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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PAOLO MENGOZZI
12 paivana syyskuuta 2017'

Asia C-291/16

Schweppes SA
vastaan
Red Paralela SL,
Red Paralela BCN SL, aiemmin Carboniques Montaner SL,
Orangina Schweppes Holding BV:n,
Schweppes International Ltd:n ja
Exclusivas Ramirez SL:n
osallistuessa asian kisittelyyn

(Ennakkoratkaisupyynté — Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Barcelonan kaupallisia asioita
kasittelevd 8. tuomioistuin, Espanja))

Ennakkoratkaisupyynto — Jasenvaltioiden lainsddaddnnon ldhentdminen — Tavaramerkit — Direktiivi
2008/95/EY — 7 artiklan 1 kohta — Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen —
Rinnakkaiset tavaramerkit — Tavaramerkkien luovutus Euroopan talousalueen (ETA) tietyn
alueen osalta

1. Yli 20 vuoden kuluttua 22.6.1994 annetusta tuomiosta IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger
(C-9/93, EU:C:1994:261) (jdljempdnéd tuomio IHT) unionin tuomioistuimen kisiteltdvind on jalleen
ennakkoratkaisukysymyksida, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumista
asiayhteydessd, jossa on jaettu vapaaehtoisesti rinnakkaisia oikeuksia, joilla on sama alkuperd ja jotka
ovat syntyneet useassa Euroopan talousalueen (ETA) valtiossa. Tidssd yhteydessd unionin
tuomioistuimen on pohdittava vield kerran tavaramerkkioikeutta koskevan suojan ja tavaroiden vapaan
lilkkkuvuuden vilistd tasapainoa.

2. Nyt Kkasiteltdavdn asian kohteena oleva ennakkoratkaisupyynté koskee erityisesti jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddannon ldhentdmisestd 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/95/EY?* 7 artiklan 1 kohdan sekd SEUT 36 artiklan tulkintaa.

3. Tamad pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtddlta espanjalainen yhtio Schweppes SA
ja toisaalta Red Paralela SL ja Red Paralela BCN SL, aiemmin Carboniques Montaner SL (jaljempéana
yhdessd Red Paralela), ja joka koskee sitd, ettd viimeksi mainitut ovat tuoneet Yhdistyneesta
kuningaskunnasta Espanjaan tonic-vesipulloja varustettuna tavaramerkilla SCHWEPPES.

1 Alkuperdinen kieli: ranska.

2 EUVL 2008, L 299, s. 25, ja oikaisu EUVL 2009, L 11, s. 86. Direktiivi 2008/95 on kumottu 15.1.2019 alkavin vaikutuksin jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddénnon lahentamisestd 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilld (EU) 2015/2436 (EUVL 2015,
L 336, s. 1), joka tuli voimaan 12.1.2016 ja jonka 15 artikla vastaa olennaisilta osin direktiivin 2008/95 7 artiklaa.
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Piddasian  oikeudenkidynti, ennakkoratkaisukysymykset ja  asian  kisittely unionin
tuomioistuimessa

4. Tavaramerkin SCHWEPPES historia ulottuu vuoteen 1783, jolloin Jacob Schweppe keksi
ensimmadisen teollisen menetelmén veden hiilihapottamiseen, jolloin syntyi juoma, joka tunnettiin
tuolloin nimelld "Schweppes’s Soda Water”, ja perusti yhtion J. Schweppe & Co. Genevessa (Sveitsi).
Vuosien mittaan tavaramerkki SCHWEPPES on saavuttanut maailmanlaajuista mainetta tonic-vesien
markkinoilla.

5. Euroopassa merkki "Schweppes” on rekisterdity sarjaksi kansallisia sana- ja kuviomerkkeja, jotka
ovat samoja tai kdytdnnossd samoja kaikissa ETA:n jdsenvaltioissa.

6. Cadbury Schweppes oli vuosien ajan ainoa nédiden eri rekisterdityjen tavaramerkkien haltija. Vuonna
1999 se luovutti The Coca-Cola Company -konsernille (jaljempand Coca-Cola) tavaramerkkeihin
SCHWEPPES liittyneet oikeudet ETA:n 13 jasenvaltiossa mutta sdilytti ndiden oikeuksien haltijuuden
18 muussa valtiossa.> Vuonna 2009 japanilainen Suntory-konserni osti Cadbury Schweppesin, josta
tuli Orangina Schweppes Group (jaljempéand Orangina Schweppes -konserni).

7. Espanjassa rekisteroidyt tavaramerkit SCHWEPPES kuuluvat Schweppes International Ltd:lle, joka
on Orangina-konsernin holdingyhtion, Orangina Schweppes Holding BV:n englantilainen tytaryhtio.
Schweppesilld, joka on Orangina Schweppes Holdingin espanjalainen tytdryhtio, on yksinomainen
kayttolupa nédiden tavaramerkkien hyodyntamiseen Espanjassa.

8. Schweppes nosti 29.5.2014 Red Paralelaa vastaan loukkauskanteen silld perusteella, ettd se oli tuonut
Espanjaan ja pitdnyt sielld kaupan Yhdistyneestd kuningaskunnasta perdisin olevia tonic-vesipulloja,
jotka oli varustettu tavaramerkilla SCHWEPPES. Schweppesin mukaan ndmd toimet ovat luvattomia,
koska se ei ole valmistanut kyseisiad tonic-vesipulloja eikd saattanut niitd markkinoille itse eiké niitéd ole
valmistettu tai saatettu markkinoille sen suostumuksella, vaan tdmén on tehnyt Coca-Cola, jolla ei ole
sen mukaan mitddn sidosta Orangina Schweppes -konserniin. Se viittdd tdssd yhteydessd, ettd koska
merkit ja kyseiset tuotteet ovat samat, kuluttaja ei kykene erottamaan ndiden pullojen kaupallista
alkuperéaa.

9. Red Paralela puolustautui tdtd loukkauskannetta vastaan vetoamalla tavaramerkkioikeuden
sammumiseen, joka johtui Euroopan unionin jasenvaltioista, joissa Coca-Cola on tdmén tavaramerkin
haltija, perdisin olevien tavaramerkilli SCHWEPPES varustettujen tuotteiden osalta hiljaisesta
hyviksymisestd. Red Paralela viittda lisdksi, ettd Coca-Colan ja Schweppes Internationalin vilillda on
kiistatta oikeudellisia ja taloudellisia sidoksia, kun ne hyodyntévit yhdessd merkkid “Schweppes”
universaalina tavaramerkkini.*

3 Schweppes huomauttaa kirjallisissa huomautuksissaan, ettd Euroopan komissio oli vastustanut tavaramerkin SCHWEPPES maailmanlaajuista
luovuttamista Coca-Colalle, mitd Cadbury Schweppes alun perin suunnitteli, ja ettd se oli timdn vastustuksen vuoksi jakanut tavaramerkin
ETA:n alueella.

4 Red Paralela nosti ennakkoratkaisua pyytdneessd tuomioistuimessa vastakanteen sekd Schweppesid, Orangina Schweppes Holdingia ettd
Schweppes Internationalia vastaan yhtdalta SEUT 101 artiklan rikkomisen ja toisaalta vilpillisen kilpailun perusteella. Myohemmin se luopui
ndistd vaatimuksensa kahdesta osasta ensimmadisestd silld perusteella, ettd sen jilkeen kun se oli tehnyt kantelun Comisién Nacional de los
Mercados y la Competencialle (kansallinen markkina- ja kilpailuviranomainen, Espanja), timd oli aloittanut kilpailusdéntéjen rikkomista
koskevan menettelyn Schweppesid vastaan silld perusteella, ettd sen menettelytavat, jotka sisalsivit sopimusten tekemisen sen itsendisten
jalleenmyyjien kanssa Espanjassa, mukaan lukien Exclusivas Ramirez SL -yhtio, jota vastaan oli niin ikdén nostettu vastakanne, saattoivat olla
kilpailunvastaisia, koska niiden tarkoituksena oli rajoittaa tavaramerkilla SCHWEPPES varustettujen tuotteiden, joita tdmé yhtic ei ollut
valmistanut, jakelua ja kaupan pitdmistd Espanjassa seké rajoittaa nédiden tuotteiden rinnakkaistuontia (asia S/DC/0548/15 SCHWEPPES). Sen
johdosta, etta SCHWEPPES hyviksyi joukon sitoumuksia, jotka muuttivat kyseisten sopimusten sisalt6d, kyseinen menettely péitettiin 29.6.2017
rikkomista toteamatta (késittelyn lopettamista koskeva pdidtés on julkaistu kansallisen markkina- ja kilpailuviranomaisen verkkosivustolla
osoitteessa https://www.cnmc.es/sites/default/files/1724145_1.pdf).
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10. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen toteamusten mukaan nyt kisiteltdvan asian kannalta
merkitykselliset tosiseikat ovat seuraavat:

— Schweppes International on edistidnyt siitd huolimatta, ettd se on rinnakkaisten tavaramerkkien
haltija vain osassa ETA:n jasenvaltioita, tavaramerkin SCHWEPPES maailmanlaajuista imagoa

— Coca-Cola, joka on muissa ETA:n jasenvaltioissa rekisterdityjen rinnakkaisten tavaramerkkien
haltija, on edistinyt timén maailmanlaajuisen tavaramerkin imagon sdilyttdmista

— tdmd maailmanlaajuinen imago aiheuttaa sekaannusta relevantille espanjalaiselle kohderyhmalle
tavaramerkilla SCHWEPPES varustettujen tuotteiden kaupallisen alkuperéin osalta

— Schweppes International vastaa tavaramerkille SCHWEPPES erityisesti omistetusta eurooppalaisesta
verkkosivustosta (www.schweppes.eu), joka sisdltdd paitsi yleisid tietoja tdmédn tavaramerkin
tuotteista, myos linkkeja paikallisille verkkosivustoille ja muun muassa Coca-Colan hallinnoimalle
brittildiselle verkkosivustolle

— Schweppes International, jolla ei ole mitddn oikeuksia tavaramerkkiin SCHWEPPES Yhdistyneessa
kuningaskunnassa (jossa tavaramerkki on Coca-Colan hallussa), vetoaa verkkosivustollaan
tavaramerkin brittildiseen alkuperdén

— Schweppes International ja Schweppes kayttivat Yhdistyneen kuningaskunnan tuotteiden imagoa
mainonnassaan

— Schweppes International markkinoi Yhdistyneessd kuningaskunnassa tuotteita, jotka on varustettu
tavaramerkilla SCHWEPPES, ja antaa niisté tietoja asiakkaille sosiaalisessa mediassa

— sellaisten tuotteiden esittely, jotka on varustettu tavaramerkilla SCHWEPPES ja joita Schweppes
International pitdd kaupan, on hyvin samankaltainen — jopa sama tietyissd jasenvaltioissa, kuten
Tanskassa ja Alankomaissa — kuin tuotteiden, jotka on varustettu samalla Yhdistyneestd
kuningaskunnasta perdisin olevalla tavaramerkilla

— Schweppes International, jonka kotipaikka on Yhdistyneessd kuningaskunnassa, ja Coca-Cola
toimivat molemmat rauhanomaisesti samaan aikaan Yhdistyneen kuningaskunnan alueella

— sen jilkeen kun vuonna 1999 luovutettiin osa Coca-Colan rinnakkaisista tavaramerkeista,
tavaramerkkien SCHWEPPES kaksi haltijaa ETA:ssa vaati samanaikaisesti alueillaan samojen tai
samanlaisten uusien tavaramerkkien SCHWEPPES (kuten esimerkiksi tavaramerkin SCHWEPPES
ZERO) rekister6imistid samoille tuotteille

— vaikka Schweppes International on rinnakkaisten tavaramerkkien haltija Alankomaissa,
tavaramerkin hyodyntdmisestd kyseisessda maassa (eli tuotteen valmistaminen, pullottaminen ja
kaupan pitdminen) vastaa Coca-Cola kayttéluvanhaltijana

— Schweppes International ei vastusta sitd, ettd tavaramerkilld varustettuja Yhdistyneesta
kuningaskunnasta perdisin olevia tuotteita markkinoidaan séhkoisesti useissa ETA:n jasenvaltioissa,
joissa se on tavaramerkkia SCHWEPPES koskevien oikeuksien haltija, kuten Saksassa ja Ranskassa.
Talla tavaramerkilld varustettuja tuotteita myyddén lisdksi koko ETA:n alueella web-portaalien
vilitykselld tekeméttd eroa alkuperdn suhteen

— Coca-Cola ei ole vastustanut tavaramerkkioikeuksiensa perusteella rekisterdintihakemusta, jonka
Schweppes International on esittdnyt unionin mallista, joka siséltdd sanaosan "Schweppes”.
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11. Tassa tilanteessa Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona on péattanyt lykétd asian kasittelyé ja
esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin

3)

2015/2436 15 artiklan 1 kohta esteend sille, ettd se, joka on tavaramerkin haltija yhdessa tai
useammassa jdsenvaltiossa, estdd toisesta jasenvaltiosta tulevien tuotteiden, jotka on varustettu
samalla tai ldhes samalla tavaramerkilld, jonka haltija on joku kolmas henkild, rinnakkaistuonnin
tai kaupan pitdamisen, kun kyseinen tavaramerkin haltija on edistinyt maailmanlaajuisen
tavaramerkin imagoa, joka liittyy jdsenvaltioon, josta tulevat tuotteet, joiden tuonnin se pyrkii
kieltamaan?

Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin
2015/2436 15 artiklan 1 kohta esteend sille, ettd myydddn tuotteita, jotka on varustettu
tavaramerkilld, joka on tunnettu laajasti unionin alueella, kun rekisterdintien haltijat pitavit ylla
maailmanlaajuisen tavaramerkin imagoa koko ETA:ssa, mikd aiheuttaa keskivertokuluttajassa
sekaannusta niiden tuotteiden kaupallisessa alkuperastd?

Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin
2015/2436 15 artiklan 1 kohta esteend sille, ettd se, joka on samojen tai samankaltaisten
kansallisten tavaramerkkien haltija eri jdsenvaltioissa, vastustaa tuotteiden, jotka on varustettu
samalla tai samankaltaisella tavaramerkilld kuin sen tavaramerkki, tuontia jasenvaltioon, jossa se on
tavaramerkin haltija, kun ndmad tuotteet tulevat jasenvaltiosta, jossa se ei ole tavaramerkin haltija,
kun se on sallinut nimenomaisesti tai hiljaisesti ndiden samojen tuotteiden tuonnin ainakin yhdessa
jasenvaltiossa, jossa se on tavaramerkin haltija?

Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin
2015/2436 15 artiklan 1 kohta esteeni sille, ettd A, joka on jdsenvaltiossa tavaramerkin X haltija,
vastustaa tdlld tavaramerkilld varustettujen tuotteiden tuontia, jos kyseiset tuotteet tulevat toisesta
jasenvaltiosta, jossa on rekisterdity sama merkki kuin X (Y) toiselle tavaramerkin haltijalle B, joka
pitaa silla varustettuja tavaroita kaupan, ja

— tavaramerkin haltijoilla A ja B on tiiviit kaupalliset ja taloudelliset suhteet, vaikka ne eivit
varsinaisesti ole riippuvuussuhteessa toisiinsa tavaramerkin X yhteisen hyodyntédmisen osalta

— tavaramerkin haltijat A ja B sovittavat yhteen tavaramerkkistrategiansa, jolla edistetddn
harkitusti relevantin kohderyhmin keskuudessa yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin
ulkoasua tai imagoa, tai

— tavaramerkin haltijoilla A ja B on tiiviit kaupalliset ja taloudelliset suhteet, vaikka ne eivit
varsinaisesti ole riippuvuussuhteessa toisiinsa tavaramerkin X yhteisen hyddyntédmisen osalta,
minkd lisaksi ne sovittavat yhteen tavaramerkkistrategiansa ja siten edistavdt harkitusti
relevantin kohderyhmin keskuudessa yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua
tai imagoa?”

12. Kirjallisia huomautuksia ovat unionin tuomioistuimelle esittineet Schweppes, Red Paralela,
Schweppes International, Orangina Schweppes Holding, Kreikan ja Alankomaiden hallitukset seka
komissio.

13. Schweppesin, Schweppes Internationalin, Orangina Schweppes Holdingin, Red Paralelan ja
komission suulliset lausumat kuultiin 31.5.2017 pidetyssé istunnossa.
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Oikeudellinen arviointi

Ennakkoratkaisukysymysten tutkittavaksi ottaminen

14. Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding vaativat ensisijaisesti unionin
tuomioistuinta jattdmadn ennakkoratkaisupyynnon tutkimatta.

15. Ne vaittavat ensinndkin, ettd ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen kuvaama tosiseikkoja
koskeva asiayhteys ei ole ainoastaan ilmeisen virheellinen® vaan myos epitéydellinen, koska
Schweppesin ja Schweppes Internationalin kanta on jdtetty harkitusti ja mielivaltaisesti pois
tarkastelusta niiden puolustautumisoikeuksien vastaisesti.®

16. Muistutettakoon téssd yhteydessd, ettd unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskaytdnnon
mukaan SEUT 267 artiklassa tarkoitetussa ennakkoratkaisumenettelyssd, joka perustuu kansallisten
tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen tehtdvien selkeddn jakoon, yksinomaan kansallinen
tuomioistuin on toimivaltainen toteamaan péddasian tosiseikat ja arvioimaan niitd.” Tassd yhteydessd
unionin tuomioistuin voi lausua yksinomaan unionin oikeuden tulkinnasta tai pétevyydestd kansallisen
tuomioistuimen kuvaaman tosiasiallisen ja oikeudellisen tilanteen valossa, jotta se voisi antaa
kansalliselle tuomioistuimelle asian ratkaisemisen kannalta hyddyllisia ohjeita.® Nain ollen Juzgado de
lo Mercantil n° 8 de Barcelonan esittdmiin kysymyksiin on vastattava tdmén tuomioistuimen
ennakkoratkaisupyynnossiédn esittimien tosiseikkojen perusteella.

17. Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding vetoavat toiseksi siihen, ettd
esitetyt ennakkoratkaisukysymykset ovat abstrakteja ja perustuvat yleisluonteisiin ja hypoteettisiin
vditteisiin. Unionin tuomioistuimen on niiden mukaan siis mahdotonta arvioida kysymysten
tarpeellisuutta ja merkityksellisyytta.

18. Vakiintuneen oikeuskdytdannén mukaan SEUT 267 artiklalla luotu menettely on unionin
tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten vilisen yhteistyon viline, jonka avulla unionin
tuomioistuin esittdd kansallisille tuomioistuimille ne unionin oikeuden tulkintaan liittyvit seikat, joita
ne tarvitsevat ratkaistakseen niiden kisiteltdviksi saatetut asiat.” Téssd yhteistyossd kansallinen
tuomioistuin, jossa asia on vireilld, voi asian erityspiirteiden perusteella parhaiten arvioida, onko
ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen unionin tuomioistuimelle esittdmilld
kysymyksilld merkitystd asian kannalta.’ On kuitenkin niin, etti unionin tuomioistuimen on oman

5 Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding kiistdvat esim. sen, ettd Orangina Schweppes -konsernin ja Coca-Colan
vililla olisi taloudellisia ja oikeudellisia sidoksia, varsinkin taloudellisen ja/tai oikeudellisen riippuvuuden muodossa, ettd Coca-Colan
valmistamat tuotteet olisivat nakyneet verkkosivuilla, jotka olisivat olleet jollain Orangina Schweppes -konsernille kuuluvalla palvelimella, ettd
viimeksi mainittu olisi vallannut itselleen Yhdistyneen kuningaskunnan alueen tavaramerkin SCHWEPPES osalta, ettd se kayttiisi Coca-Colan
valmistamia tuotteita institutionaalisessa mainonnassaan, ettd se ei puolustaisi teollisoikeuksiaan markkinoilla ja ettd se sallisi sen, ettd
kuluttajien keskuudessa syntyy sekaannusta, ja ettd se harjoittaisi Coca-Colan kanssa yhteensovitettua politiikkaa teollisoikeuksien
rekister6innissa.

6 Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding huomauttavat tdssd yhteydessd, ettd Schweppes on nostanut
ennakkoratkaisupyynnon esittamistd koskevasta péadtoksestd oikeustoimien mitdttomyyttd koskevan kanteen, jonka ennakkoratkaisua pyytanyt
tuomioistuin on jattdnyt tutkimatta, ja ettd siitd voitaisiin my6hemmin nostaa perustuslakiin perustuvien oikeuksien loukkaamista koskeva kanne
(recurso d’amparo) Tribunal Constitucionalissa (perustuslakituomioistuin, Espanja).

7 Ks. mm. tuomio 25.10.2012, Rintisch, (C-553/11, EU:C:2012:671, 15 kohta) ja viimeksi tuomio 28.7.2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604,
27 kohta).

8 Ks. mm. tuomio 9.11.2006, Chateignier, (C-346/05, EU:C:2006:711, 22 kohta) ja viimeksi tuomio 28.7.2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604,
27 kohta).

9 Ks. vastaavasti mm. tuomio 16.7.1992, Meilicke (C-83/91, EU:C:1992:332, 22 kohta); tuomio 27.11.2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756,
83 kohta) ja tuomio 24.10.2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, 36 kohta).

10 Ks. vastaavasti mm. tuomio 16.7.1992, Louren¢o Dias (C-343/90, EU:C:1992:327, 15 kohta); tuomio 21.2.2006, Ritter-Coulais (C-152/03,
EU:C:2006:123, 14 kohta); tuomio 24.10.2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, 37 kohta) ja tuomio 28.7.2016, Association France Nature
Environnement (C-379/15, EU:C:2016:603, 46 kohta).
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toimivaltaisuutensa arvioimiseksi tarvittaessa tutkittava ne olosuhteet, joiden vallitessa kansallinen
tuomioistuin on esittdnyt ennakkoratkaisukysymyksen, ja erityisesti ratkaistava, onko siltd pyydetylla
unionin oikeuden tulkinnalla yhteys pddasian tosiseikkoihin ja kohteeseen, jottei se pdddy antamaan
neuvoa-antavia lausuntoja yleisluonteisista tai hypoteettisista kysymyksista. "

19. Ennakkoratkaisupyynnostd tai Schweppesin esittdmisté asiakirjoista ei tdssd tapauksessa ilmene, ettd
esitetyilla ennakkoratkaisukysymyksilla ei selvdsti olisi yhteyttd péddasian tosiseikkoihin ja/tai
kohteeseen. Tillaista yhteyttd ei voida myoskddan kiistdd pelkdstddn silld perusteella, ettd
oikeudenkéynnin jokin osapuoli on kiistényt ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen tosiseikkoja
koskevien toteamusten paikkansapitdvyyden.

20. Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding viittavit lopuksi, ettd koska
tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumista koskeva unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnté on
vakiintunut ja selvd, ennakkoratkaisua pyytidneen tuomioistuimen pyytdma tulkinta unionin
oikeussddnnoistd kuuluu acte clair -opin alaan. Ennakkoratkaisupyynnon esittiminen unionin
tuomioistuimelle ei néin ollen olisi ollut tarpeen ja se on jatettdva tutkimatta.

21. Korostan tédssd yhteydessd, ettd unionin tuomioistuimella on jo ollut tilaisuus tdsmentdd, ettd se
seikka, ettd ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus on selvésti johdettavissa oikeuskaytannosta
tai ettd siitd ei ole mitddn 6.10.1982 annetussa tuomiossa Cilfit ym. (283/81, EU:C:1982:335)
tarkoitettua perusteltua epdilystd — jos oletetaan, ettd asia on tosiasiallisesti ndin nyt késiteltavéssa
asiassa —, ei mitenkddn estd kansallista tuomioistuinta esittdimdstd unionin tuomioistuimelle
ennakkoratkaisukysymysti'* eikd unionin tuomioistuin menetd kyseisen seikan seurauksena
toimivaltaansa lausua téllaisesta kysymyksestd.' Lisaksi tuomioon 6.10.1982, Cilfit ym. (283/81,
EU:C:1982:335) perustuvassa oikeuskdytinnossd todetaan, ettd on yksinomaan kansallisen
tuomioistuimen asiana arvioida, onko se, miten unionin oikeutta on sovellettava asianmukaisesti, niin
ilmeistd, ettei tdstd ole mitddn perusteltua epdilystd, ja pddttdd ndin ollen, ettei se esitd unionin
tuomioistuimelle kansallisessa tuomioistuimessa esiin tullutta kysymystd unionin oikeuden
tulkinnasta, '* seki ratkaista kysymys omalla vastuullaan. '

22. Edelld esitetyn perusteella ennakkoratkaisupyynto on tutkittava.

Asiakysymys

23. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee neljdlldi ennakkoratkaisukysymyksellddan
lahinnd, ovatko SEUT 36 artikla ja direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohta'® ennakkoratkaisupyynnossa
kuvattujen kaltaisissa  olosuhteissa esteend sille, ettd kansallisen tavaramerkin haltijan
kayttoluvanhaltija vetoaa yksinoikeuteen, joka tavaramerkin haltijalla on sen jasenvaltion lainsddadannon
nojalla, jossa kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, vastustaakseen sellaisten tuotteiden tuontia ja/tai
kaupan pitamistd tdssd valtiossa, jotka on varustettu samalla tavaramerkilld ja jotka ovat perdisin
jostain toisesta jdsenvaltiosta, jossa tdmé tavaramerkki, joka oli aikaisemmin sellaisen konsernin
omaisuutta, johon sekéd tavaramerkin haltija tuontivaltiossa ettd sen kayttoluvanhaltija kuuluvat, on
sellaisen kolmannen osapuolen hallussa, joka on hankkinut oikeudet luovutuksen perusteella.

