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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

19 pdivana syyskuuta 2013 *

Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 5 artikla — Tavaramerkin haltijan suostumus siihen, ettd
kolmas kayttaa tavaramerkin kanssa samanlaista merkkida — Suostumus on annettu kdyton jakamisen
yhteydessa — Kyseisen haltijan mahdollisuus paattdaa kiayton jakaminen ja kayttda jalleen
tavaramerkkidan yksinoikeudella

Asiassa C-661/11,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Cour de cassation
(Belgia) on esittanyt 2.12.2011 tekemaélldadn paatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen
23.12.2011, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Martin Y Paz Diffusion SA
vastaan
David Depuydt ja
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesi¢ (esittelevd tuomari), varapresidentti
K. Lenaerts, joka hoitaa kolmannen jaoston tuomarin tehtdvid, sekd tuomarit E. Jarasianas, A. O
Caoimh ja C. G. Fernlund,
julkisasiamies: P. Cruz Villalén,
kirjaaja: hallintovirkamies V. Tourreés,
ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd ja 10.1.2013 pidetyssé istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittaneet

— Martin Y Paz Diffusion SA, edustajanaan avocat R. Byl,

— David Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, edustajinaan avocat P. Maeyaert ja avocat
S. Lens,

— Puolan hallitus, asiamiehenddn B. Majczyna,

— Euroopan komissio, asiamiehindén F. W. Bulst, T. van Rijn ja J. Hottiaux,

* Oikeudenkdyntikieli: ranska.

FI

ECLIL:EU:C:2013:577 1




TUOMIO 19.9.2013 — ASIA C-661/11
MARTIN Y PAZ DIFFUSION

kuultuaan julkisasiamiehen 18.4.2013 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdaddnnon ldhentdmisestd 21.12.1988
annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan talousalueesta (ETA) 2.5.1992 tehdylld sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3;
jaljempéanad direktiivi 89/104), 5 ja 8 artiklan tulkintaa.

Tamaé pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Martin Y Paz Diffusion SA (jdljempénd Martin
Y Paz), joka on Belgian oikeuden mukaan perustettu yhtio, sekd David Depuydt ja Fabriek van
Maroquinerie Gauquie NV (jiljempéna Fabriek van Maroquinerie Gauquie), joka on niin ikdén
Belgian oikeuden mukaan perustettu yhtio, ja joka koskee tavaramerkkien, joiden haltija Martin Y Paz
on, kayttoa.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Direktiivin 89/104 johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen mukaan tdma direktiivi "ei esté
jasenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsdddédntonsa sdéannoksig,
esimerkiksi niiden vilpillistda kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia
sadnnoksia”.

Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko oli "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, sdddettiin
seuraavaa:

”1. Rekisteréidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdmastd elinkeinotoiminnassa:

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

Kyseisen direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikko oli "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, sdddettiin
seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kdyttamastd elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeiin tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miadrdsd, kéyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita

tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintojd,

¢) tavaramerkkid, milloin sen kdyttdiminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisdtarvikkeiden
tai varaosien, kayttotarkoituksen osoittamiseksi,

jos hén kayttda niitd hyvaa liiketapaa noudattaen.
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2. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kdyttimadstd elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta
alueella, jolla se on voimassa, jos se jasenvaltion lainsddddnnén mukaan on voimassa vain erityisella
alueella.”

Alkuperiisessd muodossaan direktiivin 89/104 7 artiklassa, jonka otsikko oli "Tavaramerkkiin kuuluvien
oikeuksien sammuminen”, sdiddettiin seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltda tavaramerkin kéayttamistd niissd tavaroissa, jotka haltija tai hinen
suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisossé tétd tavaramerkkid kayttaen.

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

Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan alkuperiistd sanamuotoa on Euroopan talousalueesta 2.5.1992
tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessa kyseisen sopimuksen liitteessa XVII olevan
4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, ettd ilmaisu “yhteisossd” on
korvattu ilmaisulla "jossakin sopimuspuolessa”.

Direktiivin 89/104 8 artiklassa saddettiin seuraavaa:

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

2. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen sellaista kayttoluvanhaltijaa
vastaan, joka rikkoo - - kayttolupasopimuksen ehtoa.”

Direktiivi 89/104 kumottiin jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lahentdmisestda 22.10.2008
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillda 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli
voimaan 28.11.2008. Padasian tosiseikkojen tapahtuma-aika huomioon ottaen pddasiaan sovelletaan
kuitenkin direktiivia 89/104.

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Paul Baquet, joka on nahkatavaroiden valmistaja ja sellaisen liiketoiminnan haltija, joka on periisin
Belgian oikeuden mukaan perustetusta yhtiostd, joka julistettiin konkurssiin 1989, myi 6.6.1990
tekemélladan sopimuksella kyseisen yhtion nimen, joka oli Nathan, Martin Y Pazille
"piennahkatavaroiden malliston tuotantoa varten”.

