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Alustavat huomautukset

1. Esilld olevissa asioissa on jilleen kerran
kysymys tavaramerkkioikeuksien sammu-
misesta niin kutsutun “harmaan jilleen-
tuonnin” yhteydessi.

2. Yhteis6jen tuomioistuinta pyydetddan
tissi yhteydessi ilmaisemaan nike-
myksensi jdsenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddannon lihentdmisestd 21 pdivand
joulukuuta 1988 annetun ensimmadisen
neuvoston direktiivin? (jdljempdni tavara-
-merkkidirektiivi) 7 artiklassa esiintyvien
kisitteiden ”suostumus” ja “perustellut
syyt” tulkinnasta. Yhteis6jen tuomioistui-
melle esittimissdin  yksityiskohtaisissa
ennakkoratkaisukysymyksissd kansallinen
tuomioistuin tiedustelee ensinnikin, mil-
laisten olosuhteiden perusteella on pii-
teltivissd, ettd tavaramerkin haltija on
antanut suostumuksensa. Asiassa C-414/99
esitetyt ennakkoratkaisukysymykset kos-
kevat lisdksi niitd perusteltuja syitd, jotka
voivat estdd tavaramerkkioikeuden sam-
mumisen tavaramerkkidirektiivin 7 artik-
lan 2 kohdan mukaisesti.

1 — Alkuperiinen kieli: saksa.
2 —EYVLLA40,s. 1.
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3. Yhteisojen tuomioistuimella on jo kah-
dessa eri yhteydessi ollut tilaisuus ilmaista
nikemyksensi tavaramerkkidirektiivin
7 artiklasta kolmansista maista tapahtuvan
tuonnin osalta. Asiassa Silhouette3 anta-
massaan tuomiossa yhteistjen tuomioistuin
totesi, ettd tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 1 kohdan kanssa ovat risti-
riidassa sellaiset kansalliset sddnnokset,
joissa sdddetidn tavaramerkkioikeuksien
kansainvilisestd sammumisesta. Asiassa
Sebago * antamassaan tuomiossa yhteis6jen
tnomioistuin vahvisti nikemyksensd ja
lisisi, etti oikeusseuraamuksena voi olla
tavaramerkkioikeuksien sammuminen vain
silloin, kun suostumus koskee tavaran,
jonka osalta sammumiseen vedotaan,
jokaista yksittiistd kappaletta.

4, Sik4li kuin asiassa esitetystd selvityksesta
ilmenee, ennakkoratkaisukysymykset esit-

tinyt tuomioistuin subtautuu ilmeisen
kriittisesti  sithen, ettdi tavaramerkkidi-
rektiivissd kielletiin tavaramerkki-

oikeuksien kansainvilinen sammuminen. >
Tillaisen poissulkemisen tavoitteena on
mahdollistaa periaatteessa se, ettd tavara-
merkin haltijoilla on Euroopan talous-

3 — Asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio
16.7.1998, Kok. 1998, s. [-4799.

4 — Asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999
(Kok. 1999, s. I 4103).

5 — Ks. myos tiltd osin sanamuodoltaan samanlaisen tavara-

merkkiasetuksen 13 artikla, yhteison  tavaramerkistid
20 pdivind joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus
(EYVLL 11,s. 1).
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alueella (jiljempidnid ETA) mahdollisuus
estdd tavaramerkilldin varustettujen, ensin
ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettu-
jen tuotteiden tuonti ETA:han. Tavara-
merkkikoikeuden ETA:n laajuisen sammu-
misen periaatteen ulottuvuus on niin ollen
kiintedissd yhteydessi suostumuksen kisit-
teeseen.

I Tosiseikat

Asia C-414/99

5. Pddasian kantaja Zino Davidoff SA
(jaljempidnd Davidoff) on kahden tavara-
merkin eli Cool Water ja Davidoff Cool
Water -tavaramerkkien haltija. Kyseiset
tavaramerkit on rekistersity Yhdistyneessi
kuningaskunnassa ja niitd kiytetdin laa-
jassa valikoimassa hygieniatuotteita ja
kosmeettisia valmisteita. Tuotteet valmis-
tetaan kantajan lukuun lisenssilli ja myy-
ddin kantajan toimesta tai sen lukuun
ETA:ssa ja sen ulkopuolella.

6. Myytivit tuotteet, niiden pakkaukset ja
niitd koskevat merkinnit ovat samat kaik-
kialla maailmassa.

7. Davidoffin tuotteisiin on kiinnitetty
erdnumeroja. Tillaisten merkintojen tar-
koituksena on noudattaa kosmeettisia val-

misteita koskevan jisenvaltioiden lainsdi-
didnnén lihentimisesti annetun neuvoston
direktiivin ~ 76/768/ETY ¢  siinnoksii.
Kyseinen direktiivi on tidytinté6énpantu
Yhdistyneessi kuningaskunnassa Cosmetic
Products (Safety) Regulations 1996 -nimi-
selld asetuksella (SI 2925/1996).

8. Pdiasian vastaaja A & G Imports Ltd
(jiljempind A & G) hankki Davidoffin
tuotteiden erid, jotka Davidoff tai joku
muu Davidoffin suostumuksella oli alun
perin saattanut markkinoille Singaporessa.

9. A & G toi kyseiset tuote-erit yhteiséon
eli tdssi tapauksessa Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan ja alkoi myydid niitd
sielli. Ne eivit eroa Davidoffin tuotteista
muutoin kuin siten, etti joku tavaroiden
jilleenmyyntiketjuun kuuluva on poistanut
tai pyyhkinyt pois erinumerot kokonaan
tai osittain, kuten piddasian oikeu-
denkdynnistd kiy ilmi.

10. Davidoff on haastanut A & G:n
vuonna 1998 High Court of Justiceen
(England & Wales), jossa se on esittinyt
muun muassa, ettd Singaporesta tuotujen
tavaroiden maahantuonnilla Yhdistynee-
seen kuningaskuntaan seki niiden myyn-
nilli sielli on loukattu sen rekisterditya
tavaramerkkii.

6 — Kosmeettisia valmisteita koskevan jisenvaltioiden lainsii-
dinnoén lihentimisestd 27 piivinid heindkuuta 1976
annettu neuvoston direktiivi 76/768/ETY (EYVL L 262,
s. 169).
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11. A & G on vdittdnyt, ettd tavaroiden
maahantuonti ja myynti on tapahtunut
Davidoffin suostumuksella tai sen pitiisi
katsoa tapahtuneen timin suostumuksella
sen perusteella, miten Davidoff tai joku
muu timidn suostumuksella on saattanut
tavarat markkinoille Singaporessa. Se
vetosi nidkemyksensd tueksi 21.12.1988
annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY
7 artiklan 1 kohdassa ja § artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettuun suostumuksen kisit-
teeseen.

12. Davidoff on kiistinyt, etti se on suos-
tunut tai ettd sen on katsottava suostuneen
sithen, ettd kyseiset tavarat tuodaan
ETA:han. Se on myés vedonnut siihen, ettid
silli on direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa
mainitulla tavalla perusteltua aihetta vas-
tustaa tavaroiden maahantuontia ja myyn-
tid. Tillaiseksi perustelluksi syyksi on
Davidoffin mukaan katsottava se, ettd
erdnumerot on poistettu tai pyyhitty pois
kokonaan tai osittain.

13. High Court kieltiaytyi 18.5.1999 kisit-
telemistd asiaa summaarisessa menette-
lyssd, koska sen mukaan A & G:n viitteita
el voitu pitdd ilmeisen perusteettomina.
High Court katsoi, ettd asiaan liittyi eri-
tyisesti tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
1 ja 2 kohdan soveltamisalaa ja oikeus-
vaikutuksia koskevia huomattavia epi-
selvyyksid, jotka olisi selvitettivd ennen
kuin asia voitaisiin ratkaista lopullisesti
normaalissa oikeudenkiyntimenettelyssi.

14. Tassd tilanteessa High Court pyytaid
Euroopan yhteiséjen tuomioistuimelta
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ennakkoratkaisua jdljempidni esitettyihin
kysymyksiin.

?1. Onko direktiivid siltd osin kuin se
koskee tavaroita, jotka tavaramerkin hal-
tija tai timdn suostumuksella joku muu on
saattanut markkinoille yhteiséssd, tulkit-
tava siten, ettd kysymyksessi voi olla
nimenomainen tai hiljainen ja suora tai
vilillinen suostumus?

2. Jos

a) tavaramerkin haltija on antanut
suostumuksensa tai sallinut, ettd
tavarat luovutetaan jollekin kol-
mannelle taholle, ja kyseisessid
tilanteessa kolmannen oikeudet
jilleenmyydd nditd tavaroita mai-
rittyvit  sithen  hankintasopi-
mukseen sovellettavan lain perus-
teella, jonka nojalla timi kolmas
on saanut kyseiset tavarat, ja jos

b) kyseisen sopimukseen sovelletta-
van lain mukaan myyji voi asettaa
ostajaa koskevia rajoituksia tava-
roiden jidlleenmyynnille tai kiy-
tolle, mutta saman lain mukaan
siind tilanteessa, ettei tavaramerkin
haltija tai joku muu timén lukuun
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ole asettanut pitevid rajoituksia
ostajan oikeudelle jilleenmyydi
tavaroita, kolmannella on oikeus
myydd tavaroita missi tahansa
maassa, mukaan luettuna yhteisén
jdsenvaltiot,

ja jos sovellettavan lain mukaan pite-
vid rajoituksia ostajan oikeuteen jil-
leenmyydid kyseisid tavaroita ei ole
midrdcty, onko direktiivid tulkittava
siten, ettd sen mukaan tavaramerkin
haltijan on katsottava antaneen suos-
tumuksensa siihen, ettd kolmannella on
oikeus myydi tavaroita yhteiséssi?

Jos edeltiviin kysymykseen on vas-
tattava myontidvisti, onko kansallisten
tuomioistuinten  asiana  mairittdi,
onko kulloisessakin asiassa miiritty
kolmatta tahoa koskevista pitevistd
rajoituksista?

Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa
tulkittava siten, ettd niihin perus-
teltuihin syihin, joiden nojalla tavara-
merkin haltija voi estdid tavaroidensa
mydhemmin myynnin, kuuluvat sel-
laiset kolmannen toimet, jotka vai-
kuttavat huomattavasti tavaramerkin
tai silli  varustettujen tavaroiden
arvoon, houkuttelevuuteen tai niistid
saatavaan mielikuvaan?

5.

Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa
tulkittava siten, ettd niihin perus-
teleuihin syihin, joiden nojalla tavara-
merkin haltija voi estiid tavaroidensa
myoéhemmain myynnin, kuuluu se, etti
kolmas taho on poistanut tai pyyhkinyt
pois (kokonaan tai osittain) tavaroihin
tehdyt erdnumerot, jos poistamisesta
tai poispyyhkimisesti ei aiheudu vaka-
vaa tai huomattavaa vahinkoa tavara-
merkin tai silli varustettujen tavaroi-
den maineelle?

Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa
tulkittava siten, ettd nithin perus-
teltuihin syihin, joiden nojalla tavara-
merkin haltija voi estid tavaroidensa
myshemmin myynnin, kuuluu se, etti
kolmas taho on poistanut tai pyyhkinyt
pois (kokonaan tai osittain) tavaroihin
tehdyt erdnumerot, jos poistamisen tai
poispyyhkimisen seurauksena on, etti
kyseisilld tavaroilla

a) rikotaan jdsenvaltion (muita kuin
tavaramerkkeji koskevia) rikos-
oikeudellisia sdannéksii tai

b) rikotaan direktiivin 76/768/ETY
sddnnoksid?”

I-8697
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Asiat C-415/99 ja C-416/99

15. Levi Strauss & Co. on Delawaren osa-
valtion (Yhdysvallat) lainsdidinnon
mukaisesti perustettu yhti, joka on
Yhdistyneessi kuningaskunnassa rekiste-
réityjen ja muun muassa farmarihousuja
varten kiytettyjen tavaramerkkien Levi’s ja
501 haltija.

16. Englannin oikeuden mukaan perus-
tetulla yhtiolld Levi Strauss (UK) Ltd on
Levi Strauss & Co:n myontimi tavara-
merkkien kiyttélupa, joka kattaa muun
muassa Levi’s 501 -merkkisten farmari-
housujen valmistamisen, maahantuonnin,
myynnin ja jakelun. Se myy itse niitd
tavaroita Yhdistyneessi kuningaskunnassa
ja myontdd edelleen kdytolupia eri viahit-
tdismyyjille, joika valikoivaan
jakelujirjestelmain.

1
kunluvar

17. Tesco Stores Ltd ja Tesco plc (joista
kiytetddn jidljempdnd yhteisnimed Tesco)
ovat Englannin oikeuden mukaan perus-
tettuja yhtioitd, joista jalkimmiinen on
ensin mainitun emoyhtié. Tesco on yksi
Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmista
valintamyymailiketjuista, ja silli on myy-
miloitd joka puolella maata. Tescon tuo-
tevalikoimaan kuuluu muun muassa erilai-
sia vaatteita.

18. Englannin oikeuden mukaan perustettu
yhtié Costco (UK) Ltd, joka on nykydin
nimeltdin Costco Wholesale UK Ltd (jil-
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jempani Costco), myy Yhdistyneessi
kuningaskunnassa lukuisia merkkitava-
roita, erityisesti vaatteita.

19. Levi Strauss & Co. ja Levi Strauss (UK)
Ltd (joista kdytetddn jdljempidnd yhteis-
nimed Levi’s) ovat johdonmukaisesti kiel-
tdytyneet myymistd Tescolle ja Costcolle
Levi’s 501 -farmarihousuja, eivitkd ne ole
hyviksyneet Tescoa ja Costcoa niiden
tavaroiden valtuutetuiksi jilleenmyyijiksi.

20. Tesco ja Costco ovat hankkineet aitoja
ensiluokkaisia Levi’s 501 -farmarihousuja
muilta tavarantoimittajilta, erityisesti hen-
kiloiltd, jotka maahantuovat niitd ETA:n
ulkopuolisista maista. Sopimuksissa, joiden
nojalla ne saivat nimi tavarat, ei ollut
asetettu mitddn rajoituksia myyntialueen
osalta. Tescon ostamat farmarihousut oli
valmistettu Yhdysvalloissa, Meksikossa tai
Kanadassa, ja valmistajana oli Levi’s tai
joku muu sen toimeksiannosta. Tuotteet
myytiin my6s ensin nidissd maissa. Costcon
ostamat farmarihousut oli valmistettu vas-
taavasti Yhdysvalloissa tai Meksikossa.

21. Tescon ja Costcon tavarantoimittajat
olivat hankkineet kyseiset tavarat suoraan
tai vilillisesti sellaisilta valtuutetuilta jil-
leenmyyjiltd, jotka toimivat Yhdysval-
loissa, Meksikossa tai Kanadassa ja/tai
tukkukauppiailta, jotka olivat ostaneet
farmarihousut “tavarankeriijilti”. Tava-
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rankerddjdt toimivat siten, ettd ne kiyvit
useissa myymailoissd ja ostavat niin paljon
kuin kerralla voivat ja myyvit vaatteet sen
jdlkeen tukkukauppiaille.

22. Levi’s on haastanut Tescon ja Costcon
vuonna 1998 High Court of Justiceen
(England & Wales). Se on esittinyt, ettid
Tesco ja Costco ovat loukanneet sen tava-
ramerkkioikeuksia tuomalla maahan ja
myymilld Levi’s-farmareita.

23. Tescon ja Costcon viitteet koskevat
pddasiassa sitd, ettd niilli on farmarihou-
sujen osalta tidysi midrddmisvalta. Levi’s
puolestaan  viittaa  jdlleenmyyntipoli-
titkkkaansa: Yhdysvalloissa ja Kanadassa
Levi’s toimittaa farmarihousujaan valtuu-
tetuille jalleenmyyjille, jotka velvoitetaan
toimitusten lopettamisen uhalla myymaiin
farmarihousuja  ainoastaan  lopullisille
kuluttajille. Meksikossa farmarihousuja
myyddin osittain valtuutetuille tukkumyy-
jille silld ehdolla, ettei farmarihousuja saa
viedd Meksikosta muihin maihin.

