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25 pdivdna maaliskuuta 1999 *

1. Vihin aikaa sitten asiassa C-355/96,
Silhouette, antamassaan tuomiossa ! yhtei-
sojen tuomioistuin katsoi, ettd tavara-
merkkidirektiivin2 7 artiklan 1 kohdan
kanssa ovat ristiriidassa sellaiset kansalliset
sdannor, joiden mukaan tavaramerkkiin
kuuluvat oikeudet sammuvat sellaisten
tuotteiden osalta, jotka tavaramerkin hal-
tija tai hidnen suostumuksellaan joku muu
on saartanut markkinoille Euroopan
talousalueen ulkopuolella titi tavara-
merkkid kdyttden. Niin ollen tavaramerk-
kiin kuuluvat oikeudet sammuvat lihto-
kohtaisesti 3 vain silloin, kun tavaramerkin
haltija tai hdnen suostumuksellaan joku
muu saattaa tavarat markkinoille Euroo-
pan talousalueella: kyseiset oikeudet eivit
sammu, jos tavaramerkin haltija tai hinen
suostumuksellaan joku muu saattaa tavarat
markkinoille Euroopan talousalueen ulko-
puolella. Yhteison tavaramerkkioikeudessa
tunnustetaan néin ollen Euroopan talous-
alueen laajuisen sammumisen periaate
mutta ei “kansainvilistd sammumista”

2. Cour d’appel de Bruxellesin ennakko-
ratkaisupyynndn esittimistd koskevassa
paatoksessddn esittimd paiasiallinen kysy-
mys on se, voiddanko tavaramerkin halti-

* Alkuperiinen kieli: englanti.
1 — Asia C-355/96, Silhouette, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998,
s. 1-4799).

2 —jasenvalnmdcn tavaramerkkilainsiidiannon |ihentimisestd
21 piivind joulukuuta 1988 annettu neuvoston ensimmiii-
sen direkdivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

3 — Paitsi tilanteissa, joissa sammumlspenaa(ena et sovelleta
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun “perustellun aiheen™
johdosta.

jan katsoa antaneen suostumuksensa sii-
hen, ettd Euroopan talousalueella saatetaan
markkinoille Euroopan talousalueen ulko-
puolelta tuotu erd tavaramerkin haltijan
tuotteita, silli perusteella, erti hin on
antanut  suostumuksensa  sithen, etti
Euroopan talousalueella myydiin samojen
tal samankaltaisten tuotteiden muita eria.

Tosiseikat

3. Ensimmdinen kantajista, Sebago Inc., on
Yhdysvaltain oikeuden mukaan perustettu
yhtié. Se omistaa kaksi Docksides-sanasta
koostuvaa Benelux-tavaramerkkii ja kolme
Sebago-sanasta koostuvaa Benelux-tavara-
merkkid. Kaikki ndmi viisi tavaramerkkii
on rekistergity muun muassa jalkineita
varten.

4. Toinen kantajista, Ancienne Maison
Dubois et Fils SA, on Sebagon jalkineiden
ja muiden niithin liittyvien artikkelien
yksinmyyja Benelux-maissa. Kutsun
molempia kantajia yhdessd jiljempini
nimelld Sebago.

5. Sebago viitdd, ettd vastaaja, GB-Unic,
on loukannut sen tavaramerkkii saatta-
malla yhteiséssi markkinoille tavaroita
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ilman Sebagon suostumusta. GB-Unic on
kertonut ostaneensa 2 561 “made in El
Salvador” kenkiparia rinnakkaistuontiin
erikoistuneelta Belgian oikeuden mukaan
perustetulta yhtisltd (joka siis on oletetta-
vasti tuonut kyseiset kengit Euroopan
talousalueen ulkopuolelta). La Quinzaine
Maxi-GB -nimisen mainoslehtensd vuoden
1996 kymmenennessd numerossa, jossa
ilmoitettiin voimassa olevat hinnat ajan-
jaksolle 29.5.—11.6.1996, GB-Unic mai-
nosti myyvinsid Docksides Sebago -kenkiad
Maxi-GB:n hypermarketeissaan. Se moi
koko kenkivaraston kesilld 1996.