Kyseisessd sopimuksessa madrittiin, ettd Baquet sdilytti "nimen omistusoikeuden kasilaukkujen
valmistusta varten”. Martin Y Paz sitoutui olemaan ryhtymatta vilpilliseen kilpailuun tallaisten
tavaroiden valmistuksessa ja jakelussa, kun taas Baquet takasi Nathan-nimen yksinomaisen
kayttooikeuden Martin Y Pazille piennahkatavaroiden valmistuksen ja jakelun osalta.

Baquet myi kisilaukkuja koskevan liiketoimintansa 2.5.1995 tekemalldén sopimuksella Depuydt’lle, joka
on Fabriek van Maroquinerie Gauquien johtaja.

Kyseisessd sopimuksessa tdsmennettiin, ettd asianomainen liiketoiminta kattoi sanamerkin Benelux

Nathan (jdljempénd Nathan-sanamerkki), jonka Baquet oli rekisterdinyt vuonna 1991 tavaroiden ja
palvelujen kansainvilisestd luokituksesta tavaramerkkien rekister6imista varten 15.6.1957 tehtyyn
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Nizzan sopimukseen (jdljempénd Nizzan sopimus), sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten. Néihin tavaroihin
kuuluvat nahkatavarat (luokka 18) seké vaatteet ja jalkineet (luokka 25).

Depuydt’std tuli talld tavoin kyseisen sanamerkin haltija.

Kyseisessd 2.5.1995 tehdyssa sopimuksessa mainittiin liséksi Baquetn Martin Y Pazille antama
sitoumus olla valmistamatta tai jakelematta piennahkatavaroita Nathan-nimella.

Kyseisen sopimuksen tekemisen jidlkeen Depuydt alkoi saattaa Fabriek van Maroquinerie Gauquien
vilityksella markkinoille Nathan-sanamerkilla kasilaukkuja, joihin on liitetty vaakasuuntaan venytetty
N-kirjain.

Paivamadrastd, josta pddasian asianosaiset ovat erimielisid, ldhtien Martin Y Paz on myos liittdnyt
tavaroihinsa vaakasuoraan venytetyn N-kirjaimen.

Martin Y Paz valitti 18.7.1998 pdivitylld sdhkeella Fabriek van Maroquinerie Gauquielle yhteistyon
puutteesta kyseisten kahden yhtion vililld. Se ehdotti yhteistoimintaa tavaroita varten kaytettyjen
materiaalien ja vérien osalta seké asiakasluettelojen vaihtamista.

Martin Y Paz rekisteroi 14.8.1998 Benelux-kuviomerkin, joka muodostui vaakasuoraan venytetysta
N-kirjaimesta  (jaljempédnd  N-tavaramerkki), sekd  Benelux-kuviomerkin, joka muodostui
Nathan-sanamerkin tyylitellystd versiosta (jaljempéna Nathan-kuviomerkki), muun muassa Nizzan
sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten.

Vuodesta 2002 ldhtien sekd Martin Y Paz ettd Fabriek van Maroquinerie Gauquie ovat kédyttineet myds
sanamerkkida =~ Nathan Baume. Martin Y Paz rekister6i kyseisen merkin  24.1.2002
Benelux-tavaramerkkind Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25
kuuluvia tavaroita varten (jaljempénd Nathan Baume -tavaramerkki).

Kyseiset kaksi yhtiotd myivdt tavaroitaan toisilleen (Fabriek van Maroquinerie Gauquien valmistamia
kasilaukkuja ja jalkineita sekd Martin Y Pazin valmistamia muita nahkatavaroita) ja pitivit niitd esilla
liikkeissaan.

Kyseisten yhtidéiden vélinen suhde huononi véhitellen.

Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie (jdljempand yhdessd Gauquie) nostivat 24.5.2005
kanteen Martin Y Pazia vastaan Tribunal de commerce de Nivellesissd, jotta N-tavaramerkki,
Nathan-kuviomerkki ja Nathan Baume -tavaramerkki julistettaisiin mitattomiksi, tai toissijaisesti, jotta
tuomioistuin katsoisi, ettd kyseisia tavaramerkkejd voidaan kéyttdd vain piennahkatavaroita varten.

Tribunal de commerce de Nivelles hylkdsi sen kasiteltavaksi saatetun kanteen 19.10.2006 antamallaan
tuomiolla.