24, Tissd tilanteessa High Court on pyy-
tinyt Euroopan vyhteiséjen tuomioistui-
melta ennakkoratkaisua jiljempini esi-
tettyihin kysymyksiin:

”1) Jos tavaramerkin haltija tai tdimin
suostumuksella joku muu on saattanut
rekisteroidylld tavaramerkilli varus-
tetut tavarat markkinoille ETA:n

ulkopuolisessa maassa ja jos jokin
kolmas taho on tuonut nimi tavarat
ETA:han tai myynyt niitd sielld, seu-
raako direktiivistd 89/104/ETY (jil-
jempind direktiivi), ettd tavaramerkin
haltijalla on oikeus estid tillainen
maahantuonti tai myynti, paitsi jos hidn
on nimenomaisesti ja selvisti antanut
suostumuksensa, tai voiko suostumus
olla hiljainen?

2) Jos ensimmiiseen kysymykseen on
vastattava, ettd tavaramerkin haltijan
suostumus voi olla hiljainen, voi-
daanko suostumus johtaa siitd, ettd
tavaramerkin haltija tai joku muu
timidn suostumuksella on myynyt
tavarat asettamatta sellaista sopimus-
perusteista rajoitusta, jolla kiellettdisiin
jalleenmyynti ETA:ssa ja joka sitoisi
ensimmaistd ostajaa ja kaikkia timin
jalkeen tulevia ostajia?

3) Jos tavaramerkin haltija on saattanut
rekistersidylld tavaramerkilli  varus-
tetut tavarat markkinoille ETA:n
ulkopuolisessa maassa,

a) arvioitaessa, onko tavaramerkin
haltijan  katsottava  antaneen
direktiivissd tarkoitetulla tavalla
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suostumuksensa tavaroiden saat-

tamiseen markkinoille

ETA:ssa,

missd mdidrin asian kannalta on
merkitysti silli,

iii)

ettd henkilé (joka ei ole val-
tuutettu  jilleenmyyja), joka
saattaa tavarat markkinoille,
tietid olevansa tavaroiden
laillinen omistaja ja etti tava-
rothin ei ole tehty merkintii,
jonka mukaan niiti ei saa
saattaa markkinoille ETA:ssa,
jaltai

ettd henkilé (joka ei ole val-
tuutettu  jdlleenmyyjd), joka
saattaa tavarat markkinoille,
tietdd, ettd tavaramerkin hal-
tija vastustaa tavaroiden saat-
tamista markkinoille ETA:ssa,
ja/tai

ettd henkilé (joka ei ole val-
tuutettu  jilleenmyyjd), joka
saattaa tavarat markkinoille,
tietdd, ettd tavaramerkin hal-
tija vastustaa tavaroiden saat-
tamista markkinoille ETA:ssa
muun kuin valtuutetun jil-
leenmyyjin toimesta, ja/tai

v)

vi)

etti tavarat on ostettu ETA:n
ulkopuolisessa maassa sijaitse-
vilta valtuutetuilta jilleenmyy-
jiltd, joille tavaramerkin haltija
on ilmoittanut vastustavansa
tavaroiden myyntii edelleen
myytdviksi, mutta jotka eivit
ole asettaneet ostajille mitiin
sopimusperusteisia rajoituksia,
joilla rajoitettaisiin  niiden
oikeutta mairita tavaroista ja/
tai

ettd tavarat on ostettu ETA:n
ulkopuolisessa maassa sijaitse-
vilta  valtuutetuilta  tukku-
kauppiailta, joille tavara-
merkin haltija on ilmoittanut,
ettd tavarat on myytiva tuossa
maassa sijaitseville jilleen-
myyjille eikd niitdi saa myydi
maasta vietdviksi, mutta jotka
eivit ole asettaneet ostajille
mitdin sopimusperusteisia
rajoituksia, joilla rajoitettaisiin
nididen oikeutta maiiriti tava-
roista, ja/tai

onko tavaramerkin haltija
ilmoittanut  kaikille tavaroi-
taan ostaneille tahoille (eli
tavaramerkin haltijalta osta-
neen tahon ja tavarat ETA:ssa
markkinoille saattaneen tahon
vilissd oleville ostajille) siitd,
etti se vastustaa tavaroiden
myyntid edelleen myytiviksi,
jaftai
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vii) onko tavaramerkin haltija
asettanut ensimmadistd ostajaa
oikeudellisesti sitovan sopi-
musperusteisen  rajoituksen,
jolla  kielletdiin tavaroiden
myynti jidlleenmyyntid varten
muille kuin lopullisille kulut-
tajille?

b) Riippuuko se, onko tavaramerkin
haltijan  katsottava  antaneen
direktiivissd tarkoitetulla tavalla
suostumuksensa tavaroiden mark-
kinoille saattamiseen ETA:ssa jos-
takin muusta seikasta tai seikoista,
ja jos niin mistd?”

II Asiaa koskeva lainsdiddianto

S artiklassa

”1) Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla

3)

on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tava-
ramerkin haltijalla on oikeus kieltda
muita ilman hidnen suostumustaan
kiyttimisti elinkeinotoiminnassa:

merkkid, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita ja palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten tavaramerkki on rekiste-
roity;

Edelld [1 kohdassa] sididetyin edelly-
tyksin voidaan kieltid muun muassa:

merkin paneminen tavaroihin tai nii-
den paiillyksiin;

tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle
laskeminen tai

niiden varastoiminen tillaista tarkoi-
tusta varten

merkkiid kiyttden taikka palvelujen
tarjoaminen tai

suorittaminen merkkia kayttden;

c)

sdiddetddn esilli olevan tapauksen kannalta

merkittiviltd osin seuraavaa:

tavaroiden maahantuonti tai maasta-
vienti merkkid kiyttden;

I-8701
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26. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa,
jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuulu-
vien oikeuksien sammuminen”, siidetiin
seuraavaa:

”1) Tavaramerkin haltija ei saa kielcda
tavaramerkin kiyttdmistd niissd tava-
roissa, jotka haltija tai hinen suostu-
muksellaan joku muu on saattanut
markkinoille yhteisdssd titi tavara-
merkkid kiyttien.

2) Mitd 1 kohdassa siiddetdin, ei sovel-
leta, jos haltijalla on perusteltua aihetta
vastustaa tavaroiden laskemista uudel-
leen liikkeelle, erityisesti milloin tava-
roihin tehddin muutoksia tai niitd on
huononnettu sen jilkeen, kun ne on
laskettu liikkeelle.”

Direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa on muu-
tettu Euroopan talousalueesta annetun
sopimuksen 7 65 artiklan 2 kohdan
mukaisesti, luettuna yhdessi ETA-sopi-
muksen liitteessi XVII olevan 4 kohdan
kanssa, seuraavasti: "Tavaramerkin haltija
ei saa kieltdd tavaramerkin kiyttimisti
niissd tavaroissa, jotka haltija tai hinen
suostumuksellaan joku muu on saattanut
markkinoille jossakin sopimuspuolessa titi
tavaramerkkid kiyttien.”

7 —EYVL 1994, L 1,s. 3.
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III Asian arviointi

27. Padasioissa esitettyjen ennakkoratkai-
sukysymysten  hyvin  yksityiskohtaisen
muotoilun  perusteella nidyttid tarkoi-
tuksenmukaiselta tarkastella ennakkorat-
kaisukysymyksid systemaattisesti, eikd nii-
den esittdmisjdrjestyksessd, jolloin kysy-
myksille yhteisid juridisia ydinongelmia
voidaan tarkastella paremmin. Asiassa
C-414/99 esitetyt kysymykset 1—3 seki
kaikki asioissa C-415/99 ja C-416/99 esi-
tetyt kysymykset koskevat tavaramerkki-
direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa esiintyvii
suostumuksen kisitettd. Vaikkei timi
kdykdin suoraan ilmi ennakkoratkai-
sukysymyksistd, ndin voidaan piitelld esi-
tettyjen tavaramerkkioikeuksien sammu-
miseen liittyvien ongelmien yhteydesta.
Asiassa C-414/99 esitetyt kysymykset 4—6
koskevat tavaramerkkidirektiivin 7 artik-
lan 2 kohdan rtulkintaa. Koska niiden
kysymysten merkitys asian ratkaisulle
mdidrdytyy ensin mainittujen kysymysten
vastausten mukaan, kisitelliin ensim-
madistd kysymysryhmii ensin.

28. Pddasioiden  asianosaiset, Ranska,
Suomi, Italia, Ruotsi, EFTAn valvontavi-
ranomainen ja komissio ovat esittineet
asiassa osittain hyvinkin seikkaperiisia
kirjallisia huomautuksia. Suomea, Italiaa ja
Ruotsia lukuun ottamatta kyseiset osa-
puolet osallistuivat asian suulliseen kisit-
telyyn. Jiljempiani tarkastellaan asian-
osaisten viitteitd vain siltd osin kuin sen
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katsotaan olevan tarpeen asiaan liittyvien
perustelujen esittamiselle.

29. A & G, Tesco ja Costco (joista kiyte-
tddn jdljempiand my6s yhteisnimed rinnak-
kaistuojat)  kannattavat  suostumuksen
kisitteen viljdd tulkintaa, oletettavasti
jotta tavaramerkkioikeuksien sammuminen
voitaisiin johtaa lievemmin edellytyksin
yksittdistapaukseen liittyvistd olosuhteista.
Davidoff ja Levi’s puolustavat valikoivaa
jilleenmyyntijdarjestelmdansid paddosin viit-
taamalla yhteisojen tuomioistuimen aikai-
sempaan oikeuskidytintoén. Muut ennak-
koratkaisumenettelyyn osallistuneet, jotka

pitivit lihtokohtanaan yhteisonlaajuisen -

sammumisen periaatetta, mutta suhtautu-
vat kuitenkin eri tavalla kyseisen peri-
aatteen oikeuspoliittisen tarkastelun tar-
peellisuuteen,  keskittyvit  ensisijaisesti
suostumuksen kisitteen rajoituksiin paise-
mittid kuitenkaan yhteisymmarrykseen sel-
keistd arviointiperusteista.

A Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan

1 kohdan tulkinta

30. Episelvdid on, onko tavaramerkkidi-
rektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaista
suostumusta pidettivd kansallisen vai
yhteison oikeuden kisitteena.

31. Ensiksi tarkastellaan niitd syitd, joiden
voitaisiin ajatella puoltavan suostumuksen
kisitteen kansallisen oikeuden mukaista
tulkintaa. Tillaiset syyt voidaan ryhmitelld
eri perusteluryhmiksi: yhteison sidintely-
vallan periaatteellinen hylkdiminen, lain-
valintasiintdihin perustuvat nikékohdat,
jisenvaltioiden sopimus- ja esineoikeuden
lzhentimisen puuttuminen. Niin ollen on
ensin tarkasteltava yhteison sdintelyvaltaa,
ennen kuin voidaan siirtyd kasittelemain
kyseisten perustelujen lainvalintasddntdihin
liittyvid ja aineellisoikeudellisia nikéko-
htia.

1. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
1 kohdan merkityksellisyys arvioitaessa
tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sam-
mumista sen johdosta, etti tavarat tuodaan
kolmansista maista.

32. Italian hallitus, jota tiltd osin tukee
Ranskan hallitus, korostaa, ettdi mikili
tavaramerkin haltija tai tdmin suostu-
muksella joku muu on ensin saattanut
kyseiset tuotteet markkinoille ETA:n ulko-
puolella, tavaramerkkiin kuuluvien
oikeuksien ei voida katsoa sammuvan
ETA:ssa yhteisén oikeuden sdanngksen
nojalla. Kysymys siitd, voidaanko kysei-
sissi olosuhteissa tavaramerkin haltijan
katsoa antaneen suostumuksensa tavaroi-
den markkinoille saattamiseen ETA:ssa,
liittyy siihen, onko haltija oikeustoimenaan
suorittanut midriimistoimen, ja on rat-
kaistava kansallisen lain mukaisesti. Tesco -
ja Costco viittaavat tissd yhteydessd myos
alueperiaatteeseen, jonka mukaan yhteison
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on  jdtettdvd  ulkomaankauppasuhteet
jasenvaltioiden hoidettaviksi, kun taas
tavaramerkkidirektiivin tarkoituksena on
yksinomaan sisimarkkinoiden luominen ja
niiden toimivuudesta huolehtiminen.

33. Yhteisojen tuomioistuin on kisitellyt
tillaisia viitteitdi jo asiassa Silhouette 8
antamansa tuomion yhteydessi. Yhteiséjen
tuomioistuin on todennut tilti osin, etti
direktiivid ei voida tulkita siten, etti siini
jatettdisiin  jdsenvaltioille mahdollisuus
sddtdd kansallisessa lainsdddidnndssiin
tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sam-
mumisesta sellaisten tuotteiden osalta,
jotka on saatettu markkinoille kolmansissa
maissa. Yhteis6jen tuomioistuin on tukeu-
tunut nikemyksessdin ensisijaisesti siihen,
ettd vaikka tavaramerkkidirektiivin perus-
tana onkin ollut EY:n perus-
tamissopimuksen 100 a artikla (josta on
muutettuna tullut  EY 95 artikla), siinid
sddnnelldan kuitenkin tyhjentdvisti joita-
kin kysymyksid eli annetaan tyhjentivit
sdannokset, erityisesti  tavaramerkkiin
kuuluvien oikeuksien sammumisesta.

34. Edelldi mainitun tuomion® mukaan
tavaramerkkidirektiivin 5—7 artiklalla on
laajalti yhdenmukaistettu tavaramerkkiin
perustuvia oikeuksia koskevat siinnokset.
Tavaramerkkidirektiivilld sdidnnelldin niin
ollen tavaramerkkiin perustuvien oikeuk-
sien yhteisonlaajuisesta (ETA:n laajuisesta)
sammumisesta siitd riippumatta, missi
kyseiselld tavaramerkilld varustetut tuot-
teet on ensin saatettu markkinoille.

8 — Mainittu edelld alaviitteessa 3, 20 kohta ja sitd seuraa-
vat kohdat.

9 — Mainittu edelld alaviitteessi 3, 25 kohta.
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35. Yhteisojen tuomioistuin totesi samassa
tuomiossa edelleen, etti vaikka 7 artiklaa
tulkittaisiin siten, ettd silli sidinnelldin
oikeudellisista seurauksista, joita aiheutuu
siitd, ettd kyseiset tuotteet on saatettu
markkinoille ETA:n ulkopuolella, sillid ei
sddnnelld  yhteisén  ulkomaankauppa-
suhteita, ”vaan maiiritelliin ne oikeudet,
joita tavaramerkin haltijoilla on yhteiss-
sd”.10 Mikiin ei ndin ollen esti yhteisén
lainsddtdjdd ottamasta huomioon myés
yhteisén tai ETA:n ulkopuolisista tilan-
teista aiheutuvia oikeusvaikutuksia yhtei-
s0ssd, siltd osin kuin kyseinen menettely on
tarpeen direktiivin pddmaiirin toteutta-
miseksi eli toimivien sisimarkkinoiden
luomiseksi sitd kautta, ettd yhteisé lihentdi
tavaramerkkisuojaa koskevia jisenval-
tioiden oikeussdintdjd. Se, ettd kyseiset
tavarat on ensin saatettu markkinoille
ETA:n ulkopuolella, ei niin ollen ole risti-
riidassa tavaramerkkidirektiivin kanssa.

36. Kyseenalaistamatta  tavaramerkkidi-
rektiivin merkityksellisyyttd kokonaisuu-
dessaan on kuitenkin epiilty, voidaanko
tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 koh-
taa soveltaa arvioitaessa tavaramerkkiin
perustuvien oikeuksien sammumista niissi
tilanteissa, joissa tavarat on rinnakkais-
tuotu kolmansista maista. Perusteluna
niille epdilyille on esitetty, etti tavara-
merkkioikeuden loukkaamista koskevaa
kannetta on ensisijaisesti arvioitava tava-
ramerkkidirektiivin 5 artiklan ja siihen
sisdltyvin ehdon perusteella, joka koskee
suostumuksen antamatta jattimisti. Tava-
ramerkkidirektiivin 7 artikla olisi sitd vas-
toin esteend sellaiselle tavaramerkin halti-
jan suostumukselle, joka ei ulottuisi ETA:n

10 — Mainittu edelld alaviitteessi 3, 29 kohta.
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koko alueelle — mutta timin nikemyksen
mukaan tidssa ei kuitenkaan tarkoitettaisi
tdtd aluetta laajemmalle ulottuvaa suostu-
musta.