6. Sebago ei kiisti GB-Unicin myymien
kenkien aitoutta. Se viittda kuitenkin, ettd
koska se ei ollut antanut suostumustaan
kyseisten kenkien myymiselle yhteisossa,
GB-Unicilla ei ollut oikeutta myydi niitd
sielld. Sebago vetoaa Loi uniforme Benelux
sur les marques’n (Benelux-maiden yhte-
ndinen  tavaramerkkilaki;  jiljempana
Benelux-tavaramerkkilaki) 13 §:n A mo-
mentin § kohtaan, sellaisena kuin kyseisen
laki on muutettuna 2.12.1992 allekirjoite-
tulla poytikirjalla. Kyseisen 13 §:n A mo-
mentin 8 kohta on  sanamuodoltaan
samankaltainen kuin tavaramerkkidirektii-
vin 7 artiklan 1 kohta, josta yhteisdjen
tuomioistuimen asiassa Silhouette anta-
massa tuomiossa oli kyse ja joka esitetddn
jaljempina 14 kohdassa.

7. Cour d’appel de Bruxelles huomauttaa,
ettd asianosaisten tulkinta 13 §:n A mo-
mentin 8 kohdasta poikkeaa kahdelta
olennaiselta kohdalta: ensinnikin siltd
osin, vahvistetaanko tissd sddannoksessa
kansainvilisen  sammumisen  periaate
(kuten GB-Unic viittidi) tai ainoastaan yh-
teisén laajuisen sammumisen periaate
(kuten Sebago viittdi), ja toiseksi siltd osin,
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millid edellytyksilld tavaramerkin haltijan
suostumus voidaan katsoa annetuksi.

8. Jalkimmaiisen kysymyksen osalta GB-
Unic vdittdd, ettd 13 §:n A momentin
8 kohdassa asetetun suostumusta koskevan
edellytyksen tdyttymiseksi riittdd, ettd
samalla tavaramerkilld varustettuja
samankaltaisia tavaroita on saatettu lailli-
sesti markkinoille Euroopan talousalueella
tavaramerkin haltijan suostumuksella. Se
vetoaa nikoékantansa tueksi kahteen Tri-
bunal de commerce de Bruxellesin tuo-
mioon®. Sebago puolestaan vaittid, ettd
sen suostumus on hankittava kunkin erik-
seen mairitellyn tavaraerin osalta eli tietyn
tuojan tiettyni ajankohtana tuoman jokai-
sen erdn osalta. Sebago siis katsoo, etti sen
voidaan katsoa antaneen suostumuksensa
vain, jos GB-Unic voi osoittaa — mité se el
ole voinut tehdd —, ettd se on hankkinut
kyseiset kengit myyjiltd, joka kuului
Sebagon yhteiséon luomaan jilleenmyynti-
verkkoon, tai jilleenmyyjiltd, joka on
hankkinut nidmai kengit laillisesti yhteisosta
kuulumatta kuitenkaan tihin verkkoon.

9. GB-Unic on kansallisessa tuomioistui-
messa viittinyt myds, ettd Sebago ei ollut
kieltanyt El Salvadorissa olevaa kidyttolu-
vanhaltijaansa viemistd tavaroitaan yhtei-
s60n ja ettd Sebagon on niin ollen katsot-
tava antaneen implisiittisen suostumuk-
sensa kyseisten tavaroiden markkinoille
saattamiseen yhteisossi. Cour d’appel de
Bruxelles kuitenkin nimenomaisesti toteaa,
ettd tilld viitteelld ei ole merkitystd asiassa,

4 — Prés. Com. Bxl, 16.4.1997, ei julkaistu, GTR Group v. GB-
Unic & Exmin Europe ja Prés. Com. Bxl, 8.9.1997, ei jul-
kaistu, Texeuropean v. Parimpex Belgium.
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silld perusteella, ettd ei ole esitetry ndytroid
siitd, ettd Sebago olisi antanurt kiyttéluvan,
jonka perusteella sen tavaramerkkii voi-
daan kiytda El Salvadorissa (Sebago itse
asiassa kiistdd viitteen siitd, ettd se olisi
antanut tillaisen kayttoluvan).