11 Ks. vastaavasti mm. tuomio 16.12.1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, 18 ja 21 kohta); tuomio 30.9.2003, Inspire Art (C-167/01, EU:C:2003:512,
45 kohta) ja tuomio 24.10.2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, 38 kohta).

12 Ks. vastaavasti tuomio 6.10.1982, Cilfit ym. (283/81, EU:C:1982:335, 15 kohta ja sitd seuraavat kohdat).
13 Tuomio 11.9.2008, UGT-Rioja ym. (C-428/06—C-434/06, EU:C:2008:488, 42 ja 43 kohta).

14 Ks. tuomio 15.9.2005, Intermodal Transports (C-495/03, EU:C:2005:552, 37 kohta) ja tuomio 9.9.2015, X ja van Dijk (C-72/14 ja C-197/14,
EU:C:2015:564, 58 kohta).

15 Tuomio 9.9.2015, X ja van Dijk (C-72/14 ja C-197/14, EU:C:2015:564, 58 kohta).

16 Direktiivin 2015/2436 15 artiklan 1 kohta, johon ennakkoratkaisukysymyksissd niin ikdén viitataan, ei ole sovellettavissa padasian kohteena
oleviin tosiseikkoihin.
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24. Kasittelen nditd kysymyksid yhdessd. Muistutan tdtd tarkoitusta varten aluksi tavaramerkkiin
perustuvan oikeuden sammumista koskevassa oikeuskdytinnossd vahvistetuista periaatteista, joita
sovelletaan silloinkin, kun rinnakkaiset oikeudet, joiden taustalla on sama haltija, on jaettu useaan
ETA:n valtioon. Témain jalkeen tutkin tapaa, jolla nditd periaatteita voitaisiin soveltaa pddasian riitaan
liittyvien kaltaisissa olosuhteissa. Lopuksi ehdotan tdmén tarkastelun perusteella vastausta
ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin.

Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen

25. Jasenvaltioiden lainsdddénndssd tunnustetaan ldhtokohtaisesti tavaramerkin haltijan oikeus
vastustaa sitd, ettd kolmannet osapuolet tuovat ja pitdvat kaupan télld tavaramerkilld varustettuja
tuotteita.”” Jos ndmi tuotteet ovat perdisin jostain toisesta jasenvaltiosta, timén oikeuden kéyttaminen
johtaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitukseen. Koska tillainen rajoitus on perusteltu teollisen ja
kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, se kuuluu SEUT 36 artiklan ensimmaiisen virkkeen
soveltamisalaan ja on siten sallittu, ellei kyseessd ole kyseisen artiklan toisessa virkkeessd tarkoitettu
"keino mielivaltaiseen syrjintdadn” tai "jasenvaltioiden vélisen kaupan peitelty rajoittaminen”.

26. Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumista koskeva periaate otettiin unionin oikeuteen
oikeuskaytdnnossd, minka jilkeen se kodifioitiin ensimmaéisen direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaan,'®
taman  jdlkeen  direktiivin  2008/95 7 artiklan 1 kohtaan ja lopuksi direktiivin
2015/2436 15 artiklan 1 kohtaan,” ja silld rajoitetaan jasenvaltioiden tunnustamien yksinoikeuksien
lagjuutta tarkoituksena valttdd ndiden oikeuksien kéyttiminen siten, ettd sisaimarkkinat jakautuvat
kansallisten markkinoiden eristamisen vaikutuksesta.

27. Téssd periaatteessa vahvistetaan tavaramerkin alueellisuuden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden
vilisen tasapainon nimissd, ettd jos laillisesti tavaramerkilla varustettu tuote on saatettu markkinoille
unionissa (ja laajemmin ETA:ssa) tavaramerkin haltijan suostumuksella tai toimesta, tdmi ei voi
vastustaa tdmén tuotteen myohempéa liikkeeseen laskemista kayttamalld yksinoikeuttaan.

28. Tama periaate muotoiltiin ensi kertaa 31.10.1974 annetussa tuomiossa Centrafarm ja de Peijper
(16/74, EU:C:1974:115).* Yhteisojen tuomioistuin muistutti kyseisessd tuomiossa aluksi siitd, ettd
vaikka perustamissopimus ei vaikuta jasenvaltion lainsddddnndssd tunnustettujen teollisoikeuksien ja
kaupallisten oikeuksien olemassaoloon, perustamissopimuksen kiellot voivat kuitenkin vaikuttaa
niiden oikeuksien kdyttoon.”" Se tismensi tdimin jilkeen, etti "koska [SEUT] 36 artiklassa poiketaan
[sisd]markkinoiden yhdestd perusperiaatteesta, siind sallitaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat
poikkeukset ainoastaan siind mddrin kuin ne ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojelemiseksi,
jotka muodostavat ndiden teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisdllon”.** Se totesi lisiksi,
ettd tavaramerkkien yhteydessd kaupallisten oikeuksien ydinsisdltond on muun muassa “taata haltijalle
yksinoikeus kayttdd tavaramerkkid tuotteen ensimmadisen liikkeeseen laskemisen yhteydessd ja siten
suojella sitd kilpailijoilta, jotka haluaisivat kayttdd védrin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymalla

tuotteita, jotka on aiheettomasti varustettu tilld tavaramerkilli”.” Se péaitteli timidn tavoitteen

17 On muistettava, ettd sddnnot, jotka liittyvat tavaramerkkiin kuuluviin oikeuksiin, seké oikeudet, joita tavaramerkkien haltijoilla on unionissa, on
yhdenmukaistettu taydellisesti. Ks. téstd jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnon ldhentdmisestda 21.12.1988 annetun ensimmdisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) osalta tuomio 3.6.2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, 27 kohta
oikeuskéytintoviittauksineen); ks. myds tuomio 16.7.1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, 25 ja 29 kohta).

18 Ks. edella alaviite 17.

19 Ks. my6s unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 13 artiklan 1 kohta seka
Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1),
jolla korvataan asetus N:o 207/2009 1.10.2017 lukien, 15 artiklan 1 kohta.

20 Sama periaate oli jo vahvistettu tekijanoikeuksien lahioikeuksien osalta tuomiossa 8.6.1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft (78/70,
EU:C:1971:59, 12 kohta). Ks. patenteista tuomio 31.10.1974, Centrafarm ja de Peijper (15/74, EU:C:1974:114, 10-12 kohta).

21 Ks. tuomio 31.10.1974, Centrafarm ja de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, 6 kohta).
22 Ks. tuomio 31.10.1974, Centrafarm ja de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, 7 kohta.
23 Ks. tuomio 31.10.1974, Centrafarm ja de Peijper (16/74, EU:C:1974:11, 8 kohta).
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perusteella, ettd este, joka perustuu tavaramerkin haltijalle teollisoikeuksia ja kaupallisia oikeuksia
koskevassa jasenvaltion lainsdddanndssa tunnustettuun oikeuteen vastustaa tavaramerkilla varustetun
tuotteen tuontia, "ei ole perusteltu , jos tuote on saatettu laillisesti sen jasenvaltion markkinoille, josta
se tuodaan, haltijan itsensd toimesta tai hdnen suostumuksellaan, jolloin kyseessd ei voi olla
tavaramerkin  hyviksikdytto  eikd loukkaaminen”.”  Pdinvastaisessa  tapauksessa  yhteisdjen
tuomioistuimen mukaan tavaramerkin haltijalla "olisi mahdollisuus eristdd kansalliset markkinat ja
siten rajoittaa jdsenvaltioiden vilistd kauppaa, ilman ettd tdllainen rajoitus olisi tarpeen sen
varmistamiseksi, ettd han saa tavaramerkisti johtuvan yksinoikeuden olennaisen osan”.” Kaupalle

asetettaisiin toisin sanoen tillaisessa tapauksessa “perusteettomia esteitd”.>

29. Sammumisen periaatteen toteutuminen edellyttdd kahden edellytyksen tayttymista: yhtaélta
tavaramerkilld varustettujen tuotteiden saattamista ETA:n markkinoille ja toisaalta tavaramerkin
haltijan suostumusta téllaiseen markkinoille saattamiseen, jos timé ei ole itse suoraan saattanut niitéd
markkinoille. Niiden rajoitusten vuoksi, joita tdmd periaate merkitsee tavaramerkin haltijan
yksinoikeudelle, on havaittavissa unionin tuomioistuimen pyrkimys tulkita rajoittavasti sen
soveltamisen edellytyksend olevia kasitteita.

30. Unionin tuomioistuin on todennut esimerkiksi edelld mainituista kahdesta edellytyksesta
ensimmadisen osalta ensimmadisen direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan tulkinnan yhteydessd, etté
kyseessd on tdssd sddnnoksessd tarkoitettu “markkinoille saattaminen” vain siind tapauksessa, ettd
tavaramerkilld varustetut tuotteet tosiasiallisesti myydédn, koska vain tillainen myynti antaa haltijalle
mahdollisuuden “realisoida tavaramerkkinsd taloudellinen arvo” ja kolmansille osapuolille

mahdollisuuden hankkia ”oikeuden maariti tavaramerkilld varustetuista tavaroista”.

31. Toinen edellytys liittyy siihen, johtuuko tavaramerkilld varustettujen tuotteiden saattaminen
markkinoille tavaramerkin haltijasta, miltd osin unionin tuomioistuin on tdsmentdnyt edelleen
ensimmadisen direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan tulkinnan perusteella, ettd suostumus tillaiseen
markkinoille saattamiseen on ’ratkaiseva tekija” tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden
sammumisen kannalta,” joten se on ilmaistava “siten, ettd se ilmentdd haltijan tahtoa luopua téstd

oikeudesta kiistattomasti”.”

32. Tallainen tahto ilmenee tavallisesti nimenomaisesta tahdonilmauksesta.** Kuten unionin
tuomioistuin  on  kuitenkin = tunnustanut  15.10.2009  antamassaan  tuomiossa  Makro
Zelfbedieningsgroothandel ym. (C-324/08, EU:C:2009:633, 23 kohta), tavaroiden vapaan liikkuvuuden
turvaamisen tarve on kuitenkin johtanut siihen, ettd se on katsonut, ettd titd sddntoa “voidaan
mukauttaa”.

24 Ks. tuomio 31.10.1974, Centrafarm ja de Peijper (16/74, EU:C:1974:11, 10 kohta).

25 Ks. tuomio 31.10.1974, Centrafarm ja de Peijper (16/74, EU:C:1974:11, 11 kohta).

26 Ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus Bristol-Myers Squibb ym. (C-427/93, C-429/93, C-436/93, C-71/94 ja C-232/94, EU:C:1995:440, 60
ja 61 kohta).

27 Ks. tuomio 30.11.2004, Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, 40 ja 42 kohta). Ks. myos tuomio 14.7.2011, Viking Gas (C-46/10,
EU:C:2011:485, 32 kohta).

28 Se, ettéd haltija saattaa tuotteen itse ensi kertaa markkinoille (myynti tai muu omaisuuden luovutus), on tillainen suostumus. Téssd tapauksessa
sammuminen tapahtuu jo pelkdstdan téllaisen markkinoille saattamisen vaikutuksesta eikd edellytd haltijan suostumusta tuotteiden
myShempéin kaupan pitdmiseen; ks. tuomio 30.11.2004, Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, 52 ja 53 kohta).

29 Ks. tuomio 23.4.2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, 42 kohta) ja tuomio 15.10.2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel ym. (C-324/08,
EU:C:2009:633, 22 kohta).

30 Ks. tuomio 20.11.2001, Zino Davidoff ja Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617, 46 kohta) ja tuomio 23.4.2009, Copad (C-59/08,
EU:C:2009:260, 42 kohta).
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33. Yhteisojen tuomioistuin on ndin ollen yhtaalta katsonut, ettd tavaramerkkiin perustuva yksinoikeus
voi sammua esimerkiksi silloin, kun tavaramerkin haltijaan taloudellisessa yhteydessd oleva toimija,
kuten kiyttoluvanhaltija, pitdd kaupan tavaroita.”® Palaan tdhdn tilanteeseen jiljempidnd tassid
ratkaisuehdotuksessa.