Martin Y Paz vaati 11.1.2007 Tribunal de commerce de Nivellesin presidenttid velvoittamaan Gauquien
lopettamaan N-tavaramerkin ja Nathan Baume -tavaramerkin kanssa samojen tai samankaltaisten
merkkien kdyton Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia
tavaroita varten. Gauquie vaati vastakanteella kyseistd tuomioistuinta kieltdimdan Martin Y Pazia
kayttdmastd kyseisid tavaramerkkeja ja kaikkia Nathan-sanamerkin kanssa samoja tai samankaltaisia
merkkejd muita nahkatavaroita kuin piennahkatavaroita varten.

Martin Y Pazin vaatimus hyléttiin 9.5.2007 annetulla tuomiolla ja kyseinen yhti6 velvoitettiin olemaan

valmistamatta tai pitdmastd kaupan merkkeja N, Nathan tai Nathan Baume kayttien kasilaukkuja,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin Gauquien jakelemat késilaukut.
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Martin Y Paz valitti 9.5.2007 annetusta tuomiosta Cour d’appel de Bruxellesiin, ja Gauguie teki samasta
tuomiosta vastavalituksen sekd valitti 19.10.2006 annetusta tuomiosta, joka mainitaan tdmén tuomion
24 kohdassa, samaan tuomioistuimeen.

Kyseinen tuomioistuin katsoi 8.11.2007 antamallaan tuomiolla, ettei Gauquie voinut kayttad merkkejd,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkit N tai Nathan Baume, muita tavaroita kuin
kasilaukkuja ja jalkineita varten, ja ettei Martin Y Paz voinut kayttdd N-tavaramerkkia,
Nathan-kuviomerkkid ja Nathan Baume -tavaramerkkid kasilaukkuja ja jalkineita varten. Se hylkési
muilta osin Gauquien valituksen edelld mainitusta 19.10.2006 annetusta tuomiosta.

Tavaramerkkeihin N ja Nathan Baume perustuvista oikeuksista, jotka Martin Y Pazilla niiden haltijana
on, Cour dappel de Bruxelles katsoi, ettd kyseinen yhti6o oli siihen saakka, kunnes se esitti
tavaramerkkien kéyttokieltoa koskevan vaatimuksensa Tribunal de commerce de Nivellesin
presidentille, hyvaksynyt aina sen, ettd Gauquie kaytti kyseisten tavaramerkkien kanssa samoja
merkkejd kiasilaukkuja ja jalkineita varten. Tatd hyvaksyntda sitd paitsi korostettiin Martin Y Pazin
toistamilla ehdotuksilla, jotka koskivat sen tavaroiden ja Gauquien tavaroiden myyntitoimien yhteisté
hallinnointia.

Kyseinen tuomioistuin paatteli néistd tosiseikoista Martin Y Pazin “peruuttamattoman suostumuksen”
sithen, ettd Gauquie kayttda kyseisid merkkeja kasilaukkuja ja jalkineita varten. Se katsoi yhtaalta, ettéd
Martin Y Paz oli kayttanyt védrin kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvaa yksinoikeuttaan, kun se oli
vaatinut kayttokieltoa erityisen tiukoin edellytyksin, ja toisaalta, ettd se, ettd kyseinen yhtio piti kaupan
kasilaukkuja tai jalkineita kyseisid tavaramerkkeja kayttden, merkitsi vilpillistd kilpailua, koska se hyotyi
tdlld tavoin aiheettomasti Gauquien suorittamista investoinneista korkealuokkaisten tavaroidensa
tunnetuksi tekemiseksi, minké liséksi se saattoi aiheuttaa sekaannusvaaran kuluttajien keskuudessa.

Martin Y Paz teki kassaatiovalituksen 8.11.2007 annetusta tuomiosta, joka mainitaan tdmén tuomion
28 kohdassa.

Se myonsi suostuneensa toistaiseksi siihen, ettd Gauquie kayttdd N-tavaramerkin ja Nathan Baume
-tavaramerkin kanssa samoja merkkeja késilaukkuja ja jalkineita varten, mutta vaitti, ettd Cour d’appel
de Bruxelles teki oikeudellisen virheen luokitellessaan sen suostumuksen “peruuttamattomaksi”.
Martin Y Pazin mukaan tdmé suostumus voitiin milloin tahansa peruuttaa yksipuolisesti. Koska se ei
endd antanut suostumustaan siihen, ettd Gauquie kaytti merkkejd, sen vaatimus siitd, ettd Gauquieta
kielletddn tdysin kdyttaiméstd sen tavaramerkkien kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejd, ei ole
milladn tavoin oikeuksien védrinkdyttod, vaan se kuuluu tavaramerkkeihin, joiden haltija se on,
perustuvan yksinoikeuden oikeutettuun kayttoon.