37. Epdselvdksi jaa kuitenkin se, milld
perusteella 5 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettu suostumus ei vastaisi kaikilta osin
7 artiklan 1 kohdan mukaista suostu-
musta. Loydettivissi ei ole myoskidin
mitddn perusteita tosiasialliselle kisit-
teelliselle eroavuudelle, varsinkin kun
molempien sddnndsten vililli vallitsee toi-
minnallinen yhteys. Tavaramerkkidirektii-
vin systematiikan osalta kuitenkin jo jul-
kisasiamies Jacobs huomautti asiassa Sil-

houette, ettd  “direktiivin 7 artiklan
1 kohta muodostaa poikkeuksen tavara-
merkin  haltijan 5 artiklan 1 kohdan

mukaisista oikeuksista”. 1! Tavaramerkki-
direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa rajoite-
taan nidin ollen 35 artiklan 1 kohdan
mukaisia yksinoikeuksia.

38. Niin ollen voitaneen todeta, etti myds
siind tapauksessa, etti tavaramerkin haltija
tai timin suostumuksella joku muu on
saattanut kyseiset tuotteet markkinoille
kolmansissa maissa, tavaramerkkidirektii-
vin 7 artiklan 1 kohdan merkityksellisyyttd
ei voitaisi vakavasti kyseenalaistaa sen
kysymyksen selvittimisen osalta, ovatko

11 — Asiassa C-355/96 29.1.1998 annettu ratkaisuehdotus
(ruomio mainittu alaviitteessi 3), 34 kohta.

tavaramerkin haltijan oikeudet sammuneet
ETA:ssa. Oikeuskysymys koskeekin niin
ollen siti, onko sammumisteoriassa tar-
koitetun suostumuksen antamista arvioi-
tava kansallisen vai yhteisén oikeuden
mukaan.

2. Suostumus kansallisen oikeuden kisit-
teend

39. Mikili suostumuksen kisite aiotaan
mdiritelld kansallisen oikeuden valossa,
ensin on tutkittava, minki valtion lain
mukaan tulkinta on tehtivi. Lainvalinta-
seikkoihin liittyvilli esikysymykselli on
nidin ollen oleellinen merkitys tulkittaessa
suostumuksen kisitettd kansallisissa puit-
teissa. Asianosaisten nikemykset poikkea-
vat kuitenkin myés timidn esiratkai-
sukysymyksen osalta huomattavasti toi-
sistaan.

a) Minki valtion lain mukaan suostu-
muksen kisitettd on tulkittava?

40. Asiassa C-414/99 lihdetddn ilmeisesti
siitd, ettd tavaramerkkidirektiivin 7 artik-
lan 1 kohdassa tarkoitettua suostumuksen
kasitettd tulisi tulkita sen lain mukaan, jota
sovelletaan jilleenmyyntiketjun ensimmai-

I-8705



JULKISASIAMIES STIX-HACKLIN RATKAISUEHDOTUS — YHDISTETYT ASIAT C-414/99, C-415/99 JA C-416/99

seen sopimukseen.!? Timin nikemyksen
mukaan 7 artiklan 1 kohdan mukaisen
tavaroiden markkinoille saattamista kos-
kevan suostumuksen tulisi nidin ollen vas-
tata ensimmadisen sopimuksen solmimisen
yhteydessi  esitettyd  tahdonilmaisua.
Ennakkoratkaisupyynnén mukaan sopi-
muspuolet ovat sopineet Saksan lain
soveltamisesta. Tuomioistuinvaltion lakiin
{lex fori) — tdssi Englannin lakiin —
sisdltyvin todistussiannén mukaan muiden
valtioiden lainsiidinndén katsotaan vas-
taavan Englannin lainsdadintod, mikali
asianosaiset eivit vetoa muiden valtioiden
lainsdddidnnon poikkeavaan sisidltéon, ja
ennakkoratkaisupyynnén  esittivi  tuo-
mioistuin ei tdmidn sdinndn perusteella
perusta harkintaansa sopimusteitse sovit-

tuun — Saksan — lakiin, vaan tuo-
mioistuinvaltion lakiin. Asiassa C-414/99
esitetyn toisen ennakkoratkai-

sukysymyksen perusteella suostumusta on
sils arvioitava jdlleenmyyntiketjun ensim-
mdiseen sopimukseen sovellettavan lain
mukaan, kun taas rinnakkaistuojat asioissa
C-415/99 ja C-416/99 korostavar, iiman
ettdi heidin nikemystiin voitaisiin tiltd
osin kiistdd, hankkineensa tavaramerkilld
varustettujen tuotteiden omistusoikeuden
ilman, etti heidin oikeuttaan mairiti
vapaasti kyseisistd tuotteista olisi tehok-
kaasti rajoitettu.

41. Niin ollen avoimeksi jdi kysymys siiti,
minkd valtion lainsddddnnén mukaan
suostumuksen kisitettd on rtulkittava, ja
onko rtulkinnassa mahdollisesti otettava
huomioon useampia oikeusjirjestyksii jil-
leenmyyntiketjussa tehtyjen sopimusten

12 — Perustelujen esittimistd varten sopimuksen kisitteen on
tdssd yhteydessi katsottava tarkoittavan mitid tahansa
oikeustointa, jolla tavaramerkilld varustertujen tuotteiden
vilitén mairidmisvalta luovutetaan.
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lukumdirian mukaisesti. Kysymykseen vas-
taaminen edellyttdd niin ollen — kansalli-
sen tai yhteisén — lainvalintasiintéd. Til-
laisen lainvalintasddnnon maddrittiminen
edellyttdd kuitenkin puolestaan, ettd tava-
ramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan
taytintoonpanemiseksi annettu kansallinen
sddnndés madadritellddn jonkin lainvalinta-
sddnnén alaisuuteen kuuluvaksi eli kvali-
fioidaan (luonnehditaan) kansainvilisessi
yksityisoikeudessa tarkoitetulla tavalla.
Tami on osoituksena siitd, ettd 7 artiklan
1 kohdassa  tarkoitetun  suostumuksen
kisitteen madaritteleminen jilleenmyynti-
ketjun ensimmaiiseen sopimukseen sovel-
lettavan kansallisen lain mukaisesti ei ole
mahdollista ilman yksityiskohtaisempia
perusteluja.

42. 7 artiklan 1 kohdan sanamuodosta kiy
jo selkedsti ilmi, ettd tavaramerkkidirektii-
vissd tarkoitettua suostumusta ei voida
samastaa sopimuksen tekemisen yhteydessi
esitettivddn tahdonilmaisuun. Ratkaisevan
tarkedd tdssi yhteydessi on nimittdin se,
onko “tavaramerkin haltija tai hinen
suostumuksellaan joku muu saattanut
tavarat markkinoille titd tavaramerkkii
kdyttden”. Mikili tavaramerkin haltija on
kuitenkin itse saattanut tuotteet markki-
noille, on kyseisen nikemyksen mukaan
asiasta oltava sopimus ja siten tavara-
merkin haltijan vastaava tahdonilmaisu,
jolloin tissid yhteydessd olisi myos katsot-
tava, ettd sopimuksen solmimisen yhtey-
dessid esitetty tahdonilmaisu ja tavara-
merkkioikeuksien sammumisen aiheuttava
tahdonilmaisu ovat kisitteellisesti saman-
sisdltodisid. Taman nikemyksen omaksumi-
nen ei kuitenkaan selittdisi sitd, miksi
7 artiklan 1 kohdassa tehdiin ero sellais-
ten tilanteiden vililld, joissa tavaramerkin
haltija itse saattaa tavarat markkinoille ja
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joissa joku muu tavaramerkin haltijan
suostumuksella saattaa tavarat markki-
noille, vaikkakin tavaramerkin haltijan
voidaan molemmissa tapauksissa katsoa
ilmaisseen tahtonsa. Niin ollen ei niyti
perustellulta, ettd tavaramerkkidirektiivissi
tarkoitetun suostumuksen voitaisiin ylei-
sesti katsoa tarkoittavan samaa kuin sopi-
muksen solmimisen yhteydessi esitetyn
tahdonilmaisun.

43. Tillaisessa lahestymistavassa se, ettid
asiassa sovelletaan sopimukseen sovelletta-
vaa lakia, johdetaan ilmeisesti sopimusta
koskevan suostumuksen ja direktiivissd
tarkoitetun markkinoille saattamista kos-
kevan suostumuksen vilisestd mahdollisesti
puhtaasti kisitteellisesti  sanamuotojen
samanlaisuudesta, mutta siini ei kui-
tenkaan pelkidn sanamuodon lisiksi tutkita
7 artiklan 1 kohdan mukaisen suostu-
muksen sisdltod ja tehravii.

44, Sill4, ettd suostumuksen kisitettd tul-
kitaan kansallisesta nikékulmasta, ei kui-
tenkaan myoskidin voida viletda lainva-
lintasdanndén madrittimiseen tarvittavaa
kvalifikaatiota koskevaa esiratkai-
sukysymystd. Vaikkakin kvalifikaatio on
tehtivd kulloisenkin tuomioistuinvaltion
lain perusteella, 13 siind on silti otettava
huomioon tavaramerkkidirektiivi  siini
mielessd, ettd tavaramerkkisuojaa koske-
vaa lainsdddidnt6d on siltid osin lihennetty
laajalti ja kansallista lainsdiddinté4 on ndin

13 — Batiffol, H./Lagarde, P., Droit international privé, nide 1,
8. painos, 1994, 293 kohta.

ollen tulkittava direktiivin valossa. 14
Suostumuksen kisitteen sisidllon tutkimi-
nen on titen vilttimitontd, vaikka se
tapahtuisikin kvalifikaatiota koskevan ja
lainvalintasddntéihin  liittyvdan  esiratkai-
sukysymyksen puitteissa.

45. Tidssd vaiheessa voidaan todeta, ettd
suostumuksen kisitteen itsendinen tulkinta
saattaa joka tapauksessa osoittautua tar-
peelliseksi lainvalintasddntéihin  liittyvin
kvalifikaatiokysymyksen ratkaisemiseksi.

46. Tastd huolimatta myods muiden seik-
kojen voitaisiin katsoa olevan rinnakkais-
tuojien esittimien viitteiden vastaisia. Sen
perustelun lisiksi, joka koskee sopimus-
statuutin soveltamiseen liittyvdd lainva-
linnan vapautta, olisi jidlleenmyyntiketjuun
mahdollisesti sisidltyvien portaiden suuren
lukumiirin takia tutkittava nimittdin
myds sitd, milld edellytyksin suostumuksen
voitaisiin katsoa koskevan tillaisia muita
portaita ja mitd ndistd portaista. Tihin
liittyisi kuitenkin vaara siit4, ettd kansain-
vilinen sammuminen otettaisiin uudelleen

14 — Vakiintuneen oikeuskiytinndn osalta ks. esimerkiksi asia
C-131/97, Carbonari ym., tuomio 25.2.1999 (Kok. 1999,
[-1103, 48 kohta): ”Yhteisdjen tuomioistuimen vakiintu-
neen oikeuskdytinnon mukaan kunkin kansallisen tuo-
mioistuimen on kansallista oikeutta soveltaessaan, ja
erityisesti, kuten timin piiasian oikeudenkiynnissi, sel-
laisen lain sdidnnoksid soveltaessaan, jotka on annettu
nimenomaisesti direktiivin tiytintoonpanemiseksi, tulkit-
tava kansallista lainsdidintod mahdollisimman pitkille
direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta
direktiivissid tarkoitettu tulos saavutettaisiin, ja nouda-
tettava nidin EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan
kolmatta kohtaa (ks. asia C-106/89, Marleasing, tuomio
13.11.1990, Kok. 1990, s. 1-4135, 8 kohta; Kcﬁ(. Ep. X,
s. 599 ja asia C-334/92, Wagner Miret, tuomio
16.12.1993, Kok. 1993, s. 1-6911, 20 kohta; Kok. Ep.
XIV, s. 1-525).
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kiyttéon tavaramerkkidirektiivin paamai-
rien 15 vastaisesti, koska suostumus voitai-
siin  todennikéisesti  tillsin  loppujen
lopuksi katsoa aina annetuksi.

47. Tdtd taustaa vasten voidaan todeta,
ettd niilli perusteluilla, joita rinnakkais-
tuojat ovat esittdneen lainvalinnan vapau-
den ja yhteisén oikeuteen sisiltyvin alue-
periaatteen osalta, on yhtildisyyksid vas-
taajan asiassa Ingmar 6 esittimien viittei-
den kanssa. Esilli olevien asioiden
vastaajat vetoavat nimittdin lainvalinnan
vapauden osalta erityisesti 19.6.1980 teh-
tyyn yleissopimukseen sopimus-
velvoitteisiin sovellettavasta laista. 17

48. Asiassa Ingmar oli lihinnid kysymys
jdsenvaltioiden itsendisid kauppaedustajia
koskevan lainsiddinnén yhteensovittami-
sesta 18.12.1986 annetun neuvoston
direktiivin  86/653/ETY 18 soveltamisesta
edustussopimukseen, johon lakiviittauksen
nojalla sovelletaan kolmannen maan lakia,
kun kauppaedustaja on harjoittanut toi-
mintaansa jasenvaltiossa, mutta piimies
on sijoittautunut kyseiseen kolmanteen
maahan. Kyseisessi asiassa vedottiin
perusteluina myés 1dhinnd lainvalinnan
vapauteen ja yhteison oikeuteen sisiltyviin
alueperiaatteeseen.

15 — Ks. tiissi yhteydessi alaviitteessd 3 mainittu tuomio asiassa
Silhouerte.

16 — Asia C-381/98, Ingmar, tuomio 9.11.2000 (Kok. 2000,
s. 1-9305).

17 — EYVL L 266, s. 1.

18 — EYVL L 382,s. 17.
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49. Asiassa Ingmar antamassaan tuomiossa
yhteiséjen tuomioistuin pidityi sellaiseen
johtopiitokseen, ettd kyseisissi  olo-
suhteissa sovelletaan direktiivii 86/653/
ETY. Tissi yhteydessi yhteisojen tuo-
mioistuin huomautti ensiksi, etti lainva-
linnan vapauden edellytykseni on se, ettd
pakottavia sddnnoksid ei sovelleta. 12 Seu-
raavaksi yhteisdjen tuomioistuin tarkasteli
sitd, onko kysymys siinndsten pakotta-
vuudesta yhteison vai kansallisen oikeuden
alaan kuuluva kysymys.2? Direktiivilld
tavoiteltujen suojelu- ja yhdenmukais-
tamispddmairien perusteella  yhteisojen
tuomioistuin totesi lopuksi, etti kyseistd
direktiivid  sovelletaan yhteiséssi  toi-
mintaansa harjoittaviin  kauppaedustajiin
heidin pddmiestensd kotipaikasta riippu-
matta, 21

50. Tatd ratkaisutietd voitaneen kidyttii
vastaavasti myos esilli olevissa asioissa.
Tavaramerkkidirektiivissi kisitelldan
ensinndkin muun muassa tavaramerkki-
suojan laajuutta koskevan lainsidididnnén
ldhentdmistd, mutta lisiksi sen piamidriani
on sisimarkkinoiden toimivuuden varmis-
taminen. Asiassa Ingmar annetun tuomion
mukaisesti tidstd voidaan piitelld, ettd
yhteisén tasolla lihennettyd tavaramerkki-
suojaa, jossa tavaramerkkiin kuuluvien
oikeuksien sammuminen rajoitetaan kos-
kemaan sellaisia tapauksia, joissa tavara-
merkilld varustetut tavarat on asiaan liit-
tyvin edellytyksin saatettu markkinoille
yhteisssd tai ETA:ssa, sovelletaan sopi-

19 — Mainictu edelld alaviitteessd 16, 15 ja 16 kohta.
20 — Mainittu edelli alaviitteessi 16, 17—19 kohta.
21 — Mainittu edelli alaviitteessid 16, 24 ja 25 kohta.
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mukseen sovellettavasta kansallisesta laista
huolimatta. Mikili edellytykset, joilla
tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettu suostumus voitaisiin kat-
soa annetuksi, mairiytyisivit sopimukseen
sovellettavan lain mukaan, tavaramerkki-
suojan laajuus riippuisi nimittdin useista
erilaisista kansallisista oikeusjirjestyksista,
mikd taas olisi tavaramerkkidirektiivin
yhdenmukaistamista koskevan tavoitteen
vastaista.