34. Toisaalta yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytinnostd ilmenee niin ikddn, ettd niissdkin
tapauksissa, joissa kyseessd olevat tavarat on saattanut markkinoille ensimmaiisen kerran ETA:ssa
ilman tavaramerkin haltijan nimenomaista suostumusta taho, joka ei ole taloudellisessa sidoksessa
tavaramerkin haltijaan, haltijan tahto luopua tavaramerkkiin perustuvasta yksinoikeudesta voi ilmetd
haltijan hiljaisesta suostumuksesta, jonka olemassaolo voidaan paétellda 20.11.2001 annetun tuomion
Zino Davidoff ja Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617) 46 kohdassa esitettyjen
arviointiperusteiden perusteella.*

35. Yhteisojen tuomioistuin tdsmensi kyseisessd tuomiossa, joka koski tapausta, jossa tavaramerkilld
varustetut tuotteet saatettiin ensi kertaa markkinoille ETA:n ulkopuolella, mutta jonka yleinen
sovellettavuus tunnustettiin tuomiossa 15.10.2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel ym. (C-324/08,
EU:C:2009:633, 26 ja sitd seuraavat kohdat), ettd tavaramerkin haltijan suostumus markkinoille
saattamiseen ETA:ssa voi myds ilmetd implisiittisesti sellaisista mainitulla alueella markkinoille
saattamista ajallisesti edeltdvistd tai sitd seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijoistd ja
olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan selvidd varmalla tavalla se, ettd
tavaramerkin haltija on luopunut yksinoikeudestaan.*

36. Yhteisojen tuomioistuin lisdsi saman tuomion 53-58 Lkohdassa, ettd tdllaisen hiljaisen
suostumuksen on perustuttava sellaisiin seikkoihin, jotka ovat omiaan osoittamaan positiivisesti, etté
kyseinen tavaramerkin haltija on luopunut yksinoikeutensa kayttimisestd, ja ettd kyseistd suostumusta
ei varsinkaan voida paitelld pelkistiin tavaramerkin haltijan passiivisuudesta.* Se tidsmensi tissi
yhteydessd, ettd hiljainen suostumus ei voi ilmetd esimerkiksi siitd, ettd tavaramerkin haltija ei ole
ilmoittanut kaikille ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettuja tavaroita hankkineille perédkkdisille
ostajille siitd, ettd hidn ei salli tavaroiden kaupan pitdmistd ETA:ssa, siitd, ettd tavaroissa ei ole
merkintdd kiellosta saattaa niitd markkinoille ETA:ssa, eikd siitakadn, ettd tavaramerkin haltija on
luovuttanut tavaramerkilld varustettujen tavaroiden omistusoikeuden asettamatta sopimusperusteisia
rajoituksia ja ettd sopimukseen sovellettavan lain mukaan téllaisten rajoitusten puuttuessa
omistusoikeuden luovutuksella annetaan luovutuksensaajalle rajoittamaton oikeus jédlleenmyyntiin tai
ainakin oikeus tavaroiden mychempiin kaupan pitimiseen ETA:ssa.*

37. Yhteisojen tuomioistuin on tdsmentdnyt suostumuksen kohteesta, ettd suostumus koskee vain
tavaramerkilld varustettujen tuotteiden myohempdd kaupan pitimistd, silld seurauksella, etté
sammumisperiaate koskee vain kyseisen tuotteen tiettyjd yksittdiisid kappaleita, joten haltija voi aina
kieltad tavaramerkin kayton sellaisten yksittdisten kappaleiden osalta, joita ei ole saatettu markkinoille
ensi kertaa sen suostumuksella.*

31 Ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, 34 kohta); tuomio 23.4.2009, Copad
(C-59/08, EU:C:2009:260, 43 kohta) ja tuomio 15.10.2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel ym. (C-324/08, EU:C:2009:633, 24 kohta).

32 Ks. tuomio 15.10.2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel ym. (C-324/08, EU:C:2009:633, 25 kohta) ja tuomio 3.6.2010, Coty Prestige Lancaster
Group (C-127/09, EU:C:2010:313, 37 kohta).

33 Ks. tuomio 20.11.2001, Zino Davidoff ja Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617, 46 kohta, sellaisena kuin sitd on selvennetty
15.10.2009 annetussa tuomiossa Makro Zelfbedieningsgroothandel ym. (C-324/08, EU:C:2009:633, erityisesti 35 kohta ja tuomiolauselma).

34 Ks. my6s tuomio 15.10.2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel ym. (C-324/08, EU:C:2009:633, 19 kohta).

35 Ks. tuomio 20.11.2001, Zino Davidoff ja Levi Strauss (C-414/99—-C-416/99, EU:C:2001:617, 60 kohta) ja tuomio 3.6.2010, Coty Prestige Lancaster
Group (C-127/09, EU:C:2010:313, 39 kohta). Yhteis6jen tuomioistuin on samoin todennut, ettd kansallisiin sddnnoksiin, jotka koskevat sitd,
voidaanko myyntirajoituksiin vedota kolmansia vastaan, ei voida vedota sen perustelemiseksi, ettd tavaramerkin haltijan hiljaisuus tarkoittaa
tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista; ks. tuomio 20.11.2001, Zino Davidoff ja Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617,
65 kohta).

36 Ks. tuomio 1.7.1999, Sebago ja Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, 19 ja 20 kohta).
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38. Lopuksi on muistutettava siitd, ettd yhteisdjen tuomioistuin on toistuvasti todennut, ettd
tavaramerkkeja koskevien unionin direktiivien sddnnoksid, joissa vahvistetaan tavaramerkkiin
perustuvan oikeuden sammumisen periaate, on tulkittava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien
perustamissopimuksen miérdysten valossa.®’

Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen siind tapauksessa, ettd samaa alkuperdd olevat
rinnakkaiset yksinoikeudet on jaettu

39. Unionin tuomioistuin on joutunut kolme kertaa ratkaisemaan kysymyksen, joka on koskenut sits,
voiko sellaisen useissa jasenvaltioissa rekisteréidyn tavaramerkin haltija, joka on kuulunut alun perin
yhdelle ja samalle henkildlle ja joka on myohemmin jaettu joko vapaaehtoisesti tai julkisen vallan
maédradyksestd, vastustaa sitd, ettd samalla tavaramerkilla varustettuja tuotteita, jotka on laskettu
liikkeeseen jasenvaltiossa, jossa tdméd tavaramerkki on kolmannen osapuolen hallussa, tuodaan alueelle,
jossa sen oikeutta suojataan.

40. 3.7.1974 annetussa tuomiossa Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) — ennen 31.10.1974 annettua
tuomiota Centrafarm ja de Peijper (16/74, EU:C:1974:115), jossa, kuten edelld huomautettiin,
vahvistettiin tavaramerkkien sammumisen periaate — tavaramerkkid HAG koskevien oikeuksien haltija,
saksalainen yhtio HAG AG, oli luovuttanut kyseiset oikeudet Belgiassa ja Luxemburgissa vuonna 1935
belgialaiselle tytdryhtiolleen Café Hag SA:lle. Toisen maailmansodan jilkeen timén yhtion osakkeet,
jotka Belgian viranomaiset olivat pakkolunastaneet viholliselle kuuluvana omaisuutena, oli myyty
kolmansille osapuolille. Café HAG oli luovuttanut vuonna 1971 oikeutensa tavaramerkkiin HAG
Belgiassa ja Luxemburgissa yhtiélle Van Zuylen Fréres, joka ei valmistanut tavaramerkilld varustettuja
tuotteita itse vaan hankki ne Café HAGilta. Kun HAG oli alkanut toimittaa luxemburgilaisille
vahittdismyyjille tuotteita, jotka oli varustettu sen saksalaisella tavaramerkilli HAG, Van Zuylen Fréres
oli nostanut loukkauskanteen tribunal d’arrondissement de Luxembourgissa, joka oli esittdnyt
yhteiséjen tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysymysti, jotka koskivat kartelleihin ja tavaroiden
vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien perustamissopimuksen maérdysten tulkinnan soveltamista padasian
tosiseikkoihin.

4]1. Todettuaan, ettd Café HAGin pakkolunastuksen jilkeen ei ollut mitddn oikeudellista,
rahoituksellista, teknistd eika taloudellista etuyhteyttd tavaramerkin HAG jakamisesta syntyneiden
tavaramerkkien kahden haltijan vélilla, yhteis6jen tuomioistuin katsoi, ettd ETY 85 artiklaa (SEUT
101 artikla) ei voitu soveltaa pédasian oikeudenkdynnin tosiseikkoihin. Yhteis6jen tuomioistuin
muistutti tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien madrdysten tulkinnasta ensinndkin yhtaialt,
ettd tavaramerkkioikeus suojaa tavaramerkin laillista haltijaa sellaisten henkildiden suorittamilta
loukkauksilta, joilla ei ole laillista oikeutta merkkiin, ja toisaalta, ettd tdmén oikeuden kaytté on
omiaan lisdédmddn markkinoiden eristdmistd ja siten haittaamaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta
jasenvaltioiden vélilld. Tamén jalkeen se totesi, ettd tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkié
koskevaan yksinoikeuteen kieltddkseen jasenvaltiossa sellaisten laillisesti valmistettujen tavaroiden
kaupan pitdmisen, jotka on toisessa jasenvaltiossa varustettu samalla tavaramerkilld, jonka alkuperd on
sama® (ns. saman alkuperin teoria).” Vahvistaessaan timin ratkaisun yhteisdjen tuomioistuin
tasmensi 3.7.1974 annetun tuomion Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) 14 kohdassa, ettd "jos
merkkituotteen alkuperdmerkintd on tarpeen [yhtendismarkkinoilla], voidaan kuluttajavalistus siltd
osin turvata keinoilla, jotka eivit rajoita tavaroiden vapaata liikkuvuutta”.

37 Ks. tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym. (C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 27 kohta) ja tuomio 20.3.1997, Phytheron
International (C-352/95, EU:C:1997:170, 18 kohta).

38 Ks. tuomio 3.7.1974, Van Zuylen (192/73, EU:C;1974:72, 4, 5 ja 10-12 kohta).
39 Ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus HAG GF (C-10/89, ei julkaistu, EU:C:1990:112, 7 kohta).
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42. Yhteisojen tuomioistuimen 3.7.1974 annetussa tuomiossa Van Zuylen (192/73, EU:C;1974:72)
omaksuma nidkemys — jota ennakoi kilpailusdéntdjen ndkokulmasta 18.2.1971 annettu tuomio Sirena
(40/70, EU:C:1971:18, 11 kohta) ja joka vahvistettiin 22.6.1976 annetussa tuomiossa Terrapin
(Overseas) (119/75, EU:C:1976:94, 6 kohta)* — kumottiin 17.10.1990 annetulla tuomiolla HAG GF
(C-10/89, EU:C:1990:359). Tosiseikat olivat samat, ainoana poikkeuksena se, ettd télld kertaa HAG oli
se, joka pyrki vastustamaan sitd, ettd Van Zuylen Freresin sijalle tullut yhtié toi Saksaan tavaramerkilld
HAG varustettuja, Belgiasta perdisin olevia tuotteita. Yhteisdjen tuomioistuin piti kuitenkin
"tarpeellisena tdssd tuomiossa annetun tulkinnan uudelleentarkastelua sen oikeuskdytinnon valossa,
joka on asteittain vakiintunut teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien sekd perustamissopimuksen

yleisten mairdysten vilisen suhteen osalta, erityisesti tavaroiden vapaan liikkkuvuuden alalla”.*'

43. Yhteisojen tuomioistuin muistutti ensin oikeuskdytdnnossddn kehittiméstdén periaatteesta, joka
koskee tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumista, ja korosti sen jilkeen aluksi, ettd jotta
tavaramerkki voisi tdyttdd tehtdvénsa, joka sille on annettu perustamissopimuksen tavoitteena olevassa
terveen Kkilpailun jarjestelméssd, silli on “taattava, ettd kaikkien silld varustettujen tuotteiden
valmistusta valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta”. Se tdsmensi tdmin jalkeen, ettd
tavaramerkin ydinsisdltond — jonka suojelemiseksi hyviksytddn poikkeukset tavaroiden vapaata
liikkuvuutta koskevasta perusperiaatteesta — on erityisesti se, ettd tavaramerkin haltijalle taataan oikeus
kayttdad tavaramerkkid tuotteen ensimmadisen liikkeeseen laskemisen yhteydessd ja ettd tdmén
yksinoikeuden tdsmallisen ulottuvuuden madrittdmiseksi on otettava huomioon tavaramerkin
keskeinen tehtdva eli se, ettd tavaramerkilld taataan kuluttajalle tai loppukayttijille, ettd kyseiselld
tavaramerkilld varustetulla tuotteella on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukayttdja voi
tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tuotteen muista tuotteista, joilla on toinen
alkupera.