Cour d’appel de Bruxelles teki sen mukaan niin ikdén oikeudellisen virheen, kun se totesi, ettei Martin
Y Paz voinut valmistaa ja pitdd kaupan kasilaukkuja ja jalkineita tavaramerkkejia N ja Nathan Baume
kayttden. Martin Y Paz huomautti téstd, ettd asianomaiset tavaramerkit on rekisterdity sellaisia
tavaraluokkia varten, joihin kuuluvat muun muassa kiasilaukut ja jalkineet. Se, ettd kyseistd yhtiota
kiellettdisiin kayttdméstd omia tavaramerkkejddn kyseisid tavaroita varten, merkitsisi ndin ollen sen
yksinoikeuden epadmista.

Cour de cassation hylkési 2.12.2011 antamallaan tuomiolla Martin Y Pazin perustelut, joiden mukaan
sen tavaramerkin kayttokieltoa koskeva vaatimus oli pelkké ilmaus sen tavaramerkkeihin perustuvasta
yksinoikeudesta, eiki sitd ndin ollen voitu luokitella vaarinkaytoksi. Kyseinen tuomioistuin totesi tastd,
ettei Cour d’appel de Bruxellesin toteamus Martin Y Pazin véddrinkdytostd perustunut yksinomaan
suostumukseen, jonka tdmad jalkimmdinen oli antanut, vaan myos siihen, miten kyseinen yhtio oli
muotoillut kayttokieltoa koskevan vaatimuksensa, ja sen taustalla olleeseen kostovaikuttimeen.
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Cour de cassation pohtii puolestaan sitd, saattoiko Cour d’appel de Bruxelles oikeudellista virhettd
tekemittd viedd Martin Y Pazilta mahdollisuuden vedota tavaramerkkeihinsd Gauquieta vastaan ja
kayttda itse tavaramerkkejadn kasilaukkuja ja jalkineita varten. Se pédtti ndin ollen kyseisella 2.12.2011
antamallaan tuomiolla lykédtd asian kasittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

”1) a) Onko [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd
tavaramerkin haltija ei endd milloinkaan voi vedota kolmatta osapuolta vastaan rekisterdidyn
tavaramerkin tuottamaan vyksinoikeuteen minkéddn sellaisen tavaran osalta, jota varten
tavaramerkki on rekisteroity,

— jos tavaramerkin haltija on pitkdédn jakanut tietynlaisessa yhteisomistussuhteessa kyseisen
kolmannen osapuolen kanssa tavaramerkin kayttdoikeuden joidenkin sellaisten tavaroiden
osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteroity;

— jos tavaramerkin haltija on tdmdn jaon yhteydessd antanut kyseiselle kolmannelle
osapuolelle peruuttamattoman suostumuksensa siihen, ettd kolmas osapuoli kayttaa tata
tavaramerkkid kyseisid tavaroita varten?

b) Onko samoja artikloja tulkittava siten, ettd sen kaltaisen kansallisen oikeussddnnon, jonka
mukaan oikeuden haltija ei saa kéyttaa oikeuttaan virheellisesti tai védrin, soveltamisesta voi
seurata tdmén yksinoikeuden kéyttdmahdollisuuden pysyvd estyminen joidenkin sellaisten
tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteréity, vai siten, ettd tallaisen kansallisen
oikeussddnnon soveltaminen saa johtaa vain muunlaiseen seuraamukseen kyseisestd oikeuden
virheellisestd kéytosta tai vaarinkaytosta?

2) a) Onko [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd jos
rekisterdidyn tavaramerkin haltija lopettaa kolmannelle osapuolelle antamansa sitoumuksen
olla kayttamattd tdtd tavaramerkkid tiettyji tavaroita varten ja aikoo siten aloittaa itse
tavaramerkin kéyton uudelleen, kansallinen tuomioistuin voi kuitenkin pysyvasti kieltdd
kayton uudelleen aloittamisen silld perusteella, ettd se merkitsisi vilpillista kilpailua, koska
silloin tavaramerkin haltija saisi hyotyd Lkyseisen kolmannen osapuolen aikaisemmin
toteuttamasta tavaramerkkiin liittyvdstd mainonnasta ja koska siitd voisi aiheutua
sekaannusta asiakaskunnan keskuudessa, vai onko niitd tulkittava siten, ettd kansallisen
tuomioistuimen on padtettdvd muunlaisesta seuraamuksesta, jolla tavaramerkin haltijaa ei
pysyvésti estetd aloittamasta uudelleen tavaramerkkinséd kayttoa?

b) Onko samoja artikloja tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltijaan kohdistuva pysyva
kayttokielto on oikeutettu, jos kolmas osapuoli on useiden vuosien ajan kayttinyt varoja
tehdédkseen yleisolle tunnetuksi tavarat, joita varten se oli saanut tavaramerkin haltijalta luvan
tavaramerkin kéyttoon?”