51. Tidssd vaiheessa voidaan niin ollen
todeta, ettd tavaramerkkiin perustuvien
oikeuksien sammuminen tavaramerkkidi-
rektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti on
midritettivd sopimukseen sovellettavasta
kansallisesta laista riippumatta.

52. Tassi  yhteydessdi rinnakkaistuojien
esittdmien perustelujen
oikeudellista ydinsisdltod on kisiteltiava
ainoastaan toissijaisesti. Esitetyt perustelut
herittdvit sopimus- ja esineoikeuteen liit-
tyvid kysymyksia.

b) Kansallisen sopimusoikeuden vaiku-

tukset suostumuksen kisitteeseen

53. Sopimusoikeudelliselta kannalta tar-
kasteltuna osapuolten esittimit perustelut
koskevat piidasiassa ensinnikin sitd, ettei
kyseistd alaa koskevaa sddnnéstoi ole

aineellis-

yhdenmukaistettu  yhteisén tasolla, ja
lisiksi yhtendisen suostumuksen kisitteen
tarvetta. Saksan hallitus korostaa, ettei
mihinkddn tavaramerkkidirektiivin m3i-
rayksiin sisilly sopimusten tekemistd tai
tahdonilmaisujen  esittimistd  koskevia
sddnnoksid. Ruotsin  hallituksen lihesty-
mistapa on samankaltainen. EFTAn val-
vontaviranomainen huomauttaa lisiksi,
ettd suostumuksen kisitteen itsendinen 22
tulkinta saattaisi vaarantaa kisitteen yhte-
niisyyden kansallisessa lainsdadinnossi.

54. Kyseiset huomautukset eivit sinilldian
ole tiysin perusteettomia; tissi yhteydessi
ne saattavat kuitenkin olla liian suppea-
alaisia, koska ne perustuvat yksinomaan
sithen, ettd sekd tavaramerkkidirektiivissa
ettd kansallisissa oikeusjirjestyksissd kiy- -
tetddn suostumus-sanaa.2? Tillainen puh-
taasti sanankidyttoén perustuva tulkinta
ilman aikaisempaa teleologista analyysia ei
kuitenkaan voi johtaa kysymyksen ratkai-
semiseen.

55. Periaatteellisena  vastaviitteendi on
ensin todettava, ettd Saksan hallitus pohjaa
perustelunsa siihen ennakko-olettamaan,
ettd 7 artiklan 1 kohdan mukainen suos-
tumus on Saksan siviilioikeuteen sisiltyvin
yleisen oikeustoimiopin mukainen tahdon-
ilmaisu. Tillaisessa analyysissd tukeudu-
taan oletettavasti liialti kansallisen lain

22 — Tassd ja jdljempdnd termilld itsendinen”™ tarkoitetaan
"yhteison oikeuteen perustuvaa” eli sitd, ettd merkitysta ei
ole silld, miten kyseistd kasitettd tulkitaan kansallisessa
lainsdddinnossa.

23 — Ks. edelld 43 kohta.
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erityispiirteisiin: kaikissa oikeus-
jarjestyksissd ei tunneta yleisti oikeus-
toimioppia; kyseinen oppi voitaisiin luoki-
tella my6s velvoiteoikeuteen kuuluvaksi.
Systematiikkaa koskevan vastaviitteen
lisiksi on viitattava myos sisiltéon liitty-
vdin ongelmaan: suostumuksen kisitteen
tulkitseminen kulloisessakin kansallisessa
laissa tarkoitetuksi oikeustoimeksi ei voi
olla  tavaramerkkidirektiiville asetetun
yhdenmukaistamispdimidrin  mukaista
siltd osin kuin joissain oikeusjirjestyksissi
ei ratkaisevana pideti nimenomaisesti
ilmaistua tahtoa vaan implisiittisti tah-
toa.?? Tavaramerkkidirektiiville asetetun
lihentdmistavoitteen vastaista olisi kui-
tenkin, mikili tavaramerkkisuojan laajuus
mairdytyisi tavaramerkkiin perustuvien
oikeuksien sammumista siitelevien edelly-
tysten osalta viime kidessd kansallisten
oikeusjirjestysten erilaisten tulkintatulos-
ten mukaan. 25 Lopuksi on todettava, etti
pelkistddn suostumuksen muotoon perus-
tuvasta tulkinnasta ei myoskdin kidy ilmi
se, miksi 7 artiklan 1 kohdassa erotetaan
toisistaan kaksi tapaa saattaa tavara
markkinoille, kun nimenomaan siini
tapauksessa, ettd tavaramerkin haltija itse
saattaa tavaran markkinoille, on tietysti
oletettava, ettd haltija suostuu markkinoille
saattamiseen. 26

56. Olettamuksessa, jonka mukaan suos-
tumuksella saattaa olla yhtendinen merki-
tys kansallisella tasolla, tukeudutaan myés
litalti kisitteen kansalliseen, tietyissid olo-
suhteissa epdyhteniiseen tulkintaan ilman,

24 — Ks. ainoastaan Ranskan osalta: Starck, B., Roland, H.,
Boyer, L., Droit civil: — les obligations, Bd. 2: Contrat, 6.
painos 1998, 184 kohta oikeudenkiiyntiviittauksineen.

25 — Ks. edelld 50 kohta.
26 — Ks. edellid 42 kohta.
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ettd kisitteen immanenttia sisdltéd ja teh-
tdvadd tutkitaan riittavasti.

57. Ndin ollen ainoastaan tulkitsemalla
sdinnostd sen tarkoituksen perusteella
kysymykseen voidaan antaa sellainen vas-
taus, jossa otetaan asianmukaisella tavalla
huomioon tavaramerkkidirektiivin 7 artik-
lan 1 kohdassa tarkoitetun suostumuksen
kasitteen immanentti sisiltd ja tehtiva.

¢) Kansallisen esineoikeuden vaikutukset
suostumuksen kisitteeseen

58. Rinnakkaistuojat esittavit lisiksi esi-
neoikeuteen perustuvia perusteluja ja huo-
mauttavat, ettd yhteisonlaajuinen lainsii-
dinnon  lihentiminen tavaramerkkidi-
rektiivilli ei koske kyseisti alaa. Ne
ehdottavat analogiaa omistuksenpidityk-
sen kanssa ja esittdvit lisiksi perusteita —
erityisesti asioissa C-415/99 ja C-416/99
—, jotka perustuvat suostumuksen vili-
tykselli luovutettujen oikeuksien laajuu-
teen.

59. Omistuksenpidityksen kanssa tehtivi
analogia tarkoittaa pididasiassa sitd, ertd
esineoikeuden mukaan oikeuksien luovutus
koskee kaupankdynnin turvaamiseksi vain
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rajoitettuja  oikeuksia ainoastaan siini
tapauksessa, ettd oikeuden haltija on
nimenomaisesti pidittanyt itselldin kysei-
set oikeudet. Timi analogia tarkoittaisi
niin ollen suostumuksen kisitteen suppeaa
tulkintaa, jolloin sammuminen olisi pois-
suljettua vain silloin, kun tavaramerkin
haltija on ensin nimenomaisesti pidattinyt
itselliin tavaramerkkiin kuuluvat oikeu-

det.

60. Tillaista analogiaa ei voida pitda
vakuuttavana: tavaramerkilld varustettujen
tavaroiden  markkinoille  saattamiseen
annettu suostumus ei koske tavaramerkki-
oikeuksien luovuttamista, vaan merkitsee
tavaramerkkioikeuksien kayttamista.
Kyseisen analogian seuraaminen johtaisi
sithen, ettd tavaramerkkioikeudet eivit
endd olisi luonteeltaan yksinoikeuksia.
Kyseisten oikeuksien kiyttiminen edellyt-
tdisi nimittdin  sellaisen jatkuvan sopi-
muksen solmimista, jolla oikeudet pidi-
tettdisiin  haltijalla. Tdtd taustaa vasten
tarkasteltuna rinnakkaistuojien kyseisten
tuotteiden  merkitsemispakkoa koskeva
vaatimus tuntuu loogiselta, mutta esitetty-
jen huomautusten valossa kuitenkin jirjes-
telmille vieraalta. Lisiksi vaikka esitetyn
lihestymistavan  oletettaisiinkin  olevan
oikea, tavaramerkkioikeuden ”pidittimi-
sen” toteuttaminen kiytdnnon tasolla
merkitsemilli  tavaramerkki —  pysy-
visti — tuotteisiin on tuskin mahdollista
joko tuotteiden mahdollisen uudelleen
pakkaamisen — esimerkiksi kosmeettisten
aineiden kohdalla — tai tuotteiden luon-
teen — esimerkiksi esilld olevien farmari-
housujen kohdalla — takia, jolloin til-
lainen lihestymistapa johtaisi loppujen
lopuksi tosiasiallisesti lihes aina siihen, ettd
tavaramerkin haltijan voitaisiin katsoa
antaneen suostumuksensa, ja seurauksena
olisi paluu tavaramerkkioikeuden kansain-
viliseen sammumiseen.

61. Rinnakkaistuojien esittimissd  viit-
teissd ei mydskdin oteta huomioon sitd,
ettd tavaramerkkioikeuksien sammumista
ei voida sulkea pois sopimusteitse. Tavara-
merkkioikeuksien sammuminen on oikeus-
seuraamus, joka on sidottu tiettyihin —
objektiivisiin — tunnusmerkistotekijoihin,
joihin kyseisessd asiassa esilli oleva suos-
tumus sisiltyy.

62. Jilleenmyyntiketjun viimeisen myyjin
suojaamiseksi esitetyt viitteet eivdt myos-
kiin ole vakuuttavia. Viimeinen myyji ei
saa itse tavaramerkkioikeutta; kysymys on
yksinomaan siitd, saako hin hyoddyntda
tavaramerkilli merkittyjd tuotteita. Luot-
tamuksensuojaa koskeva kysymys voidaan
esittdd ainoastaan niissi puitteissa.

63. Lopuksi on todettava, etti omai-
suudensuojaa ja sananvapautta koskevat
viitteet eivdt vaikuta erityisen vakuutta-
vilta. Omaisuudensuoja ja sananvapaus
ovat tosin perusoikeuksina yhteisén oikeu-
den yleisid periaatteita. Koska niitd peri-
aatteita on vakiintuneen oikeuskiytinnén
mukaan arvioitava myds sen tehtdvin
perusteella, joka niilli on yhteiskunnassa,
ei voida sulkea pois sellaista mahdolli-
suutta, ettd niiden kdyttdmistd rajoitetaan,
kunhan nimi rajoitukset ovat todellisuu-
dessa yleisen edun mukaisten Euroopan
yhteisén tavoitteiden mukaisia ja eivit
merkitse suhteetonta ja sietimitontd puut-
tumista, jolla vahingoitettaisiin téilld tavoin
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taattujen oikeuksien keskeistd sisiltoi. 27
Mitkddn seikat eivit viittaa siihen, ettd
suhteellisuusperiaatetta loukattaisiin tava-
ramerkkidirektiivilld, jolla pyritiin var-
mistamaan sisimarkkinoiden toimivuus.

d) Vilipaitelma

64. Edelld esitetysta kiy ilmi, ettd pyrkimys
mairitelld suostumuksen kisite kansallisen
oikeuden kisitteeksi ei johda tyydyttiviin
ratkaisuun. Episelvdd on ensinnikin se,
mitd kansallista lakia olisi sovellettava.
Tiamin kysymyksen selvittiminen edellyt-
tdd nimittdin sitd, ettd tavaramerkkioi-
keuden sammuminen luonnehditaan lain-
valintakysymysten osalta tuomioistuin-
valtion lain nikékulmasta ja samalla
otetaan huomioon tavaramerkkidirektiivin
sanamuoto ja tavoitteet, mistd seuraa,
ettd direktiivin asiaa koskevan sisillon
tutkimista on tiltdi osin  pidettivi
vilttimartémaina. Lisiksi on todettava, ettd
se, ettd sopimus- ja esineoikeutta ei ole
lahennetty yhteisén tasolla, ei ole esteeni
sille, ettdi tavaramerkkidirektiivin 7 artik-
lan 1 kohdassa kéytettyd suostumuksen
kisitettd tulkitaan pelkistidin yhteison
oikeuteen pohjautuvalla tavalla.

27 — Ks. erityisesti asia C-200/96, Metronome Musik, tuomio
28.4.1998 (Kok. 1998, s. 1-1953, 21 kohta), joka koskee
samankaltaista kysymystd vuokraus- ja lainausoikeuksista
seki tietyistd tekijinoikeuden lihioikeuksista henkisen
omaisuuden alalla 19 pdivini marraskuuta 1992 annetun
neuvoston direktiivin 92/100/ETY (EYVL L 346, s. 61)
mukaisen yksinoikeuden yhteensoveltuvuudesta otkeuden
iapaaseen ammatinharjoittamiseen ja omistusoikeuden

anssa.
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65. Ndin ollen 7 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetun suostumuksen merkitysti on tut-
kittava yhteison oikeuden nikokulmasta.

3. Suostumus yhteisén oikeuden kisitteeni

66. Vaikka oletettaisiin, ettd suostumuksen
kisitteen kansalliseen oikeuteen pohjautu-
van tulkinnan tueksi esitetyt perustelut ovat
oikeita, ei tillainen nikoékohta edelld esi-
tetyn mukaan mahdollista kisitteen mer-
kityksen riittdvdd tdsmentimisti. Epi-
selvid on ndin ollen se, missi miirin
tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 koh-
dan mukaisen suostumuksen kisitteen
itsendinen tulkinta edesauttaisi kisitteen

merkityksen selvirramista,

a) Sanamuoto

67. Kyseisen  kisitteen  sanamuotoon
perustuvaa tulkintaa tarkasteltaessa on jo
aiemmin todettu, ettid suostumus ei voi
yksinomaan vastata sopimuksen tekemisti
varten annettua tahdonilmaisua, koska
tdllaisessa tulkinnassa ei oteta riittdvisti
huomioon siti, ettd tavaramerkkidirektii-
vin 7 artiklan 1 kohdassa erotetaan toi-
sistaan tilanne, jossa tavaramerkin haltija
saattaa tavarat markkinoille, ja tilanne,
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jossa hidnen suostumuksellaan joku muu
saattaa tavarat markkinoille.28 Mitddn
johtopiitoksida ei myoskddn voida tehdi
kyseisen suostumuksen kisitteen ja kan-
sallisen suostumuksen kisitteen vilisestd
pelkisti sanamuodon samanlaisuudesta.
Niin ollen on tarpeen tutkia tarkemmin
esilld olevan siinnoksen alkuperii, syste-
matiikkaa ja tarkoitusta.

b) Suostumusedellytyksen alkuperd sam-
mumista koskevan periaatteen osalta

68. Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien
osalta tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
1 kohdan mukainen sammumisen periaate
on perdisin yhteisbjen tuomioistuimen
oikeuskdytinnéstd, joka koskee immate-
riaalioikeuksien — ja siten myo6s tavara-
merkkioikeuksien — yhteensoveltuvuutta
tavaroiden vapaan liikkuvuuden kanssa.
Yhteiséjen tuomioistuimen asiassa Deut-
sche Grammophon antaman tuomion
mukaan “on tuotteiden vapaata liikku-
vuutta yhteisén markkinoilla koskevien
sidntdjen vastaista, jos ddnitteiden valmis-

taja kdyttdd yksinoikeutta jdsenvaltion
lainsdaddnnéssd  suojeltujen  tavaroiden
vaihdantaan saattamiseen kieltidkseen

valmistajan itsensd toisessa fdsenvaltiossa
myymien tai hianen suostumuksellaan sielli
myytyjen tuotteiden kaupan pitdmisen
ensin mainitussa jisenvaltiossa ainoastaan
silli perusteella, ettd tdmid vaihdantaan
saattaminen ei ole tapahtunut ensin maini-

28 — Ks. edelld 42 kohta.

tun jisenvaltion kansallisella alueella™?®
(kursivointi tdssa).