44. Tavaramerkin alkuperdn osoittamista koskevasta tehtdvastd tuli 17.10.1990 annetussa tuomiossa
HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) keskeinen tekija, jonka perusteella arvioidaan tavaramerkkiin
perustuvan oikeuden laajuutta seké sen rajoituksia, kun taas tuomiossa 3.7.1974, Van Zuylen (192/73,
EU:C:1974:72) vyhteisdjen tuomioistuin oli antanut tdlle tehtdvélle vain védhdisen merkityksen
péattelynsa rakenteessa (ks. timén ratkaisuehdotuksen 41 kohta). Tdméd nékokulman muutos johti
sithen, ettd yhteisojen tuomioistuin piti sitd, ettd HAG ”ei ole millddn tavoin antanut suostumustaan”
sithen, ettd oikeudenhaltijasta "oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattoman yrityksen” valmistamia
ja kaupan pitdimid samankaltaisia tuotteita, joiden tunnusmerkkind kéytetddn samaa tavaramerkkia,
lasketaan liikkeeseen toisessa jasenvaltiossa, “ratkaisevana” tekijand arvioitaessa sen oikeutta vastustaa
ndiden tuotteiden tuontia Saksaan.* Jos tillaista oikeutta ei niet tunnustettaisi tavaramerkin haltijalle,
kuluttajat eivdt kykenisi endd varmuudella tunnistamaan tavaramerkilld varustettujen tuotteiden
alkuperad. Tavaramerkin haltijaa saatettaisiin "pitdd vastuullisena sellaisen tuotteen huonosta laadusta,
johon hinelld ei ole mitdén osuutta”.® Yhteisojen tuomioistuimen mielestd silld, ettd kyseiset kaksi
tavaramerkkid ovat alun perin kuuluneet samalle haltijalle, ei ole merkitystd, koska
"pakkolunastuksesta lahtien kukin tavaramerkki on yhteisestd alkuperdstddan huolimatta omalla
alueellaan itsendisesti tdyttanyt tehtdvansd sen takaamiseksi, ettd tavaramerkilld varustetuilla tavaroilla

on yksi ainoa alkuperd”.*

40 Yhteisojen tuomioistuin totesi kyseisessd tuomiossa, ettd tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen maaréysten kanssa on
yhteensopivaa se, ettd jésenvaltioon sijoittautunut yritys estdd tdmén valtion lainsdddannolla suojatun tavaramerkkioikeuden nojalla toiseen
jasenvaltioon sijoittautuneen yrityksen sellaisten tuotteiden tuonnin, joille timén toisen valtion lainsédddnnon nojalla on annettu sellainen
nimitys, joka on omiaan sekoittumaan ensiksi mainitun yrityksen tavaramerkin kanssa, kuitenkin silld edellytykselld, ettei kyseisten yritysten
vililla ole minkaénlaista kilpailua rajoittavaa yritysten vilistd yhteisjdrjestelyd taikka oikeudellista tai taloudellista riippuvuussuhdetta ja ettd
kummallekin yritykselle kuuluvat oikeudet ovat syntyneet toisistaan riippumatta.

41 Ks. tuomio 17.10.1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, 10 kohta).
42 Ks. tuomio 17.10.1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359,15 kohta).
43 Ks. tuomio 17.10.1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359,16 kohta).
44 Ks. tuomio 17.10.1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, 17 kohta).
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45. Yhteisojen tuomioistuin hylkdsi samaa alkuperédd koskevan teorian lopullisesti 22.6.1994 annetussa
tuomiossa Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261)

46. Tdhan tuomioon johtaneet pddasiaa koskevat tosiseikat poikkesivat niiden pédasioiden tosiseikoista,
jotka olivat johtaneet 3.7.1974 annettuun tuomioon Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) ja 17.10.1993
annettuun tuomioon HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) ldhinni siini, ettd asianomaisen tavaramerkin
jakaminen ei perustunut viranomaisen toimeen vaan vapaaehtoiseen luovutukseen akordimenettelyn
yhteydessd. Luovutus oli koskenut yhtd ainoaa American Standard -konsernin, joka oli saksalaisen ja
ranskalaisen tytdaryhtionsd vilitykselld tavaramerkin Ideal-Standard haltija Saksassa ja Ranskassa,
ranskalaisen tytdryhtion toiminnan alaa. American Standardin saksalainen tytdryhtio vastusti sitd, ettd
Saksassa pidettiin kaupan tuotteita, jotka oli varustettu samalla tavaramerkilld, jonka haltija se oli tdssa
jasenvaltiossa, ja jotka tuotiin Ranskasta, jossa konsernin ranskalaisen tytaryhtion luovutuksensaajana
ollut yhtié valmisti niitd. Tuotteita piti kaupan luovutuksensaajana olleen yhtion Saksaan sijoittautunut
tytaryhtio. Toisin kuin pédasioissa, joissa oli annettu tuomio 3.7.1974 (Van Zuylen, 192/73,
EU:C:1974:72) ja 17.10.1990 (HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359), asianomaiset tuotteet eivit olleet
samoja vaan pelkdstddn samankaltaisia kuin ne, joita tavaramerkin haltija valmisti Saksassa.

47. Yhteisojen tuomioistuin korosti 22.6.1994 annetun tuomion IHT Internationale Heiztechnik ja
Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) perusteluissa aluksi, ettd kansalliset tavaramerkkioikeudet ovat
sekd alueellisia ettd myoskin toisistaan riippumattomia ja ettd tdméa riippumattomuus merkitsee sitd,
ettd tavaramerkkioikeuden haltija voi luovuttaa oikeuden yhden valtion osalta luovuttamatta sitd
samanaikaisesti muiden valtioiden osalta.* Se muistutti timéan jilkeen tavaramerkkioikeuden kohteesta
sekd rajoituksista, joita sammumista koskeva periaate asettaa timén oikeuden kayttdmiselle.

48. Yhteisojen tuomioistuin tdsmensi tdssd yhteydessd kyseisen tuomion 34 kohdassa, ettd tdtd
periaatetta “sovelletaan silloin, kun tavaramerkin haltija tuontivaltiossa ja tavaramerkin haltija
vientivaltiossa ovat samat tai, vaikka ne olisivat eri henkil6itd, ne ovat taloudellisesti sidoksissa
toisiinsa”,** ja yksil6i useita tilanteita, joissa kyseistd periaatetta on sovellettava, eli sen tilanteen lisdksi,
ettd tavaramerkilld varustetut tuotteet on laskenut liikkeeseen sama yritys, myds tilanteet, joissa
liilkkeeseenlaskijana on kayttoluvanhaltija, emoyhtid, saman konsernin tytdryhtio tai yksinmyyja.
Yhteisojen tuomioistuimen mukaan kaikille ndille tapauksille on yhteistd, ettd tavaramerkilla varustetut
tuotteet valmistetaan saman yksikon valvonnassa, joten ndiden tuotteiden vapaalla liikkuvuudella ei
kyseenalaisteta tavaramerkin tehtdvda. Se selvensi tdssd yhteydessd myos, ettd ratkaiseva tekija on ”

mahdollisuus valvoa tuotteiden laatua, ei laadun valvominen myos todellisuudessa”.*’

49. Yhteisojen tuomioistuin tdsmensi ndiden periaatteiden soveltamisesta siind tapauksessa, ettd
tavaramerkin luovutus koskee yksinomaan yhtd tai useampaa jdsenvaltiota, ettd tdmd tilanne on
erotettava selvisti sellaisesta tapauksesta, jossa tuodut tuotteet ovat liahtoisin kayttoluvanhaltijalta tai
tytdaryhtioltd, jolle tavaramerkkioikeuden haltijuus on luovutettu vientivaltiossa. Kuten yhteisdjen
tuomioistuin ndet korosti, on niin, ettd luovutussopimus ei sellaisenaan eli ilman mitdén taloudellista
sidosta anna luovuttajalle mahdollisuuksia valvoa luovutuksen saajan kaupan pitdimien ja
tavaramerkilld varustamien tuotteiden laatua® eikd anna mahdollisuutta katsoa, ettd luovuttaja olisi
hiljaisesti hyvdksynyt sen, ettd ndmé tuotteet liikkuvat alueilla, joilla silldi on edelleen
tavaramerkkioikeutensa hallussaan. *

45 Ks. tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, 26 kohta).
46 Ks. samansuuntaisesti myos tuomio 20.3.1997, Phytheron International (C-352/95, EU:C:1997:170, 21 kohta).

47 Ks. tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, 37 ja 38 kohta) (kursivointi tdssd). Ks. vastaavasti
my6s tuomio 23.4.2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, 44—46 kohta).

48 Ks. tuomio 22.6.1994, Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, 41 kohta).
49 Ks. tuomio 22.6.1994, Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, 43 kohta).
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50. Néiden seikkojen perusteella yhteisojen tuomioistuin hylkési komission ja tuojayhtion esittamét
pdinvastaiset viitteet ja laajensi “markkinoiden eristimistd” koskevan ratkaisun,* joka oli vahvistettu
17.10.1990 annetussa tuomiossa HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), koskemaan tavaramerkin
vapaaehtoista jakamista.

Nididen periaatteiden soveltaminen pddasian kohteena oleviin olosuhteisiin

51. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava
edelld esitettyjen periaatteiden valossa ja arvioitava, voiko Schweppes padasiaan liittyvissd olosuhteissa
hyviksyttavisti vastustaa sitd, ettd kolmas osapuoli tuo Espanjaan, jossa se on tavaramerkkien
SCHWEPPES haltija, niillda tavaramerkeilld varustettuja tuotteita, joita Coca-Cola pitdd kaupan
Yhdistyneessda kuningaskunnassa.

52. Aluksi on myOnnettav, ettd padasian kohteena olevat olosuhteet vaikuttavat ensi arviolta sellaisilta,
ettd pitdisi soveltaa pelkdstadn ja yksinkertaisesti 22.6.1994 annettua tuomiota IHT Internationale
Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), kuten Schweppes, Schweppes International ja
Orangina Schweppes Holding vaativat.

53. Kuten 22.6.1994 annetussa tuomiossa IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93,
EU:C:1994:261), kyseessd on néet tdssd tapauksessa rinnakkaisten oikeuksien vapaaehtoinen jakaminen
useaan jasenvaltioon. Lisdksi on kiistatonta, ettd Schweppes International ja Coca-Cola eivit ole
sidoksissa toisiinsa millddn sellaisella suhteella, jonka yhteisdjen tuomioistuin otti huomioon kyseisen
tuomion 34 kohdassa. Coca-Cola ei ole Schweppes Internationalin kédyttoluvanhaltija eikd yksinmyyja
Yhdistyneessd kuningaskunnassa, eivitkda nama kaksi yhtiota ole minkéaénlaisessa konsernisuhteessa.

54. Red Paralela ja komissio sekd Kreikan ja Alankomaiden hallitukset toistavat ennakkoratkaisua
pyytdneen tuomioistuimen ndkemyksid mutta vaativat kuitenkin unionin tuomioistuinta menemaiin
tarkastelussaan pidemmalle ja toteamaan, ettd Schweppesin (riidanalaisten tavaramerkkien haltijana
olevan Schweppes Internationalin kdyttoluvanhaltijana) oikeus vastustaa kyseisten tuotteiden tuontia
Espanjaan saattaisi olla ssmmunut padasiaan liittyvien erityisten olosuhteiden vuoksi.

55. Vaikka nédiden osapuolten ndkemykset ovat lopputuloksen osalta olennaisilta osin samat, perustelut,
joihin ne nojautuvat, poikkeavat osittain toisistaan. Kun Kreikan hallitus ja komissio ehdottavat, ettd
unionin tuomioistuimen pitdisi tdsmentdd 22.6.1994 annettuun tuomioon IHT Internationale
Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) liittyvan oikeuskdytdntonsd rajoja péadasiaan
liittyvien olosuhteiden valossa, Red Paralela ja Alankomaiden hallitus arvioivat ldhinnd, ettd Schweppes
ja Schweppes International syyllistyvit oikeuden vadrinkdyttoon vastustamalla téillaisissa olosuhteissa
sellaisten tavaramerkilli SCHWEPPES varustettujen tuotteiden rinnakkaistuontia, joita ne eivét ole
valmistaneet eivitka pitdneet kaupan.