Ennakkoratkaisupyynnon tutkittavaksi ottaminen

Gauquie katsoo, ettei esitettyja kysymyksid voida ottaa tutkittavaksi tai ettd ne on ainakin muotoiltava
uudelleen.

Se toteaa, ettei sen ja Martin Y Pazin viliseen riitaan sovelleta direktiivia 89/104 vaan kansallista

lainsdddéntod, jolla kyseinen direktiivi pannaan téytdntoon. Koska unionin tuomioistuimella ei ole
toimivaltaa tulkita kansallista lainsdddantod, titd ennakkoratkaisupyyntoa ei voida tutkia.
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Esitettyihin kysymyksiin vastaamisella ei Gauquien mukaan missddn tapauksessa ole merkitystd
padasian ratkaisun kannalta. Se huomauttaa téstd, ettd direktiivin 89/104 5 artikla koskee
tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden ulottuvuutta, jos suostumusta ei ole annettu, kun taas tama
ennakkoratkaisupyyntd perustuu “peruuttamattoman suostumuksen” olemassaoloon. Kyseisen
direktiivin 8 artiklalla, joka koskee kayttolupia, ei myoskddn ole yhteyttd péddasiaan, koska Martin Y
Pazin ja Gauquien vililld ei ole tehty kayttolupasopimusta.

Gauquie lisdd, ettd Cour de cassationin muotoilemat kysymykset saavat kuvittelemaan, ettd Cour
d’appel de Bruxelles kielsi Martin Y Pazilta sen tavaramerkkeihin perustuvien yksinoikeuksien kidyton
kokonaan, vaikka tosiasiassa se vain kielsi kyseistd yhtiotd kayttamasta yksinoikeuksiaan kasilaukkujen
ja jalkineiden yhteydessa.

Euroopan komissio yhtyy Gauquien perusteluihin, jotka koskevat sitd, ettei direktiivin
89/104 8 artiklalla ole merkitystd padasian ratkaisun kannalta. Kyseisen direktiivin 5 artiklasta se katsoo
puolestaan, ettd kyseisella sdadnnokselld voi olla merkitystd, vaikka padasia pitdisi kyseisen toimielimen
mukaan ratkaista ennen kaikkea Belgian siviilioikeuden ja vilpittoman kilpailun alan sédéntdjen
perusteella.

Martin Y Paz ja Puolan hallitus eivit ole viittineet, ettei ennakkoratkaisupyynt6d voitaisi ottaa
tutkittavaksi.

On ensinndkin todettava Gauquien perusteluista, joiden mukaan ennakkoratkaisua pyytdnyt
tuomioistuin pyytdd tosiasiassa sen kansallisen lainsdddéannon tulkintaa, jolla direktiivi 89/104 pannaan
taytdntoon, ettei kyseinen yhtio kiistd sitd, ettd tavaramerkkialan kansallista lainsdadéntod tai
Benelux-lainsdddant6d on sovellettava jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsddddannén ldhentdmisesta
annetun direktiivin mukaisesti. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin pyytdd nimenomaisesti
direktiivin 89/104 tulkintaa sen madrittdmiseksi, saattoiko Cour d’appel de Bruxelles kyseistd
direktiivia rikkomatta kieltdd Martin Y Pazia kéyttamastd tavaramerkkejddn kasilaukkuja ja jalkineita
varten ja vetoamasta ndihin tavaramerkkeihin perustuvaan yksinoikeuteen Gauquieta vastaan. Tdssd
tilanteessa ei voida vaittdd, ettd ennakkoratkaisupyynnolla olisi jokin muu kohde kuin unionin
oikeuden tulkinta (ks. analogisesti asia C-6/01, Anomar ym., tuomio 11.9.2003, Kok., s. 1-8621,
38 kohta).

Seuraavaksi on todettava argumentista, jonka mukaan kyseisen direktiivin 5 ja 8 artikla ovat
merkityksettomid pédasian ratkaisun kannalta, ettd vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan téllainen
argumentti voidaan hyviksyd vain, jos on ilmeistd, ettei pyydetylld tulkitsemisella ole mitddn yhteytta
kyseisen asian tosiseikkoihin tai kohteeseen (ks. mm. asia C-379/98, PreussenElektra, tuomio
13.3.2001, Kok., s. 1-2099, 39 kohta; yhdistetyt asiat C-94/04 ja C-202/04, Cipolla ym., tuomio
5.12.2006, Kok., s. I-11421, 25 kohta ja asia C-414/11, Daiichi Sankyo ja Sanofi-Aventis Deutschland,
tuomio 18.7.2013, 35 kohta).