69. Mybhemmin antamissaan tuomioissa
yhteisdjen tuomioistuin ei endi tukeutunut
tuotteiden myyntiin, vaan niiden markki-
noille saattamiseen: asiassa Centrafarm ym.
vastaan Winthrop antamassaan tuomiossa
yhteiséjen tuomioistuin totesi, ettd EY:n
perustamissopimuksen kanssa on ristirii-
dassa se, ettd “tavaramerkin haltija kayt-
tdd jdsenvaltion lainsiddinndssd hinelle
sdddettyd oikeutta kieltdd kyseisessd val-
tiossa sellaisen tuotteen myyminen, jonka
tavaramerkin haltija tal timin suostu-
muksella joku muu on kyseistd tavara-
merkkiid kiyttien saattanut markkinoille
jossakin toisessa jdsenvaltiossa”30 (kur-
sivointi tdssd). Antamassaan tuomiossa
yhteiséjen tuomioistuin tukeutui ensisijai-
sesti nikemykseen, jonka mukaan tavara-
merkin haltija saisi muutoin ”mahdolli-
suuden eristid kansalliset markkinat ja
siten rajoittaa  jiasenvaltioiden  wvilistd
kauppaa, vaikka tillainen rajoittaminen ei
ole tarpeen sen varmistamiseksi, ettd tava-
ramerkin haltijalta ei poisteta tavara-
merkkiin perustuvaa yksinoikeutta sen

olennaisilta osin”. 3!

70. Kyseisessi  oikeuskdytinnossd  laa-
jennettiin nidin ollen sammumisperiaat-
teesta johtuvaa tavaramerkkioikeuksien
rajoitusta siten, etti markkinoille saatta-
mista koskeva suostumus ei voinut enii
koskea vain yhden jdsenvaltion aluetta,
vaan koko yhteison aluetta.

29 — Asia 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio 8.6.1971
(Kok. 1971, s. 487, 13 kohta; Kok. Ep. I, 5. 577).

30 — Asia 16/74, Centrafarm ym. v. Winthrop, tuomio
31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183, tuomiolauselman
1 kohta).

31 — Mainittu edelli alaviitteessd 30, 9—11 kohta.

I-8713



JULKISASIAMIES STIX-HACKLIN RATKAISUEHDOTUS — YHDISTETYT ASIAT C-414/99, C-415/99 JA C-416/99

71. Suostumuksen  kisitettd  kiytettiin
oikeuskdytinnossd kuitenkin aluksi epi-
yhteniisesti: julkisasiamies Roemer viittasi
asiassa Deutsche Grammophon anta-
massaan ratkaisuehdotuksessa32 tavaroi-
hin, jotka “oikeudenhaltija tai oikeu-
denbaltijaan sidoksissa oleva yritys on
saattanut markkinoille toisessa jidsenval-
tioissa” (kursivointi tissd). Yhteisdjen tuo-
mioistuimen antamassa tuomiossa korva-
taan tosin ennakkoratkaisukysymyksessi
mainittu riippuvuussuhteeseen perustuva

arviointiperuste  suostumukseen  perus-
tuvalla arviointiperusteella.
72. Asiassa Keurkoop annetussa tuo-

miossa 33 kiytetiin molemmista arviointi-
perusteista ~ muodostettua  muotoilua.
Kyseisessd tuomiossa tukeudutaan siihen,
onko ”oikeudenhaltija itse tai hdnen suos-
tumuksellaan joku muu taikka sellainen
henkii6, joka on oikeudeiiisesti tai taiou-
dellisesti  sidoksissa  oikeudenhaltijaan,
saattanut [kyseisen tuotteen] markkinoille
tdssid jasenvaltiossa” 34 (kursivointi tdssi).

73. Kyseisistd muotoiluista kiy jo ilmi, ettd
yhteiséjen tuomioistuimessa omaksutun
tavaramerkkioikeuden = sammumisteorian
puitteissa suostumuksen kisite ei koske
tavaramerkin  haltijan  tavaramerkkioi-
keuden luovuttamiseksi antamaa tahdon-
ilmaisua, vaan pikemminkin siti, kenesti
tavaramerkilli  varustettujen tuotteiden

32 — Ratkaisuehdotus 28.4.1971 (tuomio mainittu alaviitteessi
29), ratkaisuehdotuksen 1 kohta.

33 — Asia 144/81, tuomio 14.9.1982 (Kok. 1982, s. 2853;
Kok. Ep. VI, s. 515).

34 — Mainiteu edelld alaviitteessi 33, 25 kohta.
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myynnin tai markkinoille saattamisen on
katsottava johtuvan. 35 Kysymys ei ole siiti,
ettd tavaramerkilld varustettujen tuotteiden
maidrddmisvallan luovuttamista koskevaa
suostumusta  kiytetddn tavaramerkkiin
kuuluviin oikeuksiin vetoamiseen liittyvin
mahdollisuuden arvioimiseen, vaan kysy-
mys on pikemminkin siitd, voidaanko
kyseisten tuotteiden markkinoille saatta-
misen ETA:ssa katsoa johtuvan tavara-
merkin haltijasta. Ndin ollen erottelu sel-
laisten tilanteiden vililld, joissa markki-
noille saattamisen on tehnyt tavaramerkin
haltija itse tai hinen suostumuksellaan joku
muu, tarkoittaa sitd, etti tavaramerkin
haltija on itse saattanut kyseiset tuotteet
markkinoille tai markkinoille saattamisen
voidaan tavaramerkkioikeuksien sammu-
misen aiheuttavan oikeusseuraamuksen
osalta katsoa johtuvan tavaramerkin halti-
jasta. Suostumuksen kisitettd yhteisén
oikeuden mukaan tulkittaessa tavoitteena
on ndin ollen oltava sellaisten arviointipe-
rusteiden [6ytiminen, joiden avulla voi-
daan selvittid, johtuuko markkinoille
saattaminen tavaramerkin haltijasta.

74. Tidssd yhteydessd voitaisiin julkisasia-
mies Roemerin asiassa Deutsche Gram-
mophon mainitsemaan kansalliseen lain-
sdddiantoon 36 ja julkisasiamies Trabucchin
molemmissa asioissa Centrafarm esitti-
miin ratkaisuehdotukseen 37 viitaten tul-
kita suostumuksen olevan myés osoitus
markkinoille  saattamista  koskevasta

35 — Ks. tidssd yhteydessd myés asia C-9/93, IHT Internationale
Heiztechnik, tuomio 22.6.1994 (Kok. 1994, s. 1-2789,
43 kohta; Kok. Ep. XV, I osa, s. 265): ”Luovutuksen
edellytykseni oleva suostumus ei ole sama kuin oikeuden
sammurnisen edellytykseni oleva suostumus.”

36 — Mainittu edelld alaviitteessa 29, s. 508.

37 — Ratkaisuehdotus 18.9.1974 asiassa 15/74, Centrafarm ym.
v. Sterling Drug, ruomio 31.10.1974 (Kok. 1974, 5. 1147;
Kok. Ep. 1I, s. 373) ja asiassa 16/74, Centrafarm ym. v.
Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, 5. 1183).
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oikeutuksesta. Timin nikemyksen mukaan
tavaramerkin haltija voisi yhteisdssd tai
ETA:ssa tapahtuvan kyseessi olevien tava-
roiden ensimmiisen liikkeelle laskemisen
osalta vedota tavaramerkkioikeuteensa
ainoastaan siini tapauksessa, etti tavara-
merkin haltijan aikaisempia toimia kaik-
kien kyseiseen tapaukseen liittyvien seik-
kojen perusteella ei voitaisi tulkita siten,
ettd haltija on saanut aikaan sen, ettd kol-
mannet osapuolet saattavat tavaramerkilla
varustetut tuotteet markkinoille, tai aina-
kin hyviksynyt sen mahdollisuuden, ettd
ndin tapahtuu.

75. Tdssd yhteydessd on tarpeetonta tis-
mentdid tarkemmin niitd johtumiskritee-
reitd, joiden perusteella suostumuksen
kasite on mairiteltdvi: tihin kysymykseen
vastattaessa on  otettava  huomioon
yhteisén oikeuden sidinnéksen tarkoitus.
Tissd yhteydessd on ainoastaan todettava,
etti suostumuksen kisitteen sisilté on
objektiivinen, ja etti timi sisiltd tismen-
netddn tarkemmin jiljempini.

76. Lisiksi on todettava, ettd tavara-
merkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohta hei-
jastaa yhteiséjen tuomioistuimen oikeus-
kdytintéd, joka koskee immateriaali-
oikeuksien kiyttimisen ja tavaroiden
vapaan litkkuvuuden vilistd suhdetta. Tilea
osin yhteisdjen tuomioistuin on todennut,
ettd 7 artiklan 1 kohta ”on muotoiltu siten,
etti se vastaa yhteisdjen tuomioistuimen
sellaisissa tuomioissa kayttimiid sanamuo-
toa, joissa on perustamissopimuksen 30 ja
36 artiklaa tulkittaessa hyviksytty yhteisén
oikeudessa periaate tavaramerkkiin kuulu-
vien oikeuksien sammumisesta”. 38 Tamai ei

38 — Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-
Myers Squibb ym., tuwomio 11.7.1996 (Kok. 1996,
s. [-3457, 31 kohta).

kuitenkaan tarkoita sitd, etti 7 artiklan
1 kohdalla  olisi  kodifioitu  vastaava
oikeuskiytints, koska kyseisen sidnnoksen
soveltamisala  ulottuu  yhteisonsisiisti
kauppaa laajemmalle.

77. Tassd tarkoituksessa yhteiséjen tuo-

mioistuin totesi asiassa Sebago anta-
massaan tuomiossa, ettd “antaessaan
direktiivin 7 artiklan, jolla rajoitetaan

tavaramerkkiin kuuluvan oikeuden sam-
muminen koskemaan tilanteita, joissa
tavaramerkilld varustetut tavarat on las-
kettu liikkeelle  yhteisossi  (ETA-sopi-
muksen voimaantulon jilkeen ETA-alueel-
la), yhteisdjen lainsddtdji on tdsmenti-
nyt, ettid tavaran markkinoille saattaminen
tamidn alueen ulkopuolella ei sammuta
tavaramerkin haltijan oikeutta kieltda
ilman hinen suostumustaan tapahtuva
ndiden tavaroiden maahantuonti ja niin
valvoa tavaramerkilli varustettujen tava-
roiden ensimmaiistd liikkeelle laskemista
yhteisdssi (ETA-sopimuksen voimaantulon
jilkeen ETA-alueella)”. 32

78. Timid toteamus on tirkei siind mie-
lessd, ettd siind tehddidn ero yhteison-
sisdisten (mukaan lukien ETA-alue) ja
yhteisén ulkopuolisten tilanteiden vililla.
Tallaista erottelua voidaan pitdd esilld ole-
vien asioiden kannalta ratkaisevan tir-
kedni, koska siind miiritellddn lopullisesti
oikeuskdytinnéssi tehtyjen ratkaisujen
ulottuvuus. Yhteis6nsisdisissd tapauksissa
sovelletaan kyseisten tapausten kannalta
merkityksellisessid oikeuskaytinnossi

39 — Mainittu edelld alaviitteessi 4, 21 kohta.
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esiintyvid  perustamissopimuksen 30 ja
36 artiklaa koskevia periaatteita, kun taas
yhteisén ulkopuolisten maiden kanssa
kiytivddn kauppaan liittyviin tilanteisiin
sovelletaan tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 1 kohtaa ainoastaan siksi, etti
direktiivissi on laajalti yhdenmukaistettu
tavaramerkkisuojan laajuus jisenvaltioissa
sammumisperiaatteen osalta. Rinnakkais-
tuojien viitettd, joka koskee tavara-
merkkidirektiivin  tulkitsemisen  viltti-
mittdmyyttd primddrioikeuden asianmu-
kaisten sdinndsten valossa, ei niin ollen
voilda pitdd ongelmattomana. Rinnakkais-
tuojat viittaavat yhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskdytintoén, jonka mukaan EY:n
perustamissopimuksen 28—30 artiklassa ei
tehdd eroa tavaroiden alkuperin perus-
teella, 40 ja viittdvit, ettd tavaramerkkioi-
keuden  yhteis6nlaajuisesta sammumi-
sesta #1 olisi seurauksena tilti osin kielletyn
erottelun tekeminen. Tissi nikemyksessi
ei kuitenkaan oteta huomioon sitd, etti
7 artiklan 1 kohdan mukaisen tavara-
merkkisuojan lihentimisen vaikutukset
eivit rajoitu yhicisSnsisdiseen kauppaan;
tavaramerkkioikeuksien yhteisdnlaajuisen
sammumisen periaatteen soveltaminen ei
koske tavaroiden vapaata liikkkuvuutta
yhteisdssi sellaisten tuotteiden osalta, jotka
on ensin saatettu markkinoille ETA:n
ulkopuolella.

79. Kaikesta edelld esitetystd kiy jo ilmi,
ettd tavaramerkin haltijan antamaan suos-
tumukseen tavaramerkilli varustettujen
tuotteiden  markkinoille  saattamiseksi
ETA:ssa liittyy edellytys siitd, etti tavara-
merkin haltija kiytti tai hinelld oli mah-
dollisuus kdyttdd yksinoikeuttaan ETA:ssa.

40 — Tassd yhteydessi viitataan erityisesti asiaan 125/88, Nij-
man, tuomio 7.11.1989 (Kok. 1989, s. 3533, 11 kohta).

41 — Tassd yhteydessd esitettyjen perustelujen osalta yhtei-
sonlaajuisen sammumisen katsotaan tarkoittavan yhtei-
sossd ja ETA:ssa tapahtuvaa sammumista.
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Tiastd on osoituksena myos se, ettd kan-
sainvilistdi sammumista koskevasta peri-
aatteesta on nimenomaisesti luovuttu
direktiivid sdddettdessi.*? Tdtd lopputu-
losta on tutkittava tdssi yhteydessi tar-
kemmin sammumisperiaatteen  tarkoi-
tuksen mukaisesti.

c) Teleologinen tulkinta

80. Kansallisissa oikeusjirjestyksissi tava-
ramerkkioikeuksien sammumisen periaate
perustuu intressien vertaamiseen tavara-
merkkiin kuuluvien yksinoikeuksien ja tar-
peiden vilisessd ristiriitatilanteessa erityi-
sesti siltd osin kuin kyseiset intressit kos-
kevat kyseisten tavarciden jilleenmyyntii
jalleenmyyntiketjussa. Alkuperdisten tava-
roiden rinnakkaistuonnissa ei nimittiin ole
niinkddn kysymys kuluttajien harhaanjoh-
tamisesta tavaroiden alkuperdn tai aitou-
den suhteen, vaan pikemminkin tavara-
merkkiin yhdistettivin maineen luvatto-
masta kiyttimisestd. Etujen vertaamisella
rajoitetaan tavaramerkin haltijan viliin-
tulo-oikeutta siten, ettei tavaramerkin hal-
tija voi estdd kyseisten tavaroiden edel-
leenmyyntid, mikili hinelli on ollut riit-
tivi mahdollisuus hyoédyntdd tavara-
merkkiin kuuluvia oikeuksiaan kyseisten
tavaroiden ensimmiisen liikkeelle laskemi-
sen yhteydessi.#3 Tavaramerkkioikeuden
sammumisen periaatteen tarkoituksena on

42 — Ks. tissd  yhteydessid julkisasiamies Jacobsin ratkai-
suehdotus asiassa Silhouette (mainittu edelld alaviirteessi
3), ratkaisuehdotuksen 32 kohta.

43 — Ingerl, Rohnke, Markengesetz, 1998, 24 kappale, 5 kohta,
joka koskee sammumisperiaatteen kodifioinnin piimii-
raid Saksassa.
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niin ollen estdd sellaiset tilanteet, joissa
tavaramerkin  haltijan  valvontavalta
aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa kau-
pankdynnille. 44

81. Tavaramerkkioikeuksien sammumisen
periaatteen, sellaisena kuin se on ilmaistu
tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 koh-
dassa, yhteisén oikeuden mukainen tul-
kinta perustuu samaten immateriaali-
oikeuksien suojan ja tavaroiden vapaaseen
liikkkuvuuteen liittyvien vaatimusten vilis-
ten  intressien  vertaamiseen.  Perus-
tamissopimukseen sisdltyvin sisd-
markkinoiden perusajatuksen mukaisesti
tavaramerkkioikeuksien yhteisénlaajuisella
sammumisella pyritdin estimiin se, etti
tavaramerkkioikeuksia kiytettiisiin jdsen-
valtioiden vilisen kaupan rajoittamiseen.