56. Ennen ndiden eri nikemysten tutkimista on késiteltdva lyhyesti perustelua, jonka komissio esitti
alustavasti  kirjallisissa ~ huomautuksissaan =~ ennakkoratkaisua  pyytineen  tuomioistuimen
ennakkoratkaisukysymyksistd ja joka on sen ja erityisesti Red Paralelan esittimien seikkojen taustalla.
Tamén perustelun — jota oli kéytetty sitd vastaan, ettd hylattdisiin samaa alkuperdd koskeva teoria

50 Yhteisgjen tuomioistuin kéytti tdtd ilmaisua 22.6.1994 annetun tuomion Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261)
44 kohdassa.
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tapauksissa, joissa tavaramerkki on hajautettu tai jaettu vapaaehtoisesti — mukaan se, ettd luovutetaan
rinnakkaisia oikeuksia vain osaan luovuttajan hallussa olevista kansallisista tavaramerkeistd, aiheuttaa
valttdmattd ndiden tavaramerkkien erottavan tehtdvan kyseenalaistamisen, jonka luovuttaja hyvaksyy
omasta tahdostaan ja jonka seuraukset sen pitiisi sietdd. "'

57. Tassd yhteydessd on muistutettava, ettd yhteisdjen tuomioistuin hylkdsi timén perustelun tiukasti
22.6.1994 annetussa tuomiossa IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261),
jossa se sulki nimenomaisesti pois sen, ettd se, ettd luovuttaja hyviksyi sen, ettd tavaramerkki tayttda
aikaisempaa huonommin erottavan tehtivénsa sitd koskevan alkuperdisen oikeuden jakamisen vuoksi,
voisi sisdltdd luopumisen luovuttajan yksinoikeudesta vastustaa luovutuksensaajan jossain toisessa
ETA:n valtiossa kaupan pitdmien tuotteiden tuonnin alueelleen.*

58. Kuten yhteiséjen tuomioistuin nédet korosti kyseisen tuomion 48 kohdassa, tavaramerkin tehtavaa
on arvioitava aluekohtaisesti. N&din ollen se, ettd tavaramerkki tdyttdd alueellisesti rajoitetun
luovutuksen seurauksena aikaisempaa huonommin tehtdvinsd alkuperdn osoittajana osalle
tavaramerkilld varustettujen tuotteiden kuluttajista, eli niille, jotka liikkuvat ETA:n sisdlld niiden
kahden valtion vilill, joissa eri yritykset valmistavat ja pitdvit kaupan nditd tuotteita, ei johda siihen,
ettd kukin kansallisella tasolla tavaramerkin haltijana oleva menettdisi intressinsd yksinoikeutensa
sailyttdimiseen omalla alueellaan, jotta se voisi turvata tavaramerkkinsé erottavan tehtdvén télle alueelle
sijoittautuneisiin kuluttajiin ndhden.

59. Edella tdssa ratkaisuehdotuksessa mainitusta oikeuskdytdnnostd ilmenee lisdksi, ettd tavaramerkkiin
perustuva oikeus sammuu vasta siind vaiheessa, kun tavaramerkilld varustetut tuotteet saatetaan
markkinoille.”® Vaikka pitdd paikkansa, etti tavaramerkkid koskevien rinnakkaisoikeuksien haltija
luopuu alueellisesti rajoitetun luovutuksen yhteydessa vapaaehtoisesti siitd, ettd se on ainoa, joka pitdd
talla tavaramerkilla varustettuja tuotteita kaupan ETA:ssa, mitddn sammumisvaikutuksia ei ndin ollen
voida liittdd tdhdn luopumiseen, koska silla hetkelld, jona suostumus luovutukseen annetaan,
luovutetulla tavaramerkilld varustettuja tuotteita ei ole vield pidetty kaupan.

60. Taman selvennyksen perusteella korostan, ettd ainakin osa Red Paralelan unionin tuomioistuimelle
esittdmissddn huomautuksissa esittdmistd perusteluista ei ole tdysin vailla logiikkaa, joka on edelld
56 kohdassa mainitun perustelun taustalla.

61. Red Paralela katsoo, ettd koska Schweppes ja Schweppes International ovat jatkaneet
menettelytapaa, jolla ne ovat pyrkineet Coca-Colan sallivan ellei jopa yhteistyohon kannustavan
suhtautumisen avulla edistimaan tavaramerkin SCHWEPPES maailmanlaajuista ja yhtendistd imagoa
tavaramerkin jakamisenkin jalkeen, ne ovat vddristineet Espanjassa hyodyntiménsd tavaramerkin
alkuperdn ilmoittamiseen liittyvin tehtivin ja menettineet siten oikeuden vastustaa sellaisten
tuotteiden rinnakkaistuontia tdhdn jasenvaltioon, jotka on varustettu laillisesti samalla tavaramerkilld ja
joita Coca-Cola pitdd kaupan jossain toisessa ETA:n valtiossa. Red Paralela korostaa aivan erityisesti
sitd, ettd Schweppes ja Schweppes International ovat aktiivisesti konsernipolitiikassaan, kaupallisissa
paatoksissddn, asiakassuhteissaan sekd mainonnassaan pyrkineet yhdistdimddn tavaramerkkinsd
alkuperian Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eli jasenvaltioon, josta suurin osa Red Paralelan Espanjassa
kaupan pitdmistd tuotteista on perdisin.

51 Kuten komissio muistuttaa, julkisasiamies Gulmann oli ldhinnd téhén perusteluun nojautuen ehdottanut ratkaisuehdotuksessa, jonka hén esitti
asiassa IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:48, ks. 92 ja 101 kohta) yhteis6jen tuomioistuimelle, ettd tdimé asettaisi
tavaroiden vapaat liikkuvuutta koskevat perustamissopimuksen maéréykset etusijalle luovuttajan intressiin siilyttda yksinoikeutensa pitda kaupan
tavaramerkilld varustettuja tuotteita sen omalla alueella nihden. Yhteis6jen tuomioistuin oli 22.6.1976 annetussa tuomiossa Terrapin (Overseas)
(119/75, EU:C:1976:94, 6 kohta) itse nojautunut muun muassa téllaiseen perusteluun perustellakseen 3.7.1974 annetussa tuomiossa Van Zuylen
(EU:C:1974:72) vahvistettua yhteistd alkuperdd koskevaa teoriaa ja vahvistamalla sen laajentamalla sitd koskemaan vapaaehtoisen jakamisen
tapausta.

52 Ks. 22.6.1994 annetun tuomion IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) 47 ja 48 kohta.
53 Ks. edelld 30 kohta.
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62. Vaikka Red Paralelan perustelut ovat houkuttelevia, ne eivit vakuuta.

63. Kuten olen edelld huomauttanut, se, ettd tavaramerkki tdyttad huonommin alkuperdn ilmoittamista
koskevan tehtdvinsd ainakin osalle kyseisistd kuluttajista, on vdistiméatontd seurausta samaa
tavaramerkkid koskevien rinnakkaisoikeuksien alueellisesti rajatusta luovutuksesta. Se saattaa tédyttda
kyseisen tehtdvdnsa erityisen huonosti silloin kun — kuten pddasian tapauksessa — jaettu tai hajautettu
tavaramerkki on ollut vuosien ajan samalla haltijalla ja saavuttanut merkittdvdd mainetta yhtendisena
tavaramerkkind. Kuten olen jo korostanut, luovutuksen tillaisesta vaikutuksesta, joka on odotettavissa
mutta ei viltettdvissd, ei voida paitelld mitddn rajoitusta, joka kohdistuisi siihen, ettd luovuttaja kayttaa
tulevaisuudessa oikeuksia sellaisiin rinnakkaisiin tavaramerkkeihin, joita ei ole luovutettu.” Luovuttajaa
ei voida myoskédn velvoittaa menettelyyn, jolla pyritadn aktiivisesti vastustamaan téllaista vaikutusta.

64. Toisaalta tavaramerkin maine sekd sen imago ja mielikuvia herittdva voima, jotka ovat yhtildisesti
sen arvon osatekijoitd, voivat riippua tietyssd mddrin tdmén tavaramerkin historiasta ja siten sen
alkuperasta. Tallaisissa tapauksissa useiden kansallisten rekisterdintien kohteena olevan tavaramerkin
haltija, joka luovuttaa vain osan tdtd tavaramerkkid koskevista rinnakkaisista oikeuksistaan, sailyttdaa
intressin viitata edelleen yhtendisen tavaramerkin historiaan ja alkuperdin, jos tdméd antaa sille
mahdollisuuden siilyttdd sen merkin tai niiden merkkien arvon, jonka tai joiden haltija se edelleen on.
Sitd ei voida siten arvostella siitd, ettd se viittaa luovutuksen jilkeenkin esitellessddn tuotteitaan,
mainonnassaan tai suhteissaan kuluttajiin niiden tavaramerkkien maantieteelliseen alkuperéén, joiden
haltija se edelleen on, vaikka — kuten padasian kohteena olevan tavaramerkin osalta — tdimé alkuperd
liittyy valtioon, jossa tavaramerkkioikeudet kuuluvat nyttemmin luovutuksensaajalle. Samalla tavoin ja
samoista syistd sitd ei voida moittia siitd, ettd se on viitannut yhtendisen tavaramerkin historiaan
liittyviin osatekijoihin uusia rekisterdinteja tehdessdén, kuten padasiassa tavaramerkin SCHWEPPES
tonic-vesien keksijan allekirjoitukseen.

65. Mikédli oletetaan, ettd edelld kuvatut menettelytavat ovat omiaan johtamaan siihen, etté
Schweppesin  Espanjassa hyodyntdmé tavaramerkki tdyttdd huonommin erottavan tehtdvansa
espanjalaiseen kuluttajaan ndhden, ne kuuluvat strategiaan, jolla pyritdén varjelemaan ndiden yhtiéiden
tavaramerkkipddomaa, eivitkd osoita aikomusta aiheuttaa kyseisessd kuluttajassa sekaannusta pédasian
kohteena olevien tuotteiden kaupallisesta alkuperdsté (jota ei pidd myoskdédn sekoittaa maantieteelliseen
alkuperain). Téstd seuraa, ettd toisin kuin Red Paralela vaittdd, se, ettd kyseiset yhtiot nostavat
loukkauskanteen vastustaakseen sitd, ettd alueelle, jolla niiden tavaramerkkid suojellaan, tuodaan
tuotteita, jotka on varustettu samalla tavaramerkilld, ei voi merkitd kyseiseen tavaramerkkiin
perustuvien oikeuksien véarinkdyttod. >

66. On vielda huomautettava, ettd mikali voitaisiin katsoa, ettd Schweppesin Espanjassa ja Coca-Colan
Yhdistyneessd kuningaskunnassa kaupan pitdmét tuotteet ovat perdisin tosiasiallisesti riippumattomista
lahteistd, mitd kysymystd kasitellddn jaljempand, rinnakkaistuonnin vapauttaminen, mitd Red Paralela
puoltaa, vain kasvattaisi espanjalaisen kuluttajan riskid ymmartdd vadrin nédiden tuotteiden kaupallinen
alkupera. En usko, ettd direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdassa hyvaksytddn téllaista vaikutusta.

54 Ks. tamén ratkaisuehdotuksen 57-59 kohta.

55 Vakiintuneessa oikeuskéytdnndssd on todettu, ettd yksityiset eivit saa vedota unionin oikeuden normeihin vilpillisesti tai kayttdd niitd vdarin ja
ettd kansalliset tuomioistuimet voivat tapauskohtaisesti objektiivisten seikkojen perusteella ottaa huomioon sen, ettd asianomaiset henkilt ovat
kayttineet oikeuttaan vairin tai menetelleet vilpillisesti, jattddkseen tarvittaessa soveltamatta heihin kyseisen oikeuden sddnnoksid ja maardyksia
(ks. mm. tuomio 9.3.1999, Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, 25 kohta; tuomio 21.2.2006, Halifax ym., C-255/02, EU:C:2006:121, 68 kohta ja
tuomio 20.9.2007, Tum ja Dari, C-16/05, EU:C:2007:530, 64 kohta). Unionin tuomioistuin on tdsmentényt tissd yhteydessd, ettd vadrinkayton
osoittaminen edellyttad yhtdaltd sellaista objektiivisten olosuhteiden kokonaisuutta, josta ilmenee, ettd vaikka unionin sd@nnéstossa vahvistettuja
edellytyksid on muodollisesti noudatettu, sdaédnnostolld tavoiteltua padmadrad ei ole saavutettu, ja toisaalta sellaista subjektiivista osatekijag, joka
koskee tahtoa saada unionin sddnndstostd johtuva etu luomalla keinotekoisesti edellytykset tdimén edun saamiseksi (tuomio 16.10.2012, Unkari
v. Slovakia, C-364/10, EU:C:2012:630, 58 kohta oikeuskéytantoviittauksineen ja tuomio 12.3.2014, O. ja B., EU:C:2014:135, 58 kohta); ks. myos
tuomio 18.12.2014, McCarthy ym. (C-202/13, EU:C:2014:2450, 54 kohta).
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67. On vield tutkittava Red Paralelan viite, jonka mukaan Schweppes International kayttaa
tavaramerkkioikeuksiaan siten, etta se syrjii keinotekoisesti eri jasenvaltioita, koska se sallii Coca-Colan
Yhdistyneessd kuningaskunnassa kaupan pitdmien tuotteiden rinnakkaistuonnin tietyilld alueilla, joilla
se on tavaramerkin SCHWEPPES haltija, mutta ei joillain muilla alueilla, kuten esimerkiksi Espanjassa.