Vaikka on totta, kuten Gauquie korostaa, ettd direktiivin 89/104 5 artikla koskee tavaramerkin kanssa
samojen tai samankaltaisten merkkien kaytt6d ilman sen haltijan suostumusta, ennakkoratkaisua
pyytdneen tuomioistuimen toteamuksesta, jonka mukaan "peruuttamaton suostumus” on annettu, ei
sitd vastoin valttdmittd seuraa, ettd Martin Y Paz suostuu siihen, ettd Gauquie kayttdd sen
tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejd, ja ettd yhtd olennaisista osatekijoistd direktiivin
89/104 5 artiklassa sdddetyn sddnnon soveltamiseksi eli suostumuksen puuttumista ei nédin ollen olisi
olemassa pédasiassa.

Tamén tuomion 25 kohdassa tiivistetysti esitetyistd tosiseikoista saattaisi pdinvastoin ilmetd, ettei
Martin Y Paz endd suostu siihen, ettd sen tavaramerkkeji liitetddn Gauquien tavaroihin.
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Ennakkoratkaisupyynnon esittamisesta tehdystd péaatoksestd ilmenee lisdksi, ettd kayttdessddn ilmaisua
"peruuttamaton suostumus” Cour de cassation toisti Cour dappel de Bruxellesin kéyttimén
sanamuodon yhtdaltd sen osoittamiseksi, ettd Martin Y Paz oli toistaiseksi jatkuneen jaetun kayton
yhteydessd sitoutunut olemaan vastustamatta sitd, ettd Gauquie kayttdd sen tavaramerkkien kanssa
samanlaisia merkkeja kasilaukkuja ja jalkineita varten, ja toisaalta sen osoittamiseksi, ettei téta
sitoumusta voitu péattda yksipuolisesti tai ainakaan oikeutta vadrinkdyttden, kuten tdssd asiassa.
Kyseisen ilmaisun kayttdminen ennakkoratkaisupyynnossa vaikuttaa néin ollen osoittavan, ettd Martin
Y Paz peruutti suostumuksensa sddntojenvastaisesti, eikd sen perusteella voida paatelld, ettei direktiivin
89/104 5 artiklalla ole mitddn yhteyttd pddasian kohteeseen.

Se, ettd ennakkoratkaisukysymysten muotoilu saa kuvittelemaan, ettd padasia koskee toimenpidetta,
jolla tavaramerkkien haltijaa kielletdén kokonaan kayttdmiastd ndihin tavaramerkkeihin perustuvaa
yksinoikeutta, vaikka tosiasiassa kyseistd haltijaa kiellettiin yksinomaan kayttamaéstd tdtd oikeutta
tiettyjen tavaroiden osalta, ei myoskddn merkitse, ettei ennakkoratkaisupyyntéd voida ottaa
tutkittavaksi. Tdmidn osalta riittdd, ettd esitetyt kysymykset muotoillaan uudelleen.

Direktiivin 89/104 8 artiklasta on kuitenkin todettava, ettd kyseisen kéyttolupia koskevan artiklan
tulkinta olisi hyodytontd péddasian ratkaisun kannalta. Gauquien ja komission korostama seikka, jonka
mukaan pddasian asianosaisten vilisid suhteita ei milloinkaan sdddelty kayttoluvalla, mainitaan
ennakkoratkaisupyynnon esittimisestd tehdyssd péadtoksessd ja Martin Y Paz vahvisti sen vastauksena
unionin tuomioistuimen suullisessa kasittelyssa esittimédn kysymykseen. Martin Y Paz vaitti tastd, ettd
vaikka Nathan-tavaroiden ja niihin liittyvien tavaramerkkien kayttooikeuden jakaminen Gauquien
kanssa muistutti kayttoluvan tyyppistd sopimussuhdetta, se myonsi, ettei kyseiselld kéyttooikeudella
todella ollut téllaisen suhteen ominaispiirteitd.

Edelld esitetyn perusteella ennakkoratkaisupyynté on jétettdva tutkimatta siltd osin kuin se koskee
direktiivin 89/104 8 artiklan tulkintaa ja se on otettava tutkittavaksi muilta osin.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Kysymyksilladn, joita on syytd tarkastella yhdessd, ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee
ldhinnd, onko direktiivin 89/104 5 artikla esteend sille, ettd tavaramerkkien haltijalta, joka oli
jakaessaan kayttooikeuden kolmannen kanssa suostunut siihen, ettd kyseinen kolmas kayttda haltijan
tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkeja tiettyjd sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat luokkiin,
joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisterdity, ja joka pyrkii vastedes kieltimddn tdmédn kayton,
evitadn tdysin mahdollisuus vedota kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvaan yksinoikeuteen samaista
kolmatta vastaan sekd mahdollisuus kayttaa itse kyseistd yksinoikeutta kolmannen tavaroiden kanssa
samanlaisten tavaroiden osalta.