10. Cour d’appel de Bruxelles on esittinyt
Euroopan yhteis6jen tuomioistuimelle seu-
raavat ennakkoratkaisukysymykset:

”Onko jdsenvaltioiden tavaramerkkilain-
sddddannon ldhentdmisesta 21 piivini jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmiisen neu-
voston direktiivin 89/194/ETY 7 artiklan
1 kohtaa tulkittava siten, etti tavaramerkin
haltija saa tavaramerkkiin  kuuluvan
oikeuden perusteella kieltid tavaramerk-
kinsd kiyttimisen sellaisissa aidoissa tava-
roissa, joita tavaramerkin haltija tai hidnen
suostumuksellaan joku muu ei ole laskenut
liikkeelle Euroopan talousyhteisén alueella
(mukaan lukien Norja, Islanti ja Liech-
tenstein, joihin kyseinen alue ulottuu
Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn
sopimuksen perusteella), kun

— tavaramerkilld varustetut tavarat on
maahantuotu suoraan Euroopan yh-
teison tai  Euroopan talousalueen
ulkopuolisesta maasta,

— tavaramerkilld varustetut tavarat on
maahantuotu sellaisesta Eurcopan yh-
teison jdsenvaltiosta tai Euroopan
talousalueen sopimusvaltiosta, jonka
kautta niitd cavaroita kuljetetaan
ilman tavaramerkin haltijan tai hinen
edustajansa suostumusta,

— tavarat on hankittu sellaisesta Euroo-
pan yhteisén jisenvaltiosta tai Furoo-
pan talousalueen sopimusvaltiosta,
jossa ne on laskettu litkkeelle ensim-
miisen kerran ilman tavaramerkin
haltijan tai hinen edustajansa suostu-
musta,

— tavaramerkin haltija tai hinen suostu-
muksellaan joku muu laskee tai on

laskenut Euroopan yhteistssd tai
Euroopan  talousalueella liikkeelle
kyseiset  tavaramerkilli  varustetut

tavarat, jotka ovat samoja kuin samalla
tavaramerkilld varustetut aidot tavarat
mutta jotka on tuotu rinnakkaistuon-
nilla suoraan tai vilillisesti Euroopan
yhteisén tai Euroopan talousalueen
ulkopuolisesta maasta, tai

— tavaramerkin haltija tai hinen suostu-
muksellaan joku muu laskee tai on

laskenut  Euroopan yhteisossd tai
Euroopan  talousalueella  liikkeelle
kyseiset  tavaramerkilli  varustetut

tavarat, jotka ovat samankaltaisia kuin
samalla tavaramerkilli varusterut aidot
tavarat mutta jotka on tuotu rinnak-
kaistuonnilla suoraan tai vilillisesti
Euroopan yhteison tai Euroopan
talousalueen ulkopuolisesta maasta?”

11. GB-Unic, Ranskan hallitus ja komissio
ovat esittdneet kirjallisia huomautuksia.
Sebago, GB-Unic ja komissio olivar edus-
tettuina istunnossa.
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Tavaramerkkidirektiivi

12. Tavaramerkkidirektiivin timin asian
kannalta relevantit siinnokset ovat 5 ar-
tikla, jonka otsikkona on »Tavaramerkkiin
kuuluvat oikeudet”, ja 7 artikla, jonka
otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvien
oikeuksien sammuminen”.

13. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa

sdadetiddn seuraavaa:

?1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla
on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita
ilman hinen suostumustaan kayttimista
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkis, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palve-
luja varten kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten tavaramerkki on rekiste-
roity;

b) merkkii, joka sen vuoksi, etti se on
sama tai samankaltainen kuin samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja  varten oleva tavaramerkki,
aiheuttaa yleisén keskuudessa sekaan-
nusvaaran, joka sisiltid myds vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd miel-
leyhtymadsta.
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3. Edelld 1 ja 2 kohdassa sdddetyin edelly-
tyksin voidaan kieltid muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai nii-
den péillyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle
laskeminen tai niiden varastoiminen
tillaista tarkoitusta varten merkkia
kidyttien taikka palvelujen tarjoaminen
tai suorittaminen merkkid kayttden;

c) tavaroiden maahantuonti tai maasta-
vienti merkkii kdyttden;

d) merkin kiyttiminen liikeasiakirjoissa
ja mainonnassa.”

14. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa
kuitenkin rajoitetaan 5 artiklassa myon-
nettyjd oikeuksia seuraavasti:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd
tavaramerkin kiyttimistd niissd tavaroissa,
jotka haltija tai hinen suostumuksellaan
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joku muu on saattanut markkinoille yhtei-
sOssd tdrd tavaramerkkia kiyttien.

2. Mitid 1 kohdassa sdiddetiin, ei sovelleta,
jos haltijalla on perusteltua aihetta vastus-
taa tavaroiden laskemista uudelleen liik-
keelle, erityisesti milloin tavaroihin teh-
dddn muutoksia tai niitd huononnetaan sen
jalkeen, kun ne on laskettu liikkeelle”.

15. Vaikka tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 1 kohdassa viitataan tavaroiden
markkinoille  saattamiseen  yhteisossi,
oikeuksien sammumisen periaate on ulo-
tettu koskemaan Euroopan talousaluetta.
Direktiivi oli yksi niistd siddoksisti, jotka
sisillytettiin Euroopan talousalueen oikeu-

teen Euroopan talousalueesta tehdylla
sopimuksella,®  joka tuli  voimaan
1.1.1994.¢  Sopimuksen liitteelld XVII

muutettiin tavaramerkkidirektiivin 7 artik-
lan 1 kohtaa ”sopimuksen vuoksi” siten,
ettd siind viitataan markkinoille saattami-
seen Euroopan talousalueella eiki vhtei-
sossd: siind korvataan ilmaisu “yhteisossa”
ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.?

5 —EYVL 1994, L 1,s. 3.
6 — Liechtensteinin osalta kyseinen sopimus tuli voimaan

1.5.1995.

7 —S. 483. Lisiksi Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimuk-
seen kuuluvassa henkisestdi omaisuudesta tehdyssi poyti-
kirjassa 28 on 2 artikla, jonka otsikkona on "Qikeuksien
sammuminen”. Kyseisen 2 artiklan 1 kohdassa maaracia
seuraavaa: "Siltd osin kuin sammumisesta on yhteisén toi-
menpiteitd tai oikeuskiytdntdd, sopimuspuolet huolehtivat
siitd, ettd henkiseen omaisuuteen kuuluvar oikeudet sam-
muvat yhteisén oikeuden mukaisesti. Titi miirdystd tul-
kitaan siind merkityksessd, joka on vahvistettu Euroopan
vhteisdjen tuomioistuimen ennen timin sopimuksen alle-
<irjoittamista  antamissa merkityksellisissi  ratkaisuissa,
edelld sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisén oikeuden
kehittdmistd tulevaisuudessa.”

Asian arviointi

16. Esitetty kysymys on rakenteeltaan hie-
man monitahoinen. Se ndyttdid kuitenkin
sisiltavin kaksi pdiasiallista kysymysta.