82. Yhteisdjen tuomioistuimen asiaa kos-
keva oikeuskidytinto4S koski sitd, voi-
daanko rinnakkaistuonti muista jisenval-
tioista sallia EY:n perustamissopimuksen
30 artiklan (josta on muutettuna tullut
EY 28 artikla) ja 36 artiklan (josta on
muutettuna tullut EY 30 artikla) valossa.
Asiaa  arvioidessaan  yhteisdjen  tuo-
mioistuin piti ratkaisevan tirkeini sitd,
ettd perustamissopimuksen 36 artiklassa
sallitaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta
yhteismarkkinoilla  koskevat rajoitukset
vain silloin, kun tillaiset rajoitukset ovat
perusteltuja niiden oikeuksien turvaami-
seksi, jotka muodostavat kyseisten oikeuk-
sien sisillon. Tavaramerkkien osalta kau-

44 — Kuten julkisasiamies Jacobs on esittinyt ratkai-
suchdotuksessaan  yhdistetyissi  asioissa ~ C-427/93,
C-429/93, C-436/93 (tuomio mainittu edelld alaviitteessi
38), ratkaisuehdotuksen 60 kohta.

45 — Tuomiot asioissa Deutsche Grammophon (mainittu edelld
alaviitteessd 29), Centrafarm v, Sterling Drug, Centrafarm
v. Winthrop (mainittu edelli alaviitteessa 37) ja Keurkoop
(mainittu edelld alaviitreessi 33).

pallisten oikeuksien ydinsisilténi on se,
ettd tavaramerkin haltijalle annetaan
yksinoikeus kidyttid tavaramerkkii tava-
roiden ensimmaiiseen markkinoille saatta-
miseen ja hidntd suojataan niin sellaisilta
kilpailijoilta, jotka tavaramerkin asemaa ja
mainetta viidrinkdyttden myyvit laitto-
masti kyseiselld tavaramerkilld varustettuja
tuotteita. 46 Yhteiséjen tuomioistuin totesi
arviointinsa  tuloksena, ettd  perus-
tamissopimuksen 36 artikla  ei  kata
oikeutta vedota yksinoikeuteen sellaisissa
tapauksissa, joissa riippumattomat kol-
mannet tahot harjoittavat rinnakkais-
tuontia yhteison sisilli, sellaisten oikeuk-
sien varmistamiseksi, jotka muodostavat
tavaramerkkiin  perustuvien oikeuksien
ydinsisillén, mikili tavaramerkin haltija
itse tai hinen suostumuksellaan joku muu
on laillisesti saattanut kyseiset tavarat
markkinoille tuontijidsenvaltioissa, 47 koska
siltd osin ei voida katsoa olevan kysymys
tavaramerkkioikeuden viirinkiytésti tai
loukkaamisesta.

83. Kolmansista maista tulevan rinnak-
kaistuonnin osalta on tosin tutkittava,
voidaanko tillaisten nikokantojen katsoa

soveltuvan suoraan my6s tulkittaessa
tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 koh-
taa, siltd osin  kuin rinnakkaistuonti

yhteisén ulkopuolisista maista ei vaikuta
tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. 48
Aiemmin on jo viitattu siihen, 4 etti tava-
ramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohtaa —

46 — Ks. ainoastaan asiassa Centrafarm v. Winthrop annettu
tuomio (mainittu edelld alaviitteessd 30), tuomion 7 kohta
ja sitd seuraava kohta.

47 — Mainittu edelld alaviitteessi 30, 9—11 kohta.

48 — Julkisasiamies Jacobs on ilmaissut epiilevin kantansa
tissd suhteessa asiassa Sithouette antamassaan ratkai-
suchdotuksessa (tuomio mainittu edelld alaviitteessi 3),
ratkaisuehdotuksen 49 kohta ja sitd seuraava kohta. Jul-
kisasiamies Jacobs viittaa tissi yhteydessi asiaan 51775,
EMI Records, tuomio 15.6.1976 (Kok. 1976, s. 811;
Kok. Ep. 11, s. 123).

49 — Ibid., 33 kohta ja sitd seuraavat kohdat.
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ja siten tavaramerkkioikeuksien yhteison-
laajuisen sammumisen periaatetta — on
kiytettivd arvioinnissa, koska tiltd osin
toteutettu jisenvaltioiden lainsddddannon
tiydellinen lihentiminen yhteison tasolla
vaikuttaa ulkomaankauppasuhteisiin. Kui-
tenkin siltd osin kuin viitetddn, ettid tava-
ramerkkidirektiivin 7 artiklaa on myo6s
kolmansista maista tulevan rinnakkais-
tuonnin osalta tulkittava samalla tavalla
kuin perustamissopimuksen 30 artiklaa,
koska ”yhteistjen tuomioistuimen oikeus-
kdytinnén mukaan sekd direktiivin
7 artiklan  ettd  perustamissopimuksen
36 artiklan tarkoituksena on sovittaa
yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa ‘ja
tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteis-
markkinoilla koskevat perustavanlaatuiset
intressit”, 50 kyseistd viitettd ei voida pitdd
riittdvian vakuuttavana, koska 7 artiklan
tavoitteena ei voi kolmansista maista tule-
van rinnakkaistuonnin osalta olla tavara-
merkkioikeuden suojaa koskevien intres-
sien yhteensovittaminen tavaroiden
vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla
koskevien intressien kanssa, joihin e tdled
osin vaikuteta.

84. Se, ettd tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 1 kohtaa sovellettaisiin ero-
tuksetta toisaalta yhteisdnsisdiseen kaup-
paan ja toisaalta tuontiin kolmansista
maista, johtaisi tilanteeseen, jossa ei otet-
taisi huomioon kulloistenkin  ldhto-
tilanteiden vilisid eroavaisuuksia: yhtei-
sonsisdisessd rinnakkaistuonnissa tavara-
merkilld varustettujen tuotteiden madrai-
misvallan  siirtyminen  ja  kyseisten
tuotteiden markkinoille saattaminen ETA-
alueella tapahtuvat samaan aikaan, kun

50 — Asia C-379/97, Pharmacia & Upjohn v. Paranova, tuomio
12.10.1999 (Kok. 1999, s. 1-6927, 30 kohta), jossa viita-
taan yhdistetyissi asioissa Bristol-Myers Squibb ym.
annertuun tuomioon {mainittu edelid alaviitteessi 38),
tuomion 40 kohta.
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taas kolmansista maista yhteis66n tuotavan
rinnakkaistuonnin osalta niin ei tapahdu.
Tastd on viistimirttd seurauksena se, ettd
kyseisissi  tapauksissa  mahdoilisuudet
ohjata myyntii ovat erilaiset, mikd on
oteftava  riittdvisti huomioon tavara-
merkkisuojaa ja tavaroiden vapaata liik-
kuvuutta koskevia intressejd verrattaessa.

85. Tdstd seuraa, ettd vaikka yhteisdjen
tuomioistuimen  oikeuskidytintod, joka
koskee immateriaalioikeuksien kiyttami-
sen yhteensoveltuvuutta perusvapauksien
kanssa, ei voidakaan suoraan soveltaa esilld
oleviin asioihin, kyseisen oikeuskdytannon
perustana olevat arvioinnit on kuitenkin
otettava huomioon. Tissd kohdassa on
tosin korostettava sitd, ettel intressivertai-
lun lihtékohta — tavaramerkkioikeuksien
ydinsisilté6 — maidriydy sen mukaan,
missd tavaroiden ensimmiinen liikkeelle
laskeminen tapahtui, vaan timin mukaan
méirdytyvit toisiinsa vertailtavat intressit.

86. Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien
ydinsisillén osalta julkisasiamies Jacobs on

todennut yhdistetyissi asioissa Bristol-
Myers Squibb  antamassaan  ratkai-
suehdotuksessa 51 seuraavaa:

”Kaikissa kehittyneissa oikeus-
jarjestelmissa turvataan elinkeinon-

harjoittajille oikeus kiyttdd tiettyjd erot-
telukykyisia merkkejd ja tunnuksia tava-

51 — Mainittu edelid alaviitteessid 38, 72 kohta.



. ZINO DAVIDOFF JA LEVI STRAUSS

roissaan. Jarjestelmit toimivat niin, a)
jotta elinkeinonharjoittajat voisivat suojata
tavaroidensa mainetta ja estid sen, etti
hiikailemittomit kilpailijat muutoin saat-
taisivat myydd omia tuotteitaan toisen
vakiintuneen maineen omaavina tuotteina
varastaakseen oikeudenhaltijan goodwillii,
ja b) jotta kuluttajat voisivat tehdi tietoiset
ostovalintansa luottaen siihen, etti samalla
nimelli myydyt tuotteet ovat periisin
samasta lihteestd ja ettd ne ovat yleensi
laadultaan yhdenmukaisia. Tilli tavoin
tavaramerkkilainsiddannoslli pyritdian suo-
jaamaan tavaramerkin haltijan etujen
lisiksi kuluttajan etuja. Se, etti tavara-
merkilld suojataan sen haltijan etuja anta-
malla sille oikeus estdd kilpailijoita saa-
masta perusteetonta etua tavaramerkin
haltijan kaupallisesta maineesta, merkitsee
yhteistjen tuomioistuimen oikeus-
kiytdnnossé  omaksutun  nikemyksen
mukaan sitd, ettdi tavaramerkin ydin-
sisdltond ovat oikeudenhaltijalle myénnetyt
yksinoikeudet. Yhteiséjen tuomioistuimen
mukaan tavaramerkin keskeinen tehtivi
on suojata kuluttajien etuja takaamalla sen,
ettd kaikki merkilld varustetut tuotteet ovat
samaa kaupallista alkuperdi. Nimi tava-
ramerkin suojan kaksi osaa ovat tietenkin
saman kolikon kaksi puolta.”

Sellaisten tuotteiden rinnakkaistuonnissa,
joita ei ole muutettu, kysymys ei ole tuot-
teiden alkuperistd — esilld olevissa asioissa
kyseisten tuotteiden aitoutta ei myéskiin
ollut riitautettu — vaan kysymys on
pikemminkin tavaramerkin haltijalle kuu-
luvasta mahdollisuudesta kayttdd yksin-
oikeuttaan ETA:ssa.

87. Yhteisonsisdistdi kauppaa koskevan
alemmin mainitun yhteiséjen tuomioistui-
men oikeuskiytinnéns2 mukaan tavara-
merkin haltija voi vedota tavaramerkki-
oikeuteensa perustamissopimuksen
30 artiklan valossa vain silloin, kun hin
ndin pyrkil suojaamaan tavaramerkkiin
kuuluvia yksinoikeuksiaan. Niihin yksin-
oikeuksiin kuuluu myés tavaramerkin hal-
tijan oikeus ”paittdd vapaasti hinen tuot-
teensa markkinoille saattamista koskevista
edellytyksisti”.53 Niin ollen tavara-
merkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan
mukainen suostumus koskee markkinoille
saattamisen laajimpaan ohjausvaltaan liit-
tyvdd yksinoikeutta: vetoaminen tavara-
merkkioikeuteen rinnakkaistuonnin esti-
miseksi on hyviksyttdvdd vain silloin, kun
tavaramerkin haltija ei vield ole kiyttinyt
yksinoikeuttaan ohjata tavaroiden markki-
noille saattamista ETA:ssa tai ei ole voinut
ndin  tehdd.  Tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 1 kohdan perustana olevan
arvioinnin mukaan tavaramerkin haltijan
oikeudet sitd vastoin sammuisivat kolman-
sista maista tuotavan rinnakkaistuonnin
osalta, mikili tavaramerkin haltijalla oli
mahdollisuus tai olisi voinut olla mahdol-
lisuus ohjata kyseisten tuotteiden markki-
noille saattamista ETA:ssa.

88. Nidin ollen on tarpeen tarkastella
lahemmin markkinoille saattamisen ohjaa-
miseen liittyvidi arviointiperustetta. Asiassa

52 — Tuomiot asioissa Deutsche Grammophon (mainittu edells
alaviitteessii 29), Centrafarm v. Sterling Drug sekid Cent-
rafarm v. Winthrop (mainittu edelli alaviitteessi 37) ja
Keurkoop {mainittu edelli alaviitteessd 33).

53 — Asia 19/84, Pharmon v. Hoechst, tuomio 9.7.1985
(Kok. 1985, s. 2281, 25 kohta; Kok. Ep. VIII, s. 275).
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IHT Internationale Heiztechnik 22.6.1994
antamassaan tuomiossa vhteisGjen tuo-
mioistuin totesi yhteisonsisdisen kaupan
osalta seuraavaa:

”Tdtd niin sanottua tavaramerkkioikeuden
sammumisen periaatetta sovelletaan silloin,
kun tavaramerkin haltija tuontivaltiossa ja
tavaramerkin haltija vientivaltiossa ovat
samat tai, vaikka ne olisivat eri henkil6iti,
ne ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa.
Timid voi koskea monenlaisia tilanteita:
tuotteet on laskenut liikkeeseen joko sama
yritys, kdyttéluvan saaja, emoyhti6, saman
konsernin tytiryhti6 tai yksinmyyja.” >4

89. Tavaramerkkioikeuksien sammumisen
periaatetta — tavaramerkkiin perustuvien
oikeuksien rajoituksena — on ndin ollen
tulkittava suppeasti ja tavaramerkki-
oikeuksien sammumiseen yhteison-
sisdisessd kaupassa johtava suostumus
on katsottava annetuksi, mikili tavara-
merkin haltija ja tavaramerkilli varus-
tettujen tuotteiden myyjiSS ovat talou-
dellisesti sidoksissa toisiinsa. Tdmid ar-
viointiperuste vaikuttaa kuitenkin hyvin
yleiseltd, ja se saatetaan ymmirtdd jopa
niin, ettd se kattaa tavaramerkin haltijan ja
tavaramerkilli varustettujen tuotteiden
ostajan  vilisen suhteen. Kolmansista
maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta
kyseinen arviointiperuste ei niin ollen vai-

54 — Mainirtu edelld alaviitteessi 35, 34 kohta.

55 — Koska riippumaton rinnakkaistuoja ei ole kyseisen tava-
ramerkin haltija, asiassa IHT Internationale Heiztechnik
kiytettyd kaavaa voidaan jo tistikin syystd soveltaa
ainoastaan rajoitetusti.
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kuta mydskdin kovin hyodylliseltd, koska
kyseisissd tapauksissa jalleenmyynti
ETA:ssa tapahtuu yleensid jilleenmyynu-
ketjun myohiisessd vaiheessa — riippu-
mattoman kolmannen tahon vilitykselld.
Saattaisi kuitenkin olla riittimatonta torjua
tavaramerkkioikeuden sammumisen peri-
aatteellinen  mahdollisuus  viittaamalla
yksinomaan rinnakkaistuojan — mahdol-
liseen — riippumattomuuteen.

90. Asiassa Sebago antamassaan tuo-
miossa 56 yhteiséjen tuomioistuin tukeutui
sitd vastoin olennaisilta osin tavaramerkin
haltijan mahdollisuuteen mairitd tavara-
merkilli varustettujen tavaroiden ensim-
mdisestd litkkeelle laskemisesta yhteisossi
(ETA-sopimuksen voimaantulon jilkeen
ETA-alueella). Komissio huomauttaa tiltd
osin, ettei timi kata sellaisia tilanteita,
joissa emoyhtid tai tytiryhtic saattaa
tavarat markkinoille, ja ettd sellaisissa
dilanteissa, joissa kdyusluvan saaja saattaa
tavarat markkinoille, kyseinen nikemys on
siltd osin episelvi, ettd tavaramerkin hal-
tija ei voi suoraan maddritd sitd, ettd
kiyttoluvan haltija saattaa tuotteet mark-
kinoille.