68. Tassd yhteydessd on riittdvda korostaa, ettd pelkéstddn se, ettd tavaramerkin haltija sietdd sitd, ettd
valtioon, jossa sen tavaramerkkid suojellaan, tuodaan tuotteita, jotka on varustettu samalla
tavaramerkilld ja jotka ovat perdisin jostain muusta jdsenvaltiosta, jossa kolmas osapuoli on saattanut
ne markkinoille ilman sen suostumusta, ei anna mahdollisuutta katsoa, ettd kyseinen haltija olisi
implisiittisesti luopunut vastustamasta samaa alkuperdd olevien tuotteiden tuontia toiseen
jasenvaltioon, jossa silld on rinnakkaisia oikeuksia. Kuten olen jo todennut tdmén ratkaisuehdotuksen
36 kohdassa, yhtaaltd nédet tavaramerkin haltijan vaikeneminen tai passiivinen asenne ei lahtokohtaisesti
riitd, jotta voitaisiin olettaa sen suostuneen samalla tai sekaannusta aiheuttavalla tavaramerkilld
varustettujen tuotteiden saattamiseen markkinoille. Tédma péatee erityisesti silloin, jos téllaiseen
asenteeseen vedotaan, kuten Red Paralela tekee, tietyltd alueelta perdisin olevan rinnakkaistuonnin
yleisen vapauttamisen tukemiseksi. Toisaalta on niin, kuten olen myo6s edelld timén ratkaisuehdotuksen
37 kohdassa esittinyt, ettd tavaramerkkiin perustuvat oikeudet ovat sammuneet haltijan hiljaisen tai
nimenomaisen suostumuksen vuoksi vain niiden tuotteiden osalta, joiden osalta timd suostumus on
annettu. Huomautan lopuksi sivumennen, ettd vaikka Schweppes on luopunut kayttamasta
oikeuksiaan vastustaakseen Yhdistyneestd kuningaskunnasta perdisin olevaa rinnakkaistuontia tietyilla
alueilla, joilla sen tavaramerkit on rekisterity, tdmad ei ndytd ennakkoratkaisua pyytdneen
tuomioistuimen antamien tietojen perusteella olevan jarjestelmallistd toimintaa vaan koskee ainoastaan
internetin muodostamaa jakelukanavaa.

69. Kun Red Paralelan esittimét perustelut on kasitelty, on seuraavaksi tutkittava komission nakemys.

70. Komission mukaan tavaramerkkiin perustuva oikeus sammuu 22.6.1994 annetun tuomion IHT
Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) 34 kohdassa lueteltujen tilanteiden
lisaksi myos silloin, jos samoilla rinnakkaisilla tavaramerkeilld varustettujen tuotteiden valmistukseen
ja kaupan pitdimiseen sovelletaan nédiden tavaramerkkien haltijoiden harjoittamaa yhtendistd
kauppapolitiikkaa ja yhtendistd kaupallista strategiaa.

71. Tama nakemys ansaitsee mielestdni unionin tuomioistuimen huomion.

72. Toisin kuin Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding viittavit, tdima
ndkemys perustuu suoraan 22.6.1994 annettuun tuomioon IHT Internationale Heiztechnik ja
Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) liittyvadn oikeuskéytantoon.

73. Vaikka mikéédn 22.6.1994 annetun tuomion IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93,
EU:C:1994:261) sanamuodossa ei viittaa nimenomaisesti siithen, ettd tavaramerkkiin perustuva oikeus
voisi sammua muissa kuin kyseisen tuomion 34 kohdassa luetelluissa tilanteissa, yhteis6jen
tuomioistuimen perusteluista voidaan helposti todeta, ettd timé luettelo on vain viitteellinen.

74. Kuten komissio on aivan oikein korostanut, peruste, johon kyseisessa tuomiossa nojaudutaan, jotta
voidaan soveltaa sammumisperiaatetta, jos henkilo, jolla on tavaramerkkioikeudet tuontivaltiossa, ja
henkilo, joka on laskenut liikkeeseen vientivaltiossa tavaramerkilld varustetut tuotteet, eivit ole samat,
on se, ettd ndilld kahdella henkilolld on keskenddn “taloudellisia sidoksia”.
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75. Vaikka yhteis6jen tuomioistuin ei madrittele kasitettd “taloudelliset sidokset” vaan toteaa
ainoastaan, ettd tdllaisia sidoksia on 22.6.1994 annetun tuomion IHT Internationale Heiztechnik ja
Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) 34 kohdassa tarkoitetuissa kolmessa tilanteessa — eli tapauksessa,
jossa on kyseessd kayttolupa tai tavaramerkkid koskeva konsessio taikka jossa molemmat yksikot
kuuluvat samaan konserniin — logiikka, joka on 22.6.1994 annetun tuomion IHT Internationale
Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) perustelujen taustalla, sekd yhteisdjen
tuomioistuimen kayttaimat sanamuodot antavat viitteitd tasta.

76. Tama tuomio merkitsee ennen kaikkea terminologista kehitystd aikaisempaan oikeuskéytint6on
ndhden. Vaikka yhteis6jen tuomioistuin totesi sitd edeltineissdé tuomioissa kolmannen osapuolen
ETA:ssa markkinoille saattamien tuotteiden tuonnin vastustamista koskevan oikeuden sammumisen
johtuvan siitd, ettd tdmdn kolmannen osapuolen ja tavaramerkin haltijan vililld oli oikeudellista tai
taloudellista riippuvuutta koskevia sidoksia,” se hylkdsi timidn muotoilun 22.6.1994 annetussa
tuomiossa IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) ja viittasi yksinomaan
"taloudellisiin sidoksiin”, mikd kasite saattaa mahdollisesti kattaa laajemman yritysten vilisten
suhteiden spektrin liike-elamassa. >

77. Tama terminologinen kehitys heijastaa kasitteelliselld tasolla siirtymistd muodollisesta kriteerista,
jonka mukaan tavaramerkin kdyton valvontaa, jota edellytetdén sammumiseen, katsotaan harjoitettavan
vain kyseisten yhteisojen vilisen tiukan riippuvuussuhteen yhteydessa (on olemassa omistussuhteita tai
sopimuksia, joilla virallistetaan madrédysvaltasuhde, joka antaa osapuolista toiselle johtamista tai
hallinnointia koskevan maaréysvallan, johon toisen on alistuttava), olennaisempaan perusteeseen, jonka
mukaan merkityksellisid eivdt ole niinkddn ndiden yhteisdjen viliset suhteet vaan se, ettd ndiden
suhteiden ansiosta tavaramerkki on yhtendisessd valvonnassa.”

78. Téllainen peruste voi kattaa paitsi 22.6.1994 annetun tuomion IHT Internationale Heiztechnik ja
Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) 34 kohdassa kuvatut perinteiset tapaukset, joissa tavaramerkin
kaytto on yhden ainoan henkilon (kdyttoluvan antaja tai valmistaja) tai yhden taloudellisen yksikon
(konserni) muodostavan yhteison valvonnassa, myos tilanteet, joissa tdimé kdytto on tuontivaltiossa ja
vientivaltiossa kahden eri henkilon — joista kumpikin on kansallisella tasolla tunnustettujen oikeuksien
haltija — yhteisvalvonnassa, kun nama toimivat tavaramerkkid hyodyntdessddn yhtend ja samana etujen
keskuksena.

79. Tallaisissa tilanteissa, kuten 22.6.1994 annetun tuomion IHT Internationale Heiztechnik ja
Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) 34 kohdassa mainituissa tapauksissa, tavaramerkki on yhtendisessa
valvonnassa, koska tavaramerkilld varustettujen tuotteiden valmistuksen ja kaupan pitdmisen voidaan
katsoa kuuluvan yhdelle ainoalle paatoksentekokeskukselle. Téméd valvonnan yhtendisyys estdd
vetoamisen kansalliseen tavaramerkkioikeutta koskevaan lainsdddantoon kyseisten tuotteiden
liikkuvuuden rajoittamiseksi. ”

56 Ks. mm. tuomio 9.7.1985, Pharmon (19/84, EU:C:1985:304, 22 kohta) ja tuomio 17.10.1990, HAG GF (C-10/98, EU:C:1989:359, 12 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

57 Korostettakoon, ettd yhteisdjen tuomioistuin on viitannut tavaramerkkeja koskevassa oikeuskdytannossain useita kertoja samanlaisiin kasitteisiin,
joiden ulottuvuutta on ilmeisesti tulkittava joustavasti. Ks. mm. viittaus “liikesuhteeseen” tai “erityiseen suhteeseen” 23.2.1999 annetussa
tuomiossa BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, 51 kohta) ja 17.3.2005 annetussa tuomiossa Gillette Company ja Gillette Group Finland (C-228/03,
EU:C:2005:177, 42 kohta), "konkreettiseen yhteyteen elinkeinotoiminnassa” 12.11.2002 annetussa tuomiossa Arsenal Football Club (C-206/01,
EU:C:2002:651) ja 16.11.2004 annetussa tuomiossa Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, 60 kohta) tai vield kisitteeseen “taloudellisesti
sidoksissa oleva yritys” 25.1.2007 annetussa tuomiossa Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, 24 kohta).

58 Ks. mm. tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, 39 kohta).

59 Ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, 39 kohta).
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80. Jos siis kaksi rinnakkaisten tavaramerkkien haltijaa tai useampi rinnakkaisten tavaramerkkien
haltijaa sopivat harjoittavansa yhteisvalvontaa merkkiensd kéayton osalta riippumatta siitd, onko niilld
yhteinen alkuperd vai ei, jokainen niistd luopuu kéyttaimastd oikeuttaan vastustaa sitd, ettd sen omalle
alueelle tuodaan tavaramerkilld varustettuja tuotteita, jotka joku muista sopimukseen osallistuvista
tavaramerkin haltijoista on saattanut markkinoille vientivaltiossa, koska téllaisen markkinoille
saattamisen on katsottava tapahtuneen sen suostumubksella.

81. Jotta tdllainen sammumisvaikutus toteutuisi, on kuitenkin tdrkedd, ettd sopimuksessa madrataan
mahdollisuudesta middrittid suoraan tai epdsuorasti tuotteet, jotka varustetaan tavaramerkilld, ja
valvoa niiden laatua. Tdma vaatimus, joka ilmaistaan selkedsti 22.6.1994 annetun tuomion IHT
Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) 37 ja 38 kohdassa sekd 17.10.1990
annetun tuomion HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) 13 kohdassa, liittyy tavaramerkin keskeiseen
tehtdavadn silld varustettujen tuotteiden (tai palvelujen) kaupallisen alkuperdn osoittajana. Téssé
yhteydessd on korostettava, ettd kun tavaramerkki on yhtendisessa valvonnassa, jota harjoittaa kaksi tai
useampia rinnakkaisten oikeuksien haltijaa, tdmé tehtdvd on ymmarrettivé siten, ettd alkuperd, joka
tavaramerkilld pyritddan takaamaan, ei liity yritykseen, joka on vastuussa tavaroiden valmistuksesta, vaan
keskukseen, josta nédiden tavaroiden tarjontaan liittyvit strategiset valinnat ovat lahtoisin.

82. Edella mainittua valvonnan kohteeseen liittyvdd tdsmennystd koskevalla varauksella arvioin siten
komission tavoin, ettd ei ole mahdotonta, ettd yhden ainoan tavaramerkin alueellisesti rajattuun
luovutukseen perustuvan jaon seurauksena syntyvien rinnakkaisten tavaramerkkien haltijoiden
voitaisiin katsoa olevan "taloudellisesti sidoksissa” sammumisperiaatteen soveltamisen kannalta, jos ne
yhteensovittavat kaupalliset politiikkansa tarkoituksena valvoa yhdessé tavaramerkkiensi kayttoa. ®

83. Tétd ndkemystd vastaan tdmédn asian kisittelyn kuluessa esitetyt viitteet eivdt mielestdni voi
menestya.

84. Ensinndkin — toisin kuin on viitetty — tdllainen nédkemys ei merkitse 17.10.1990 annetun tuomion
HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) ja 22.6.1994 annetun tuomion IHT Internationale Heiztechnik ja
Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) kyseenalaistamista.

85. Niissd tuomioissa omaksutulle ratkaisulle oli nédet asetettu edellytys, jonka mukaan luovutuksen
jalkeen kukin tavaramerkki yhteisestd alkuperdstdadn huolimatta itsendisesti tayttdd tehtdvansd sen
takaamiseksi, ettd tavaramerkilld varustetuilla tavaroilla on yksi ainoa alkuperd.® Ainoastaan siini
tapauksessa, ettd tdmd edellytys tdyttyy, oikeus vastustaa tavaramerkilld varustettujen tuotteiden
vapaata liikkuvuutta - oikeus, jota yhtendisen tavaramerkin haltijalla ei itsellddn ole sen
jakamishetkelld — voidaan tunnustaa tdmén jakamisen perusteella syntyneiden rinnakkaisten
tavaramerkkien haltijoille silld seurauksella, ettd ndiden tuotteiden rinnakkaiskauppa, joka oli sallittua
ennen luovutusta, kielletddn. Kyseinen edellytys ei kuitenkaan selvésti tdyty, jos luovuttaja ja
luovutuksensaaja(t) sopivat, ettd ne kayttavat tavaramerkkejdédn yhdessd, ja omaksuvat kaupallisen
strategian, jonka tarkoituksena on se, ettd varjellaan ja yllipidetdédn niiden merkkien yhtendisen
tavaramerkin imagoa markkinoilla.