17. Ensimmaiinen niisti eli se, siddetdanko
direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tavara-
merkkiin kuuluvien oikeuksien kansainvi-
lisen sammumisen periaatteesta, on jo rat-
kaistu yhteisdjen tuomioistuimen edelld
mainitussa asiassa Silhouette 8 antamassa
tuomiossa sen jilkeen, kun nyt kasiteltd-
vind olevaan asiaan johtanut ennakkorat-
kaisupyynnén esittimisti koskeva piitos
tehtiin. Asiassa Silhouette yhteisdjen tuo-
mioistuin katsoi, ettd 7 artiklan 1 kohdassa
sdddetdidn vain Euroopan talousalueen
laajuisesta sammumisesta ja etti se, ettd
jdsenvaltio pdittiisi, ettd tavaramerkkiin
kuuluvat oikeudet sammuvat silli perus-
teella, ettd tavaroita on saatettu markki-
noille Euroopan talousalueen ulkopuoli-
sessa maassa, olisi ristiriidassa direktiivin
kanssa. Tamin johdosta on selvii, etti
Benelux-tavaramerkkilakia (muistutan,
ettd se on sanamuodoltaan samankaltainen
kuin direktiivin 7 artiklan 1 kohta) pitiisi
tulkita siten, ettd siind siidetiin ainoas-
taan Euroopan talousalueen laajuisesta
sammumisesta. Vaikka kengit olisi laskettu
liikkkeelle Euroopan talousalueen ulkopuo-
lella Sebagon suostumuksella, se ei niin
ollen kuitenkaan riittdisi estim:iin Sebagoa
kadyttimastd  tavaramerkkiin  kuuluvia
oikeuksiaan ndiden kenkien osalta Euroo-
pan talousalueella.

18. Ratkaiseva kysymys nyt kisiteltdvini
olevassa tapauksessa on niin ollen toinen
asianosaisten kesken riidanalainen seikka:
merkitseekd se, ettd tavaramerkin haltija
on antanut suostumuksensa siithen, ettid

8 — Asia C-355/96, mainittu edellid alaviitteessd 1.
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yksi erd hinen tavaramerkilldnsd varustet-
tuja tietyntyyppisid tavaroita saatetaan
markkinoille Euroopan talousalueella, siti,
ettd hinen oikeutensa vastustaa samalla
tavaramerkilld varustettujen samojen (tai
samankaltaisten) tavaroidensa  muiden
erien markkinoille saattamista Euroopan
talousalueella on sammunut?? Voidaanko
direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa kaytettyd
viittausta markkinoille saattamista koske-
vaan “suostumukseen” tulkita  toisin
sanoen siten, ettd silld tarkoitetaan pikem-
minkin suostumusta tietyntyyppisten tuot-
teiden (eli tuotelinjan) markkinoille saat-
tamiseen kuin suostumusta tietyntyyppis-
ten tuotteiden kunkin yksittdisen erdn
markkinoille saattamiseen?

19. Sebago, Ranskan hallitus ja komissio
viittdvie, ettd vaikka tavaramerkin haliija
on antanut suostumuksensa yhden tava-
raeridn saattamiseen markkinoille Euroo-
pan talousalueeila, hinen tavaramerkkiin
kuuluvat oikeutensa eivdt sammu tavaroi-
densa muiden erien markkinoille saattami-
sen suhteen, vaikka tavarat olisivat samoja.
GB-Unic edustaa pdinvastaista kantaa.

20. On hyédyllistd tarkastella ensin sam-
mumisperiaatteen luonnetta silloin, kun
sitd sovelletaan yksinomaan yhteison sisdi-
sesti. Yhteisén oikeuden mukaan teollis-
oikeuksien kidyttiminen saattaa rajoittaa
tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteisossi,
mutta se voi olla oikeutettua EY:n perus-
tamissopimuksen 36 artiklan perusteella.
Koska tavaramerkin “kidyttdminen” on
hyvin laaja kisite, 1° monet tavaroihin liit-
tyvdt liiketoimet voivat merkitd tavara-

9 — Tami kysymys olisi voinut nousta esille asiassa C-352/95,
Phytheron International v. Bourdon, tuomio 20.3.1997
(Kok. 1997, s. 1-1729), jos tosiseikat olisi esitetty toisin
ennakkoratkaisupyynnén esittimistdi koskevassa paitok-
sessd (ks. tuossa asiassa esittimini ratkaisuehdotuksen 11 ja
12 kohta).