91. Suostumuksen kisitteen edelld méiri-
tellyn tarkoituksen mukaisesti on lihdet-
tdvd siitd, ettd sekid taloudelliseen riippu-
vuussuhteeseen  ettd  valvontavaltaan
perustuva nikékohta koskevat lopulta
ainoastaan yhtd arviointiperustetta, nimit-
tdin tavaroiden ensimmiisen liikkeelle las-
kemisen ohjaamista ETA-alueella. Asiassa
Sebago annetun tuomion tausta-ajatuksena
ei ollut vilitén valvontavalta, vaan pikem-

§6 — Mainittu edelld alaviitteessd 4, 21 kohta.
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minkin mahdollisuus jakelukanavan maa-
rittimiseen, toteuttamiseen tai valvontaan.
Niin  ymmirrettynd maidrddmisvaltaan
perustuvaan arviointiperusteeseen sisiltyy
hyvinkin se, etti tuotteet saattaa markki-
noille jokin saman konsernin yrityksista.

92. Tissd yhteydessi on huomautettava
asiassa Merck ja Beecham annetun tuo-
mion mukaisesti, 5’ etti olennaista ei ole
oikeuden tosiasiallinen kiyttiminen, vaan
pelkkd mahdollisuus kayttdid kyseistd
oikeutta, koska muutoin tavaramerkin
haltija voisi vedota oikeuksiinsa myos sen
jilkeen, kun tuotteet on laskettu ensim-
maiistd kertaa liikkeelle ETA:ssa, jos esi-
merkiksi tuotteet tuotaisiin maahan jonkin
sellaisen jdsenvaltion kautta, jossa tavara-
merkkisuojaa ei ole.

93. Tavaramerkin haltijan ei niin ollen

voida katsoa antaneen suostumustaan
tuotteiden  markkinoille  saattamiseen,
mikili hinelli ei ollut mahdollisuutta

midritd tavaramerkilld varustettujen tuot-
teiden ensimmaiisestd litkkeelle laskemi-
sesta ETA:ssa. 58

94, Sit4, tulisiko asiassa IHT Internationale
Heiztechnik annetussa tuomiossa mai-
nittuja tilanteita pitdd tyhjentdvind silld
seurauksella, ettd tavaramerkkioikeuksien

57 — Yhdistetyt asiat C-267/95 ja C-268/95, tuomio 5.12.1996
(Kok. 1996, s. 1-6285).

58 — Asiassa Pharmon v. Hoechst annetun tuomion mukaisesti
(mainittu edelld alaviitteessd 53) tavaramerkkioikeuksien
sammurnisen periaatetta ei sovelleta pakkolisensseihin.

sammumisen hyviksyminen olisi poissul-
jettua muissa tapauksissa, ei tarvitse tdssi
yhteydessi ratkaista, varsinkin kun otetaan
huomioon komission perustellusti koros-
tama erilaisten tilanteiden runsaus.

95.Kun otetaan  huomioon  ldhts-
tilanteiden erilaisuus, asiassa IHT Inter-
nationale Heiztechnik annetussa tuomiossa
kiytetyn periaatteen soveltaminen rinnak-
kaistuontiin kolmansista maista vaikuttaa
ongelmalliselta, sitd osin  kuin tdssd
tapauksessa* kyseisten tuotteiden ensim-
miinen tosiasiallinen markkinoille saatta-
minen ei tapahdu samaan aikaan kuin
tuotteiden ensimmiinen markkinoille saat-
taminen ETA:ssa. Tillaisissa tapauksissa
rinnakkaistuoja el nimittdin yleensd ole
millian tavalla sidoksissa tavaramerkin
haltijaan. Tistd et kuitenkaan viistimattad
seuraa, ettd tavaramerkkiin perustuvien
oikeuksien sammuminen olisi kolmansista
maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta
aina poissuljettua, mikili tavaramerkin
haltijalla ei tillaisissa tapauksissa nimittdin
vield ollut tai ei saattanut olla mahdolli-
suutta vedota ETA:ssa yksinoikeuteensa.
Sammumisperiaatteen tarkoituksen
mukaista on pikemminkin verrata toisiinsa
tavaroiden vapaasta liikkkuvuudesta johtu-
via vaatimuksia ja tavaramerkkioikeuden
suojaa koskevia intressejd ja arvioida niin
siti, saattoiko tavaramerkin haltijan toi-
minta kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvit
seikat huomioon ottaen synnyttdd tavaroi-
den myohempien ostajien luottamuksen
sithen, ettd tavaramerkin haltija olisi luo-
punut tavaramerkkioikeutensa kayttdimi-
sestd siind yhteydessd, kun tuotteet saa-
tettiin ensimmadistd kertaa markkinoille
ETA:ssa.

59 — Ks. edella 84 kohta.
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96. Huomioon otettavaksi jdi tilloin kui-
tenkin vield tavaramerkkidirektiivin 5 ja
7 artiklaan  sisiltyvd  oikeuspoliittinen
peruspiitds, jonka mukaan tavaramerkin
haltijalla on kolmansista maista tulevan
rinnakkaistuonnin  osalta oltava peri-
aatteessa mahdollisuus vedota tavara-
merkkioikeuksiinsa, kun tavarat saatetaan
ensimmiistd kertaa markkinoille ETA:ssa,
eikdi tihdn oikeuteen vaikuta se, onko
tavaramerkin haltija itse tai hdnen suostu-
muksellaan joku muu saattanut kyseiset
tuotteet markkinoille kolmansissa maissa,
sittd osin kuin hidn ei nidin ohjannut tai ei
voinut ohjata tavaroiden ensimmadisti liik-
keelle laskemista ETA:ssa.

97. Huomiota on my6s kiinnitettdvi tava-
ramerkkioikeuksien sammumisen peri-
aatteen perustana clevaan intressien
tailemiseen, jonka mukaan tavaramerkki-
oikeuksien kiyttiminen ei saa vapaaseen
liikkkuvuuteen liittyvien intressien osalta
ylittdd sitdi, mikd on tarpeen tavara-
merkkioikeuden ydinsisillén muodostavien
oikeuksien turvaamiseksi.

98. Mikili tavaramerkin haltija menettii
kyseisten  tuotteiden  mairdamisvallan
ennen niiden ensimmadistd liikkeelle laske-
mista ETA:ssa, kuten kolmansista maista
tuotavan rinnakkaistuonnin osalta tapah-
tuu, tavaramerkin haltija saattaa pyrkid
ohjaamaan tuotteidensa jilleenmyyntid jo
kyseisten tuotteiden ensimmdiisen tosi-
asiallisen liikkeelle laskemisen yhteydessid
esimerkiksi sopimalla myyntikielloista,
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ostajan  mdadrddmisvallan  alueellisista
rajoituksista, vientikiellosta ja niin edel-
leen. Tavaramerkin haltijan myyntipoli-
tilkkkaan kuuluvien toimenpiteiden sisil-
l6std riippuen kyseiset toimenpiteet saatta-
vat kuitenkin aiheuttaa suojaa ansaitsevaa
luottamusta muissa sopimuspuolissa. Til-
lainen oikeustoimiin kohdistuva luottamus
olisi kuitenkin otettava huomioon tavara-
merkkioikeuden suojaa koskevien intres-
sien ja vapaasta litkkkuvuudesta johtuvien
vaatimuksien vilttimittdmissd vertaami-
sessa siten, ettd vaikka kyseisissd tapauk-
sissa oikeus vedota tavaramerkkioikeuteen
onkin oltava periaatteessa taattu tavara-
merkkioikeuksien yhteisonlaajuisen sam-
mumisen periaatteen mukaisesti, tavara-
merkin haltija ei saa tillin kuitenkaan
menetelld eri tavalla kuin tuotteiden tosi-
asiallisen ensimmiisen markkinoille saat-
tamisen yhteydessi.

99. Kolmansista maista tulevan rinnak-
kaistuonnin osalta tavaramerkin haltijan
suostumus kyseisten tuotteiden markki-
noille saattamiseen ETA:ssa tarkoittaa niin
ollen sité, ettd tavaramerkin haltija luopuu
yksinoikeudestaan ohjata markkinoille
saattamista ETA:ssa. Kansallisen tuo-
mioistuimen asiana on yhteisén oikeuden
mukaiset nikokohdat huomioon ottaen
tutkia, voidaanko tavaramerkin haltijan
toiminnan katsoa kaikkien kyseiseen
tapaukseen liittyvien seikkojen valossa tar-
koittavan tillaista luopumista.

100. Tillaisen tarkastelun tulos olisi kui-
tenkin yhteensovitettava tavaramerkkidi-
rektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisen



ZINO DAVIDOFF JA LEVI STRAUSS

tavaramerkkioikeuksien yhteisénlaajuisen
sammumisen kanssa siltid osin, ettei tillai-
sen luopumisen hyviksymiseen sovelletta-
valla epitavallisen alhaisella mittapuulla
tehdd kiytinndssd mahdottomaksi sitd,
ettd tavaramerkin haltija voi vedota yksin-
oikeuteensa tavaroita ensimmdiisen kerran
yhteiséssd tai ETA:ssa markkinoille saa-
tettaessa. Tdltd osin nidyttdd myos tarpeel-
liselta tarkastella niin kutsuttuja ”suostu-
musolettamia”.

B Tavaramerkkidirektivin 7 artiklan

2 kohdan tulkinta

101. Asiassa C-414/99 yhteiséjen tuo-
mioistuinta pyydetdin esittimidin nike-
myksensid tavaramerkkidirektiivin 7 artik-
lan 2 kohdan tulkinnasta. Mikili Davi-
doffin tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
1 kohdan mukaisten oikeuksien on katsot-
tava sammuneen, on tutkittava kysymystd
siitd, voisiko Davidoff vedota perus-
teltuihin syihin 2 kohdan mukaisesti, var-
sinkin — ilmeisesti kosmetiikkadirektii-
vissd sdddettyjen — erdnumeroiden poista-
misen osalta, voidakseen niin estii tava-
roiden rinnakkaistuonnin  kolmansista
maista.

102. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
1 kohdan mukaisen suostumuksen kaisit-
teen ehdotetun tulkinnan valossa 7 artiklan
2 kohtaa koskevista kysymyksistd esitettyjd
huomautuksia on pidettivd toissijaisina.
Siitd huolimatta erityisesti komission esit-
timit 7 artiklan 2 kohdan merkityk-
sellisyyttd koskevat perustelut nidyttivit
tutkimisen arvoisilta, koska ne liittyvit
perustavaa laatua olevaan systemaattiseen
kysymykseen.

103. Komission nikemyksen mukaan
tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 koh-
taa ei voida soveltaa piiasian tosiseikkoi-
hin, koska tdlléin ei olisi kysymys kysei-
sessd sddnnoksessi tarkoitetusta ”laskemi-
sesta uudelleen liikkeelle” siltd osin kuin
tavaramerkin haltijan voitaisiin katsoa
antaneen  suostumuksensa  tavaroiden
markkinoille saattamiseen ETA:ssa.
Komission mukaan 7 artiklan 2 kohtaa ei
voida kiyttdd tavaroiden ensimmaiisen
litkkeelle laskemisen vastustamiseen
ETA:ssa.

104. Tiltd osin on todettava, ettdi 1 koh-
dassa tarkoitettu markkinoille saattaminen
ei — suostumukseen liittyvisti  kysy-
myksestd riippumatta — koske tavaroiden
myymistd lopullisille kuluttajille, vaan
kyseisten tuotteiden vilittémin maidrai-
misvallan  luovuttamista.  Kolmansista
maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta on
ndin ollen ensinnikin tarkasteltava sitd,
onko tavaramerkin haltija antanut suostu-
muksensa tuotteiden tuonnille ETA:han, ja,
mikili kysymykseen vastataan myoOntid-
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visti, lisdksi on tutkittava my®s siti, voiko
tavaramerkin haltija estdd tuotteiden myo-
hemmin jakelun ETA:ssa — tavallisesti
tilloin on kysymys myynnistid lopullisille
kuluttajille — 7 artiklan 1 kohdan mukai-
sesti. Siltd osin kuin komissio ainoastaan
korostaa, etti 7 artiklan 2 kohdassa tar-
koitettu ”laskeminen uudelleen liikkeelle”
koskee vilttimittd sellaisia liiketoimia,
jotka tehddin sen jilkeen, kun kyseiset
tuotteet on laskettu liikkeelle tavaramerkin
haltijan suostumuksella, komissio ei osoita,
ettd 7 artiklan 2 kohtaa ei periaatteessa
voitaisi soveltaa nyt esilli olevan kaltaisiin
tapauksiin.

105. Tiltd kannalta katsottuna saattaisi
hyvinkin olla tarpeen tarkastella kisitteen
“perustellut syyt” tulkintaa. Siinnéksen
systematiikasta ja tarkoituksesta voidaan
pditelld, ertd 7 artiklan 2 kohta liittyy
alemmin esitettyyn 0 arviointiin. Mikaili
tavaramerkin haltija tai hinen suostu-
muksellaan joku muu on saattanur tavara-
merkilld varustetut tuotteet markkinoille
ETA:ssa, tavaramerkin haltija voi estdi
tavaramerkin  kidyttimisen 7 artiklan
2 kohdan mukaan vain silloin, kun tava-
roiden myShempi jakelu vaikuttaisi tava-
ramerkin keskeiseen tehtidviin tavalla, jota
tavaramerkin haltijan ei voitasi edellyteis
hyviksyvin.

60 — Ks. edelli 80 kohta ja sitd seuraava kohta,
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106. Davidoff ei ole viittinyt pidasian
oikeudenkiynnissd, ettd tavaramerkin
maineelle aiheutuisi vahinkoa siitd, ettid
valtuuttamaton  maahantuoja  saattaa
kyseiset tuotteet markkinoille. Davidoff
vetosi siihen, etti erinumeroiden poista-
minen vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

107. Tdllaisessa tilanteessa vastakkain ovat
ndin  ollen rinnakkaistuojan mahdolli-
simman vapaata markkinoille saattamista
koskeva intressi — jilleenmyyntiketjun
”heikot” kohdat mahdollisimman pitkille
salaten — ja tavaramerkin haltijan intressi
suojata niitd oikeuksia, jotka muodostavat
tavaramerkkioikeuden ydinsisillén: Niita
intressejd verrattaessa “on otettava huo-
mioon tavaramerkin keskeinen tehtivi sen
takaajana, ettd kuluttaja tai loppukayttiji
voi olla varma tavaramerkilli varustetun
tuotteen alkuperdsti ja erottaa tuotteen
toisista tuotteista sekoittamatta niiti niihin.
Tamin alkuperin takaaminen tarkoittaa
sitd, ettd kuluttaja tai loppukiyttdji voi
olla varma siitd, ettid tuotteen sen alkupe-
rdisessd muodossa hankkinut muu yritys ei
ole muuttanut ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta kuluttajalle tai loppukaytti-
jlle tarjottua, tavaramerkilli varustettua

tuotetta aikaisemmassa myynti-
portaassa”. 61
61 — Asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997

(Kok. 1997, s. 1-6227, 24 kohta), jossa viitataan asiaan
102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978
(Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta; Kok. Ep. IV, 5. 107) ja
yhdistettyihin asioihin C-427/93, C-429/93 ja C-436/93,
Brisklog Myers Squibb ym., mainittu edelli alaviitteessi 38,
47 kohra.
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108. Ennakkoratkaisupyynnén  esittinyt
tuomioistuin esittdd periaatteessa kolme
kysymysti, jotka koskevat tavaramerkki-
direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tettuja perusteltuja syiti. Kaksi ensim-
miistd kysymystid koskevat tavaramerkin
mainetta, kun taas kolmannessa kysy-
myksessd  kisitellddn sitd, voidaanko
ilmeisesti lakiin perustuvan velvollisuuden
vuoksi tuotteisiin kiinnitettyjen eridnume-
roiden poistamista tai poispyyhkimistd
pitdd perusteltuna syynd ja missd olo-
suhteissa niin voidaan tehdai.

