi mahdotonta. *

68. Niin ollen on todettava, ettd yksinker-
taisten muotoa koskevien tavaramerkkien
kéaytto samankaltaisia tavaroita varten siten,
ettei ndin aiheuteta vahinkoa tavaramerkin
alkuperdn takaamista koskevalle tehtaville,
ei ole kiellettyd tavaramerkin erottamisky-
vylle aiheutuvan vahingon vuoksi silloin, kun
tallaisen kéyton kieltdmiselld rajoitettaisiin
merkittavésti  kuluttajien omistusoikeutta
ja kilpailua. Késiteltdvassi asiassa ei ole tar-
peen ratkaista, miten tdllaista tavaramerkin
kéyttoa olisi arvioitava siind tapauksessa, ettd
kilpailua rajoittava vaikutus olisi pienempi ja
kuluttajien omistusoikeuden rajoittamisen
taloudellinen merkitys olisi vahaisempi.

32 - Ks. asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok., s. I-905,
62 kohta).



VIKING GAS

69. Ensimmaisiin neljadn ennakkoratkaisu-
kysymykseen on siten vastattava, ettei tava-
ramerkiksi rekister6idyn kaasupullon tavara-
merkin haltija voi vastustaa sitd, ettd toinen
yritys myy kaasua sellaisissa pulloissa, jotka
tavaramerkin haltija on saattanut aiemmin
markkinoille, jos tassd yhteydessd ilmoitetaan
riittdvén selvisti, ettei myytéva kaasu ole pe-
rdisin tavaramerkin haltijalta ja ettei kaasun
myyjalla myoskédn ole yhteyttd tavaramerkin
haltijaan.

B Viides kysymys

70. Viidennellda kysymyksellddn ennakko-
ratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee,
voiko toiseen lopputulokseen johtaa se, ettd
kuluttaja itse kéddntyy suoraan kaasupullo-
ja uudelleen tdyttavan vyrityksen puoleen
vaihtaakseen kaasun hintaa vastaan tyhjan
komposiittipullon samanlaiseen, uudelleen
taytettyyn pulloon tai saadakseen taytetyksi
kaasulla maksua vastaan mukanaan tuoman-
sa komposiittipullon.

71. Ensimmadinen tilanne ei eroa oleellisesti
tdhdn asti tarkastellusta tilanteesta: kaasupul-
loja uudelleen téyttavé yritys myy kaasua toi-
sen yrityksen tavaramerkiksi rekister6idyssa
pullossa.

72. Toinen tilanne on ennakkoratkaisupyyn-
nostd ilmenevien tosiseikkojen perusteella
kuvitteellinen. Péadasiassa ei ole nimenomai-
sesti kyse siitd, ettd juuri asiakkaan pullo tdy-
tetddn uudelleen, vaan tyhjien pullojen vaih-
tamisesta uudelleen tédytettyihin pulloihin.
Osapuolten mukaan tdma on my0s epérealis-
tista, koska on hyvin vdhén sellaisia kaasupul-
loja téyttavia paikkoja, joissa kuluttajat voivat
antaa pullon suoraan téytettdviksi. Koska
unionin tuomioistuin ei vastaa luonteeltaan
hypoteettisiin kysymyksiin,® titd osakysy-
mysté ei voida ottaa tutkittavaksi.

33 — Vakiintunut oikeuskiytinto, vrt. asia C-77/09, Gowan
Comércio, tuomio 22.12.2010 (Kok., s. I-13533, 25 kohta).
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V Ratkaisuehdotus

73. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa ennakko-
ratkaisupyyntd6n seuraavasti:

Tavaramerkiksi rekisteréidyn kaasupullon tavaramerkin haltija ei voi vastustaa sit4,
ettd toinen yritys myy kaasua sellaisissa pulloissa, jotka tavaramerkin haltija on saat-
tanut aiemmin markkinoille, jos tdssd yhteydessd ilmoitetaan riittdvén selvésti, ettei
myytdvi kaasu ole peréisin tavaramerkin haltijalta ja ettei kaasun myyjalld myoskaan
ole yhteyttd tavaramerkin haltijaan.
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