10 — Ks. direktiivin § artiklan 3 kohta, joka on esitetty edelld
13 kohdassa.
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merkin loukkaamista. Niinpd jos tavara-
merkkiin kuuluvien oikeuksien kayttami-
selle ei olisi asetettu mitddn rajoituksia,
jalleenmyyijilld, jotka haluavat myydéd lail-
lisesti hankkimiaan tavaramerkilld varus-
tettuja tavaroita, voisi teoriassa olla vel-
vollisuus hankkia tavaramerkin haltijan
suostumus tillaiseen tavaroiden jilleen-
myyntiin ja muihin sen jilkeisiin niitd
koskeviin liiketoimiin.

21. On selvid, ettd yhteisén oikeuden
mukainen sammumisperiaate koskee tava-
ramerkilld varustettuihin tavaroihin sen
jalkeen kohdistuvia liiketoimia, kun rava-
ramerkin haltija tai joku muu hidnen suos-
tumuksellaan on “laskenut ne liikkkeelle” !!
Euroopan talousalueella. Jos tavaramerkin
haltija saattaa markkinoille yhden tietyn
tavaraerdn, hidn laskee liikkeelle wvain
timin kyseisen erdn: hin ei selvistikdin
laske nidin tehdessddn liikkeelle kaikkia
muita erid varastossaan olevia samoja (tai
samankaltaisia) tavaroita, joten hin siilyt-
tid ndiden jiljelle jddvien erien osalta
kaikki ne oikeudet, joita hinelld saattaa
olla jilleenmyyntid koskevien ehtojen
asettamisen osalta.

22. On totta, ettd sammumisperiaate on
usein esitetty melko loyhisti siten, ettd
yksinkertaisesti viitataan teollisoikeuksien
sammumiseen sen johdosta, ettd tavara-
merkin haltija tai joku muu hidnen suostu-
muksellaan on saattanut “tavarat” mark-
kinoille. Timi sanamuoto heijastuu direk-
titvin 7 artiklan 1 kohdassa. Direktiivin
7 artiklan 1 kohtaa olisi kuitenkin luettava
yhdessi sammumisperiaatteeseen tehtdvia

11 — Ks. esim. asia 16/74, Winthrop, womio 31.10.1974
(Kok. 1974, s. 1183, 8 kohta).
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poikkeuksia koskevan 7 artiklan 2 kohdan
kanssa, jossa viitataan ravaroiden ”uudel-
leen liikkeelle laskemiseen”. Ranskaksi
kdytetddn ilmaisua “commercialisation
ultérieure”, josta mielestini ilmenee jopa
englanninkielistd tekstii selvemmin, ettd
sammumisperiaate ei koske samantyyppis-
ten tavaroiden muita myyntitapahtumia
vaan pikemminkin yksirtdisiin tuotteisiin
liittyvid, niiden ensimmdistd myyntid seu-
raavia liiketoimia.

23. Yhteisdjen tuomioistuin on lisiksi
asiassa  C-337/95, Parfums Christian
Dior 12 kisitellyt ”jilleenmyyntioikeuden”
sammumista, 13 ja asiassa C-63/97, BMW,
annetun tuomion !* ranskankielisessi ver-
siossa  yhteisdjen  tuomioistuin  toteaa
7 artiklasta, ettd se mahdollistaa ”la com-
mercialisation ultérieure d’un exemplaire
d’un produit revétu d’une marque” (kursi-
vointi tdssd). 1

24. Niin ollen on ainakin yksinomaan yh-
teison sisdisessd kontekstissa tiysin selvii,
ettd yhteison oikeuteen sisiltyvi tavara-
merkkiin kuuluvien oikeuksien sammumi-
sen periaate koskee yksittdisiid tavaroita tai
tavaraerid eikd koko tuotelinjaa.

25. Seuraavaksi  tarkastelen  kysymysti
siitd, onko tavaramerkin haltijalla oikeus
estdd tietyn sellaisen tavaraerin maahan-
tuonti, jonka hidn tai joku muu hinen

12 — Asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997
{Kok. 1997, 5. 1-6013).