Martin Y Paz katsoo, ettd kyseinen 5 artikla on esteend tillaiselle oikeuden epddmiselle, koska sen
vaikutuksena olisi asianomaisiin tavaramerkkeihin perustuvan yksinoikeuden sisdllon poistaminen. Sen
mukaan kyseistd yksinoikeutta voidaan rajoittaa yksinomaan direktiivin 89/104 6 ja 7 artiklan
mubkaisesti.

Gauquie viittda puolestaan, ettd tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta rajoitetaan myos kansallisessa
oikeusjérjestyksessa vahvistetulla periaatteella, jonka mukaan oikeudenhaltija ei voi kéyttda oikeuttaan
vadrin eikd vilpillisesti. Kyseinen oikeuden epddminen on sen mukaan ndin ollen direktiivin
89/104 5 artiklan mukaista.
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Puolan hallitus ja komissio katsovat, ettd kyseiselld periaatteella todellakin rajoitetaan tavaramerkkiin
perustuvaa yksinoikeutta, mutta se ei voi johtaa siihen, ettd lopullisesti estetddn kyseisen yksinoikeuden
kaytto. Kyseinen hallitus katsoo lisdksi, ettd padasian kaltaisessa riita-asiassa on selvitettivd se,
voidaanko kéytolld, jonka tavaramerkin haltija pyrkii kieltdimdan, loukata jotakin tavaramerkin
tehtavaa.

Aluksi on muistutettava, ettd direktiivin 89/104 5-7 artiklalla on tdysin yhdenmukaistettu
tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat sddnnot, ja niissdé madritelldaén siten oikeudet, joita
tavaramerkkien haltijoilla on Euroopan unionissa (ks. mm. yhdistetyt asiat C-414/99-C-416/99, Zino
Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok., s. I-8691, 39 kohta; asia C-127/09, Coty Prestige
Lancaster Group, tuomio 3.6.2010, Kok., s. 1-4965, 27 kohta ja asia C-482/09, Budéjovicky Budvar,
tuomio 22.9.2011, Kok., s. I-8701, 32 kohta).

Lukuun ottamatta direktiivin 8 artiklalla ja sitd seuraavilla artikloilla sddnneltyja erityistapauksia
kansallinen tuomioistuin ei ndin ollen voi riita-asiassa, joka koskee tavaramerkkiin perustuvan
yksinoikeuden kéyttod, rajoittaa kyseistd yksinoikeutta tavalla, jolla ylitetddn edelld mainittuihin
5-7 artiklaan perustuvat rajoitukset.

Kyseisistd rajoituksista on todettava, ettd on ensinndkin kiistatonta, ettei milladn direktiivin
89/104 6 artiklassa luetelluista rajoituksista ole merkitystd péddasiassa kyseessd olevan kaltaisessa
tilanteessa.

Toiseksi on todettava, ettd sen kaltainen suostumus, jonka vuoksi Gauquie saattoi kédyttdd Martin Y
Pazin tavaramerkkien kanssa samoja merkkejd kasilaukkuja ja jalkineita varten, toki johtaa kyseisen
direktiivin 7 artiklassa tarkoitettuun vyksinoikeuden sammumiseen, mutta yksinomaan tavaran
sellaisten yksittdisten kappaleiden osalta, jotka se, jolle suostumus on annettu, on saattanut
ensimmadisen kerran markkinoille Euroopan talousalueella (ETA) (ks. vastaavasti asia C-173/98, Sebago
ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999, Kok., s. -4103, 19 ja 20 kohta ja em. asia Coty Prestige Lancaster
Group, tuomion 31 kohta). Kyseisestd oikeuskdytannostd sekd itse 7 artiklan sanamuodosta ilmenee,
ettd kolmas, jolle suostumus on annettu ja joka voi ndin ollen vedota yksinoikeuden sammumiseen
tavaran kaikkien niiden kappaleiden osalta, jotka kyseinen suostumus kattaa ja jotka se saattaa
markkinoille ETA:lla, ei voi endd vedota tdllaiseen oikeuden sammumiseen, kun suostumus on

paattynyt.