1. Tavaramerkin maineen vahingoittumi-
nen

109. Asiassa Parfums Christian Dior anta-
massaan tuomiossa 2  yhteisdjen  tuo-
mioistuin totesi seuraavaa: > — — tavara-
merkin maineen vahingoittuminen voi
periaatteessa olla direktiivin 7 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe,
jonka vuoksi tavaramerkin haltija voi kiel-
tid hinen itsensi tai jonkun muun hidnen
suostumuksellaan yhteiséssi markkinoille
saattamien tavaroiden laskemisen uudel-
leen liikkeelle. Tavaramerkilli suojattujen
tavaroiden uudelleen pakkaamiseen liitty-
vin vyhteiséjen tuomioistuimen oikeus-
kdytinnon mukaan tavaramerkin haltijalla
on lainmukainen tavaramerkkioikeuden
ydinsisiltoon liittyvd intressi estdd uudel-
leen pakattujen tavaroiden markkinoille
saattaminen, jos uudelleen pakattujen
tuotteiden ulkoasu on omiaan vahingoitta-
maan tavaramerkin mainetta. — — Kun on
kyse piddasian kaltaisesta tapauksesta, jossa
tavarat ovat ylellisyys- ja prestiisituotteita,

62 — Asia C-337/95, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013).

jalleenmyyjin ei pidd toimia epilojaalisti
tavaramerkin haltijan perusteltuihin int-
resseihin nihden. Hinen on siis yritettdva
vilttad sitd, ettd hidnen mainontansa hei-
kentidisi tavaramerkin arvoa vahingoitta-
malla mielikuvaa kyseisten tavaroiden
kiehtovuudesta ja arvokkuudesta ja tava-
roista saatavaa ylellisyyden tuntua.” 63

110. Asiassa Parfums Christian Dior
annettu tuomio koski tavaramerkin kayt-

timisti mainonnassa. Asiassa Bristol-
Myers Squibb ym.®* antamassaan tuo-
miossa yhteisdjen tuomioistuin  kaytti
samoja perusteluja tuotteiden myynti-

tarkoituksiin tapahtuvan uudelleen pak-
kaamisen osalta:

”Vaikka pakkauksessa olisikin merkintd
siitd, kuka tuotteen on pakannut uudelleen,
ei voida sulkea pois sitdi mahdollisuutta,
ettd tavaramerkin maine ja siten myos
tavaramerkin haltijan maine saattavat kui-
tenkin kirsii uudelleen pakatun tuotteen
riittAmateomistd  ulkoasusta. Tillaisissa
tapauksissa tavaramerkin haltijalla on
lainmukainen tavaramerkkioikeuden ydin-
sisdltoon liittyvd intressi estdd tuotteen
markkinoille saattaminen. Sen arvioimi-
seksi, saattaako uudelleen pakatun tuotteen
ulkoasu vahingoittaa tavaramerkin mai-
netta, on otettava huomioon tuotteen
luonne ja ne markkinat, joille se on tar-
koitettu myytaviksi.”

63 — Mz;li‘rjlittu edelld alaviitteessd 62, 43 kohta ja sitid seuraavat
ohdat.

64 — Mainittu edelli alaviitteessd 38, 75 kohta,
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111. Asiassa  Parfums Christian Dior
annetusta tuomiosta ilmenee lisiksi, ettd
maineen vahingoittumista voidaan pitis
perusteltuna syyni vain silloin, kun til-
lainen vahingoittuminen on huomatta-
vaa. 63

112. Tavaramerkin maineen huomattava
vahingoittuminen hyviksytdin ndin ollen
yhteisdjen tuomioistuimen oikeus-
kdytinnén mukaan 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetuksi perustelluksi syyksi.

2. Eranumeroiden poistaminen tai pois-
pyyhkiminen

113. Téssid yhteydessi olennainen kysymys
koskee siti, kattaako tavaramerkkidi-
rektiivin 7 artikian 2 kohta erinumeroiden
poistamisen tai poispyyhkimisen, kun eri-
numerot ilmeisesti on merkittivi tuotteisiin
direktiivin  76/768/ETY tiytdntéénpano-
siannosten noudattamiseksi ja  rikos-
oikeudellisten seuraamusten uhalla.

114. Yhteistjen tuomioistuimella oli jo
tilaisuus esittii nikemyksensi samankal-
taisesta tapauksesta asiassa Loendersloot
antamassaan tuomiossa. Nyt tarkastelta-
vana olevan asian tavoin tavaramerkin
haltija vetosi asiassa Loendersloot yhteison
oikeuden mukaiseen merkitsemisvelvolli-

65 — Mainittu edelli alaviitteessi 62, 46 ja 47 kohra.
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suuteen, kun taas rinnakkaistuoja korosti
yksiléivien numerosarjojen poistamisen tai
poispyyhkimisen vilttimattomyyttd rin-
nakkaistuonnin toteuttamiseksi. Yhteisojen
tuomioistuin totesi tilti osin seuraavaa: 66

”Kuitenkin on huomattava, etti yksilsivien
numerosarjojen kiinnittiminen voi olla
tarpeen, jotta nimi valmistajat pystyvit
noudattamaan laillisia velvoitteita, joita
ovat etenkin elintarvike-erin tunnista-
mismerkinnéistd 14 pdivind kesikuuta
1989 annetusta neuvoston direktiivistid
89/396/ETY (EYVL L 186, s. 21) johtuvat
velvoitteet, tai ettid ne voivat olla tarpeen
muiden yhteison oikeuden kannalta tir-
keiden ja laillisten tavoitteiden, kuten vial-
listen tuotteiden vetimisen pois markki-
noilta ja jiljitelmien kaupan rajoittamisen,
toteuttamiseksi.

Niin ollen on todettava, etti jos yksiloivit
numerosarjat on Kkiinnitetty — — mai-
nittujen tavoitteiden kaltaisten tavoitteiden
vuoksi, se ettd tavaramerkkioikeuden hal-
tija vetoaa tihidn oikeuteensa estiikseen
muuta yritystd poistamasta ja sitten uudel-
leen kiinnittimistd tai korvaamasta tava-
ramerkillid varustetut etiketit poistaakseen
yksiloivdt numerosarjat, ei johda jisenval-
tioiden vilisten markkinoiden keinotekoi-
seen jakamiseen. Tillaisissa tilanteissa ei
ole syytd rajoittaa niitd oikeuksia, joithin
tavaramerkin haltija voi vedota perus-
tamissopimuksen 36 artiklan perusteella.”

66 — Tuomio mainittu edelli alaviitteessi 61, 41 kohta ja siti
seuraava kohta.
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115. Myés tissd yhteydessi nayctdd olevan
tarpeen tutkia kysymystd tillaisten pdi-
telmien soveltamisesta nyt esilli oleviin
asioihin, koska esilli olevia asioita koske-
vat oikeussiinnét sisiltyvit tavaramerkki-
direktiivin 7 artiklaan, eikd  perus-
tamissopimuksen 36 artiklaa (josta on
muutettuna tullut EY 30 artikla) sovelleta.
Komissio ei pidi tdtd esteend ja viittaakin
tiltd osin jo aiemmin kisiteltyyné7 yhtei-
sbjen  tuomioistuimen  vakiintuneeseen
oikeuskiytintoon. Siltd osin kuin kysei-
sessi oikeuskdytinnossid pidetiin merki-
tykseltiin keskeiseni jisenvaltioiden vili-
sen kaupan rajoittamista ja pyrkimystd
markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen,
oikeuskiytinnossd merkityksellisind pidet-
tyjen nikokohtien suoraa soveltamista
esilli olevien asioiden olosuhteisiin ei kui-
tenkaan voida pitdd mahdollisena.

116. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja
tavaramerkkiin  perustuvien oikeuksien
kiyttimisen vilisestd suhteesta esitettyjen
toteamuksien mukaisesti 6% sen, ettd tava-
ramerkkioikeuksia kidytetddn 7 artiklan
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla yhtei-
sonsisdisen kaupan puitteissa, katsotaan
muodostavan sellaisen poikkeuksen tava-
roiden vapaaseen liikkuvuuteen, joka on
sallittu vain siind tapauksessa, ettid kyseisen
oikeuden kiyttiminen on perusteltua
tavaramerkkioikeuden ydinsisillon muo-
dostavien oikeuksien turvaamiseksi. Taltd
osin kansallisen tuomioistuimen on tutkit-
tava myos sitd, kiytetdinké tavaramerkki-
oikeutta perustellun tavoitteen toteutta-
miseen suhteellisuusperiaatteen mukaisin
keinoin.

67 — Mainittu edelld alaviitteessa 50.
68 — Ks. edelld 82 kohta.

117. Tillainen  lihestymistapa  niyttdd
soveltuvan myos merkkitavaroiden rin-
nakkaistuontiin kolmansista maista. Tava-
ramerkin haltijan oikeuksien ja tuotteiden
ostajan kyseisten tavaroiden vapaata mai-
rddmisvaltaa koskevan intressin vilisessd
ristiriitatilanteessa tavaramerkkioikeuksien
kiyttiminen niyttdisi olevan perusteltua
vain_silloin, kun se on tarpeen tavara-
merkkioikeuden ydinsisillén muodostavien
oikeuksien turvaamiseksi. Niin ollen myds
nyt esilli olevassa tapauksessa olisi asiassa
Loendersloot annetussa tuomiossa tehdyn
arvioinnin mukaisesti tutkittava erityisesti
sitd, missd maidrin erinumeroiden poista-
minen tai poispyyhkiminen vaikuttaa
alkuperin takaamiseen, huonontaa kyseis-
ten tuotteiden alkuperiisti tilaa ja vahin-
goittaa tavaramerkin mainetta. Aiheutuvan
vahingon on oikeuskdytinnon nykytilan
mukaan oltava kyseisissd tapauksissa huo-
mattava.¢® Kansallisten tuomioistuinten
tehtivd on kuitenkin tutkia, té(iyttyvéitkij
kyseiset edellytykset yksittdisissd tapauk-
sissa.

118. Episelvdd on lopuksi se, kuinka era-
numeroiden poistamista tai poispyyh-
kimistd voidaan arvioida erillisend kysy-
myksend. Sikili kuin asiassa on esitetty
selvitystd, erinumerot on kiinnitettdva
tuotteisiin direktiiviin pohjautuvan laki-
siiteisen velvollisuuden noudattamiseksi,
eikd niiden numeroiden poistamiseen tai
poispyyhkimiseen liittynyt muita toi-

69 — Tissd yhteydessd avoimeksi jddvdd kysymystd vahingon
huomattavuuden asteesta ja tillaisen huomarttavuuden
mahdollisesta puuttumisesta tutkitaan yhteisdjen tuo-
mioistuimessa  parhaillaan  vireilli olevassa  asiassa
C-143/00.
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menpiteitd, kuten esimerkiksi tuotteiden
uudelleen etiketdimistd tai uudelleen pak-
kaamista.

119. Asiassa Loendersloot antamassaan
ratkaisuehdotuksessa 7° julkisasiamies
Jacobs totesi seuraavaa: ”On selviid, etti
tillaisten yksildivien numerosarjojen pois-
tamista ei voida vastustaa yksinomaan
tavaramerkkioikeuden perusteella.”
Yhteistjen tuomioistuin katsoi kuitenkin,
ettd  yksildivien numerosarjojen  kiin-
nittiminen lakisditeisen velvoitteen nou-
dattamiseksi tai muun — yhteisén oikeu-
den kannalta — laillisen tavoitteen toteut-
tamiseksi ei johda jdsenvaltioiden vilisten
markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen.

120. Koska viimeksi mainitulla seikalla ei
voi olla merkitystd esilli olevassa asiassa,
laillisen velvoitteen nojalla kiinnitettyjen
erinumeroiden poistaminen tai poispyyh-
kiminen olisi tavaramerkkioikeuden osalta
merkityksellistd ainoastaan siinid tapauk-
sessa, ettd kyseiselld poistamisella tai pois-
pyyHkimiselld aiheutettaisiin kohtuutonta
vahinkoa tavaramerkkioikeuden ydin-
sisdllolle.

121. Kuten komissio on aiheellisesti huo-
mauttanut, tavaramerkin suojaa ansaitse-
van maineen ja mahdollisesti virheellisten

70 — Mainittu edelld alaviitteessi 60, 43 kohta.
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tai mairdysten vastaisten tuotteiden mark-
kinoilta vetdmisen, joka on tehty helpom-
maksi erdnumeroiden kiin-
nittimisvelvollisuuden avulla, vililli on
kuitenkin ilmeinen yhteys. Tavaramerkilld
varustettujen tuotteiden hyvin maineen
nimissd tavaramerkin haltijalla on laillinen
intressi voida vetdd tdllaiset tuotteet
markkinoilta. Niin ollen piidasiassa olisi
tutkittava myos sitd, tulecko tavaramerkin
maineen vahingoittumisesta tiltd osin —
riittdivin —  huomattavaa  maiiriysten
mukaisten erinumeroiden poistamisen tai
poispyyhkimisen perusteella. Kosmetiikka-
direktiivin 7! mahdollista rikkomista voi-
taisiin pitdd tavaramerkkioikeuden kan-
nalta merkittivini ainoastaan tisti niko-
kulmasta tarkasteltuna.

122. Avoimeksi on jétettivd kysymys siiti,
voiko niihin perusteltuihin syihin, joiden
perusteella tavaramerkin haltjalla  on
oikeus vastustaa tavaramerkilli varus-
tettujen tuotteiden laskemista uudelleen
liikkkeelle ETA:ssa, sisiltyd se, ettd kol-
mannet tahot poistavat tai pyyhkivit pois
tuotteisiin kiinnitetyt merkinnit (kokonaan
tai osittain) ainoastaan siitd syystd, etti
tillaisessa toiminnassa tiyttyvit rikoksen
tunnusmerkit. Ennakkoratkaisupyynnésti
ei nimittdin ndytd kdyvin ilmi, syyllis-
tyisik6 tavaramerkin haltija rangaistavaan
tekoon, mikili tavaroissa ei olisi kosme-
tilkkadirektiivissd  sdddettyd merkintii,
eikd tavaramerkin haltija itse saartaisi
tavaramerkilld varustettuja tuotteita mark-
kinoille ETA:ssa.

71 — Mainittu edelld alaviitteessi 6.
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IV Ratkaisuchdotus

123. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa
esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Asiat C-414/99, C-415/99 ja C-416/99

1)

Tavaramerkin haltijan antama suostumus tavaramerkilld varustettujen tuot-
teiden saattamiseen markkinoille tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 koh-
dan mukaisesti koskee tavaramerkin haltijan mahdollisuutta ohjata kyseisten
tuotteiden ensimmdistd markkinoille saattamista tai ensimmaiisti myyntii
ETA:ssa.

Mikili tavaramerkilldi varustettujen tuotteiden ensimmiinen markkinoille
saattaminen ja ensimmiinen myynti ETA:ssa eivit tapahdu samaan aikaan,
tavaramerkin haltijalla on niiden tuotteiden ensimmaiisen markkinoille
saattamisen ajankohtana mahdollisuus ohjata ensimmaiistid myyntii ETA:ssa
luopumalla markkinoille saattamisen ohjaamista koskevasta yksin-
oikeudestaan.

Kansallisen tuomioistuimen asiana on yhteisén oikeuden siinnosten mukai-
sesti ja kyseiseen tapaukseen liittyvit olosuhteet huomioon ottaen ratkaista,
onko tavaramerkin haltija kyseisten tuotteiden ensimmiisen tosiasiallisen
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markkinoille saattamisen yhteydessi luopunut yksinoikeudestaan ohjata
markkinoille saattamista ETA:ssa. Tilloin tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
1 kohta on periaatteessa esteend sellaiselle kansalliselle siidntelylle, joka
sisiltda yleisen luopumista koskevan olettaman tai on tillaisen olettaman
kaltainen;

ja, toissijaisesti, asiassa C-414/99

tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd niihin
perusteltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estdi tavara-
merkilld varustettujen tavaroidensa mybhemmin myynnin, kuuluvat sellaiset
kolmannen toimet, jotka vaikuttavat huomattavasti tavaramerkin tai silld
varustettujen tavaroiden arvoon, houkuttelevuuteen tai niistd saatavaan
mielikuvaan.

Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd niihin
perusteltuthin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estdd tavara-
merkilld varustettujen tuotteidensa myéhemmin myynnin, eivdt kuulu sel-
laiset kolmannen toimet tai olosuhteet, joilla ei vaikuteta tavaramerkkioi-
keuden ydinsisillon ja keskeisen tehtivian muodostaviin oikeuksiin.
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