86. Se, ettd sammumisperiaatetta sovelletaan téllaisessa tapauksessa, ei ole ainoastaan 17.10.1990
annetun tuomion HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) ja 22.6.1994 annetun tuomion IHT
Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) mukaista, vaan palvelee myos
tarkoitusta, joka on ohjannut yhteis6jen tuomioistuinta ndissd tuomioissa, eli oikean tasapainon
l6ytamistd tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien suojaa koskevien
vastakkaisten tavoitteiden vililld. Kuten yhteis6jen tuomioistuin on tdsmentdnyt 22.6.1994 annetun

60 Korostettakoon, etti samanlaisen ndkemyksen esitti vuonna 2006 Court of Appeal (England& Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt
kuningaskunta) asiassa Doncaster Pharmaceutical Group Ltd v. Bolton Pharmaceutical 100 Ltd [2006] EWCA civ. 661. Koska liiketoimi
suoritettiin asianosaisten kesken, asiassa ei esitetty ennakkoratkaisupyyntoa.

61 Ks. tuomio 17.10.1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, 18 kohta).
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tuomion IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) 39 kohdassa,
tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat perustamissopimuksen méirdykset ovat esteend sellaisten
kansallisten lainsdddantdjen soveltamiselle, joissa sallitaan tavaramerkkilainsdddént66n vetoaminen
sellaisella tavaramerkilld, jonka kéytté on yhtendisessid valvonnassa, varustetun tuotteen vapaan
liilkkuvuuden estdmiseksi. Tavaramerkkioikeuden tavoitteena ei ndet ole sen salliminen, etté
tavaramerkin haltijat eristdvdat kansalliset markkinat ja siten edistdvit jdsenvaltioiden valilla
mahdollisesti olevien hintaerojen ylldpitimista. **

87. Toiseksi ei voida viittdd, ettd sellaisten rinnakkaisten tavaramerkkien haltijoiden vilinen suhde,
jotka sopivat merkkiensd yhteisestd hallinnoinnista, ei ole rinnastettavissa kayttéluvan antajan ja sen
kayttoluvanhaltijoiden, valmistajan ja sen jalleenmyyjien eikd myoskdaan samaan konserniin kuuluvien
yhtididen viliseen suhteeseen. Kuten olen ndet korostanut edelld tdssd ratkaisuehdotuksessa,
sammumisen aiheuttaa tavaramerkkid koskevan valvonnan yhtendisyys, joka perustuu kaikkiin néihin
suhteisiin, eikd niiden muodolliset ominaisuudet.

88. Pitdad tosin paikkansa, ettd tavaramerkin haltija hyotyy suoraan tai epdsuorasti siitd, ettd sen
kayttoluvanhaltija tai jdlleenmyyjd tai saman konsernin yhtio laskee tavaramerkilla varustetun tuotteen
liilkkeeseen ensi kertaa, mitd ei sitd vastoin tapahdu silloin, kun kyseisen liikkeeseenlaskemisen
suorittaa rinnakkaisen tavaramerkin haltija. Ilman téllaista hyotyd voitaisiin kiistdd se, ettd olisi
tapahtunut markkinoille saattaminen, josta voi seurata tavaramerkin haltijan oikeuden sammuminen.
Tamén ratkaisuehdotuksen 30 kohdassa mainittu ”markkinoille saattamisen” kisitteeseen liittyva
oikeuskéytdnto ndyttdd tarjoavan timénsuuntaisen perustan.

89. Korostettakoon téssd yhteydessd, ettd korvauksen saaminen tuotteen ensimmadisestd kaupan
pitdmisestd ei ole tavaramerkkioikeuden erityinen kohde, toisin kuin muun henkisen omaisuuden tai
teollisen omaisuuden, kuten patentin, vaan, kuten edelld totesin, “yksinoikeus tavaramerkin
kiyttimiseen laskettaessa tuote ensimmiisen kerran liikkeeseen”.®® Tiéstd seuraa, kuten julkisasiamies
Jacobs totesi ratkaisuehdotuksensa Bristol-Myers Squibb ym. (C-427/93, C-429/93, C-436/93, C-71/94
ja C-232/94, EU:C:1995:440) 61 kohdassa, ettd oikeuksien sammumisen periaatteen soveltamisen
kannalta ei ole merkitystd silld, saako oikeuden haltija kohtuullisen vastikkeen myynnistd, vaan sillg,
tapahtuuko myynti tdmén suostumuksella. Tamén ratkaisuehdotuksen 30 kohdassa mainitulla
oikeuskdytdnnolld on siten katsottava pyrittdvin pikemminkin tdsmentdméddn ajankohtaa, jona
tavaramerkilld varustetut tuotteet lasketaan liikkeeseen, kuin vahvistamaan sammumisen ehdoton

edellytys.*

90. Kolmanneksi on niin, toisin kuin erityisesti Schweppes esittdd, ettd tavaramerkin alueellisesti
rajattua  luovuttamista  tavaramerkkioikeuksien hyviksyttynd = siirtojarjestelynd ei mydskadn
kyseenalaistettaisi, jos unionin tuomioistuin omaksuisi komission puoltaman ndkemyksen, kuten
ehdotan. Kunhan téllaisen luovutuksen osapuolet noudattavat kilpailusdant6jd, ne saavat ndet edelleen
madrdtd vastavuoroisesta myyntikiellosta alueillaan, kuten silloin, kun kyseessd on yksinomainen
kayttooikeussopimus. Tavaramerkilld varustettujen tuotteiden liikkuminen alueelta toiselle olisi siis
mahdollista luovutussopimusta rikkomatta vain silloin, jos kolmas osapuoli suorittaa tuonnin.

91. Neljanneksi ja arkaluonteisempana seikkana unionin tuomioistuimessa keskusteltiin siitd, kuka olisi
velvollinen esittdmédn ndyton siitd, ettd rinnakkaisten tavaramerkkien haltijat ovat yhteensovittaneet
toimintansa siten, ettd kyseessd on edelld tdsmennetty valvonnan yhtendisyys.

62 Ks. mm. tuomio 11.7.1996, MPA Pharma (C-232/94, EU:C:1996:289, 19 kohta).
63 Ks. tamén ratkaisuehdotuksen 28 kohta.
64 Ks. kuitenkin julkisasiamies Jdaskisen pdinvastainen ratkaisuehdotus L’Oréal ym. (C-324/09, EU:C:2010:757, 47 ja 73 kohta).
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92. Koska yhtadlta tillaisen ndyton esittdiminen saattaa osoittautua kolmannelle osapuolelle
objektiivisesti arvioiden vaikeaksi, komission esityksen mukaisesti vaikuttaisi kohtuulliselta mukauttaa
sadntod, jonka mukaan on ldhtokohtaisesti rinnakkaistuojan tehtavénd nayttdd toteen tosiseikat, jotka
osoittavat tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumisen.® Muistutettakoon téssd yhteydessi siitd,
ettd unionin tuomioistuin hyviksyy todistelutaakan kéadntdmisen erityisesti silloin, kun kyseisen
sddnnon soveltaminen mahdollistaisi sen, ettd tavaramerkin haltija eristdd kansalliset markkinat ja
siten edistdd jasenvaltioissa mahdollisesti olevien hintaerojen ylldpitamista. *

93. Kuten Schweppes-konsernin yhtiot vaativat, on toisaalta vahvistettava selkeit todistelua koskevat
sadannot, koska muussa tapauksessa luotaisiin epdvarma tilanne rinnakkaisten kansallisten
tavaramerkkien haltijoiden vahingoksi.

94. Vaikka piadasian kohteena olevien kaltaisissa tilanteissa olisi liiallista vaatia rinnakkaistuojaa
esittimddn ndytto siitd, ettd tavaramerkki on vientivaltiossa ja tuontivaltiossa yhtendisessd valvonnassa,
sen tehtdvdand on kuitenkin esittdd tdsmallisten ja yhtdpitévien indisioiden kokonaisuus, josta voidaan
padtelld téllaisen valvonnan olemassaolo. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen kuvaamat
tosiseikat, jotka on mainittu tdimédn ratkaisuehdotuksen 10 kohdassa, ovat olosuhteita, jotka saattavat
olla téllaisia indisioita.

95. Kun on olemassa joukko tasmallisid ja yhtdpitdvid indisioita, on tavaramerkin haltijan, joka aikoo
vastustaa tavaramerkilld varustettujen tuotteiden tuontia alueelleen, tehtdvdnd osoittaa, ettd
vientivaltion tavaramerkin haltijan kanssa ei ole tehty mitddn sopimusta eikd mitdén
yhteensovittamistoimia tavaramerkin alistamiseksi yhtendiseen valvontaan.

96. Kansallisen tuomioistuimen tehtdvdnd on arvioida kaikkien yksittdistapaukseen liittyvien seikkojen
valossa ja pyydettyddn tarvittaessa luovutussopimuksen ja muiden asiaankuuluvien asiakirjojen
esittdamistd rinnakkaisten tavaramerkkien haltijoiden vilisten siteiden selventdmiseksi, tdyttyvatko
tuontivaltion tavaramerkin haltijan oikeuden sammumisen edellytykset kyseisten tuotteiden osalta.

97. Téssd yhteydessd on tiarkedd muistaa, ettd téllaisten edellytysten voidaan katsoa tdyttyvdn vain
silloin, jos tavaramerkkia koskeva vyhtendinen valvonta antaa sitd harjoittaville yksikaille
mahdollisuuden maéérittdd suoraan tai epasuorasti tuotteet, jotka varustetaan tavaramerkillg, ja valvoa
niiden laatua.

Vastaukset ennakkoratkaisukysymyksiin

98. Edelld esitetyn selvityksen perusteella ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittdmiin
ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava mielesténi yhdessa siten, ettd SEUT 36 artikla ja direktiivin
2008/95 7 artiklan 1 kohta ovat esteeni sille, ettd kansallisen tavaramerkin haltijan kéyttoluvanhaltija
vetoaa yksinoikeuteen, joka ensin mainitulla on sen jasenvaltion lainsddadannon nojalla, jossa kyseinen
tavaramerkki on rekisteroity, vastustaakseen sitd, ettd tdhdn valtioon tuodaan ja/tai tdssd valtiossa
pidetddn kaupan samalla tavaramerkilld varustettuja tuotteita, jotka ovat perdisin jostain toisesta
jasenvaltiosta, jossa tdmé tavaramerkki, joka kuului aikaisemmin sellaisen konsernin omaisuuteen,
johon kuuluvat sekd tuontivaltion tavaramerkin haltija ettd sen kayttoluvanhaltija, on sellaisen
kolmannen henkilon hallussa, joka on saanut siihen oikeudet luovutuksen perusteella, jos seurauksena
on, kun otetaan huomioon tuontivaltion tavaramerkin haltijan ja vientivaltion tavaramerkin haltijan
viliset taloudelliset sidokset, ettd ndmé tavaramerkit ovat yhtendisessd valvonnassa ja ettd tuontivaltion
tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus maéérittdd suoraan tai epdsuorasti tuotteet, jotka varustetaan
tavaramerkilld vientivaltiossa, sekd valvoa niiden laatua.

65 Ks. tuomio 8.4.2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, 35 ja 36 kohta).

66 Ks. tuomio 8.4.2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, 38 kohta), jossa viitataan tilanteisiin, joissa tavaramerkin haltija myy tuotteitaan
ETA:ssa yksinoikeuteen perustuvan jakelujarjestelmén vilityksella.
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99. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa Juzgado de lo Mercantil n° 8
de Barcelonan esittimiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

SEUT 36 artikla ja jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisestda 22.10.2008 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 7 artiklan 1 kohta ovat esteeni sille, ettd
kansallisen tavaramerkin haltijan kéytt6luvanhaltija vetoaa yksinoikeuteen, joka ensin mainitulla on
sen jdsenvaltion lainsddddnnon nojalla, jossa kyseinen tavaramerkki on rekisteroity, vastustaakseen sita,
ettd tdhdn valtioon tuodaan ja/tai téssd valtiossa pidetddn kaupan samalla tavaramerkilld varustettuja
tuotteita, jotka ovat perdisin jostain toisesta jdsenvaltiosta, jossa tdmé tavaramerkki, joka kuului
aikaisemmin sellaisen konsernin omaisuuteen, johon kuuluvat seké tuontivaltion tavaramerkin haltija
ettd sen kayttoluvanhaltija, on sellaisen kolmannen henkilon hallussa, joka on saanut siihen oikeudet
luovutuksen perusteella, jos seurauksena on, kun otetaan huomioon tuontivaltion tavaramerkin
haltijan ja vientivaltion tavaramerkin haltijan viliset taloudelliset sidokset, ettd ndma tavaramerkit ovat
yhtendisessd valvonnassa ja ettd tuontivaltion tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus maarittdd suoraan
tai epdsuorasti tuotteet, jotka varustetaan tavaramerkilld vientivaltiossa, sekd valvoa niiden laatua.
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