Kolmanneksi sellaisenaan tarkasteltuna direktiivin 89/104 5 artiklasta luonnostaan johtuvista
yksinoikeuden rajoituksista on todettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytdnnoén mukaan kyseisessd
sddnnoksessd sdddetty yksinoikeus on annettu siksi, ettd tavaramerkin haltija voisi suojella silld
tavaramerkin haltijana olevia erityisintresseja, eli sen varmistamiseksi, ettd tavaramerkki pystyy
tayttimadn tehtdvansd. Nidin ollen tdtd oikeutta saadaan kayttdd ainoastaan tilanteissa, joissa se, etté
kolmas kayttdaa merkkid, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtdville. Néihin
tehtdviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtdvéd eli tavaran tai palvelun alkuperin
takaaminen kuluttajille vaan my6s muita tehtdvid, joihin kuuluvat muun muassa tavaran tai palvelun
laadun takaaminen seké tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvit tehtdvit (ks. vastaavasti
mm. em. asia Budéjovicky Budvar, tuomion 71 kohta oikeuskaytantoviittauksineen ja asia C-323/009,
Interflora ja Interflora British Unit, tuomio 22.9.2011, Kok, s. I-8625, 32—41 kohta).

Tassd tapauksessa tavaramerkkeihin perustuva yksinoikeus, jota Martin Y Paz haluaa vastedes kayttaa,
voisi kuulua direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun hypoteesin
soveltamisalaan eli siihen, ettd tavaramerkin haltija vastustaa sitd, ettd kolmas kayttdd ilman sen
suostumusta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaista merkkid samoja tavaroita varten kuin mité
varten tavaramerkki on rekisteroity.
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Jos katsotaan — mikd ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen on selvitettivd —, ettd Gauquie
todella kayttdd Martin Y Pazin tavaramerkkien kanssa samoja merkkejd ilman tdmén suostumusta
taman ilmaistua tahtonsa kayttda yksinoikeuttaan Gauquieta vastaan, kyseisen tuomioistuimen on
tamén tuomion 58 kohdassa vahvistetun mukaisesti arvioitava, loukataanko talla kaytolla tai voidaanko
silla loukata tdssd asiassa jotakin kyseisten tavaramerkkien tehtdvaa. Jos tillainen loukkaus tai
loukkaamisen vaara on olemassa, on katsottava, etti se, etti Martin Y Pazilta eviatian mahdollisuus
kayttda yksinoikeuttaan Gauquien kyseistd kayttod vastaan, ylittda direktiivin 89/104 5-7 artiklaan
perustuvat rajoitukset.

Kuten viittaus yksityisoikeudellista vastuuta koskevaan kansalliseen lainsdddantoon direktiivin 89/104
johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa osoittaa, kansallinen tuomioistuin voi toki tuomita
tavaramerkin haltijan seuraamukseen tai aiheutuneen vahingon korvaamiseen, kun se toteaa, etté
kyseinen haltija on péattanyt sdéntdjenvastaisesti suostumuksensa, jolla se salli kolmannen kayttda sen
tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkeji. Kuten Puolan hallitus ja komissio sekd julkisasiamies
ratkaisuehdotuksensa 78-83 kohdassa totesivat, tillaisen kayttdytymisen toteaminen ei voi johtaa
siihen, ettd tuomioistuimen ratkaisulla jatketaan toistaiseksi kyseisten tavaramerkkien jaettua kéyttoa,
kun asianomaisilla yhti6illa ei enédé ole yhteistd tahtoa téllaiseen kéyttoon.

Edella esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, ettd direktiivin 89/104 5 artikla on
esteend sille, ettd tavaramerkkien haltijalta, joka oli jakaessaan kayttooikeuden kolmannen kanssa
suostunut siihen, ettd kyseinen kolmas kayttdd haltijan tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkeja
tiettyja sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat luokkiin, joita varten kyseiset tavaramerkit on
rekisteroity, ja joka ei endd anna tdllaista suostumusta, evatddn tdysin mahdollisuus vedota kyseisiin
tavaramerkkeihin perustuvaan yksioikeuteen samaista kolmatta vastaan sekd mahdollisuus kayttda itse
kyseistd yksinoikeutta kolmannen tavaroiden kanssa samanlaisten tavaroiden osalta.

Oikeudenkayntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kasittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian késittelyssd, minkéd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattad oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maéréta
korvattaviksi.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnon ldhentimisesti 21.12.1988 annetun ensimmaéisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta
2.5.1992 tehdylld sopimuksella, 5 artikla on esteeni sille, ettd tavaramerkkien haltijalta, joka oli
jakaessaan kiyttooikeuden kolmannen kanssa suostunut siihen, etti kyseinen kolmas kayttia
haltijan tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkeja tiettyja sellaisia tavaroita varten, jotka
kuuluvat luokkiin, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisterdity, ja joka ei endi anna tillaista
suostumusta, evitidn tdysin mahdollisuus vedota kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvaan
vksioikeuteen samaista kolmatta vastaan sekd mahdollisuus kayttad itse kyseistd yksinoikeutta
kolmannen tavaroiden kanssa samanlaisten tavaroiden osalta.

Allekirjoitukset
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