13 — Ks. alaviitteessd 12 mainitun tuomion 37 kohta.
14 — Asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999,
s. 1-905).

15 — Edella alaviitteessd 14 mainitun tuomion 57 kohta.

suostumuksellaan on saattanut markki-
noille Euroopan talousalueen ulkopuo-
lella.'®  GB-Unic hyviksyy sen, etti
7 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaan
tavaramerkin  haltijan oikeudet estii
kyseisen erdn tuonti ovat sammuneet vain
siind tapauksessa, etti hin on antanut
suostumuksensa kyseisen erin markkinoille
saattamiseen Euroopan talousalueella. Se
kuitenkin viittd4, ettd 7 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettu tillainen suostumus on
annettu silloin, kun tavaramerkin haltija on
antanut suostumuksensa kyseisen tuotteen
joidenkin toisten yksittdisten erien mark-
kinoille saattamiseen Euroopan talousalu-
eella, silli hin on ndin tehdessaan impli-
siittisesti antanut suostumuksensa koko
kyseisen tuotelinjan markkinoille saatta-
miseen Euroopan talousalueella.

26. GB-Unic pyrkii perustelemaan niko-
kantaansa silld, ettd tapauksissa, joissa
aitoja tuotteita saatetaan markkinoille
Euroopan talousalueen ulkopuolella, til-
laisten tuotteiden tuonti Euroopan talous-
alueelle ei vaaranna merkin tehtivii tuot-
teen alkuperin ja laadun osoittajana. Kuten
totesin edelld mainitussa asiassa Silhouette
esittimissdni ratkaisuehdotuksessa, tillai-
set viitteet ovat erittdin houkuttelevia. Ne
eivit kuitenkaan riittineet estimédn sitd,
ettd tuossa asiassa piadyttiin katsomaan,
ettd direktiivissd kielletddn jdsenvaltioita
soveltamasta kansainvilisen sammumisen
periaatetta. Tillaisiin viitteisiin ei ndin
ollen voida nyt vedota tuon tuomion
tehokkaaksi sivuuttamiseksi, johon GB-
Unicin ehdottaman 7 artiklan 1 kohtaa
koskevan tulkinnan hyviksyminen kiytin-
nossd johtaisi, kuten tulen jiljempina
osoittamaan.

16 — Tosin nyt kisiteltidvini olevassa tapauksessa ei ole selvii,
oliko suostumusta markkinoille saattamiseen EurooEan
talousalueen ulkopuolella edes annettu: ks. edelli 9 kohta
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27. GB-Unicin edustaman kannan mukaan
7 artiklan 1 kohdan perusteella tavara-
merkin haltija voi estdd rinnakkaistuonnin
kolmansista maista, ellei hin ole itse aloit-
tanut samojen (tai samankaltaisten) tuot-
teiden markkinoille saattamista Euroopan
talousalueelle, ja niin kauan kuin hin ei ole
niin tehnyt, mutta ei endd sen jilkeen. On
totta, etti muutamissa tapauksissa tillai-
sesta rajoitetusta oikeudesta koituu todel-
lista etua tavaramerkin haltijalle, silld se,
ettd voidaan valita asianmukaiset markki-
nat ja asianmukainen ajankohta tuotteen
lanseeraamiselle tietyille markkinoille, voi
olla etu. Suurimmassa osassa tapauksissa,
joissa tavaramerkin haltija ei vield saata
tuotteita markkinoille Eurcopan talous-
alueella, on kuitenkin todennikéisti, ettd
hin joko ei vastusta tuotteiden markki-
noille saattamista sielli, koska tuotteet
eivit kilpaile hinen itsensd markkinoille
saattamien tuotteiden kanssa, tai ettd
hinelli on direktiivin 7 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitettu ”perusteltu aihe” vastus-
taa niiden maahantuontia esimerkiksi siitd
syysti, ettd jostain perusteltavissa olevasta
syystd kyseinen tuote ei sovellu Euroopan
talousalueen markkinoille. Niin ollen
kysymys kansainvilisestd sammumisesta ei
todennikdisesti nouse esille, ellei tavara-
merkin haltija jo saata samoja (tai saman-
kaltaisia) tavaroita markkinoille Euroopan
talousalueella: vasta tilléin rinnakkais-
tuonnilla on merkitysti hinelle.

28. Jos katsottaisiin, ettd silloin kun tava-
ramerkin haltija on antanut suostumuk-
sensa yhden tietyn tuote-erdn markkinoille
saattamiseen Euroopan talousalueella,
hinen on katsottava antaneen suostumuk-
sensa muiden samojen (tai samankaltais-
ten) erien markkinoille saattamiseen, yh-
teiséjen tuomioistuimen vahvistama sam-
mumisperiaatteen rajoittaminen Euroopan
talousalueen  laajuiseen  sammumiseen
menettiisi suuren osan kdytinnon vaiku-
tuksestaan. Se merkitsisi kdytinnossa lihes
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aina kansainvilistd sammumista koskevan
sdannon soveltamista, silld jos ei ole ole-
massa perusteltua aihetta, kaikki rinnak-
kaistuonti olisi sallittava Euroopan talous-
alueelle.

"29. Yhteisdjen tuomioistuimen asiassa Sil-

houette antamassaan tuomiossa toteama
direktiivin vaikutuksen rajoitus voi vaikut-
taa toivottavalta, ja epdilyksettdi monet
piirit toivottaisivat sen tervetulleeksi. On
kuitenkin niin, etti kuten yhteisdjen tuo-
mioistuin totesi asiassa Silhouette anta-
massaan tuomiossa, yhteisdjen tuomiois-
tuimelle ei ole esitetty yhtddn viitettd siitd,
ettd direktiivid voitaisiin tulkita siten, ettd
siind edellytettiisiin kansainvilisti sam-
mumista koskevan siinnén soveltamista.
Riita keskittyi ainoastaan sen ympdrille,
jatettiinko direktiivissd asia jasenvaltioiden
harkintavaltaan. Direktiivin 7 artiklan
1 kohdan sanamuodosta ei voida helpolla
pidtelld, etti siind edellytettdisiin kansain-
vilistd sammumista GB-Unicin ehdotta-
malla tavalla. Se ei myoskiin niytd olleen
yhteisén lainsditdjin tahto. 17

30. Yhteisdjen tuomioistuimen ei mieles-
tini voida odottaa tulkitsevan lainsaadan-
tod sen sanamuodon vastaisesti tietyn
tavoitteen saavuttamiseksi, vaikka sitd
voitaisiinkin pitd4 toivottavana. Jos direk-
titvilld todetaan olevan vaikutuksia, joita ei
voida hyviksyi, oikea keinoa puuttua asi-
aan on muuttaa direktiivid tai, kuten yh-
teisbjen tuomioistuin totesi asiassa Sil-
houette antamansa tuomion 30 kohdassa,
tehdd kansainvilisii sopimuksia, joilla
sammumisperiaate ulotetaan koskemaan
myos tuotteita, jotka on saatettu markki-
noille jasenvaltioiden ulkopuolella, kuten
Euroopan talousalueesta tehdyssid sopi-
muksessa on menetelty.

17 — Ks. asiassa Sithouette annetun tuomion 18 ja 19 kohta ja
Ilzyseisess:‘i asiassa esittimani ratkaisuehdotuksen 31 ja 32
ohta.




SEBAGO JA MAISON DUBOIS

31. Tamin vuoksi katson, ettid Sebagon ei
voida katsoa antaneen suostumustaan
kyseisten tuotteiden tietyn erin markki-
noille saattamiseen Euroopan talousalu-
eella sen johdosta, etti se on antanut
suostumuksensa samojen tai samankaltais-
ten tavaroiden muiden erien saattamiseen
markkinoille Euroopan talousalueella. Di-
rektiivin 7 artiklan 1 kohtaa on timin
johdosta tulkittava siten, ettd sen mukaan

Ratkaisuehdotus

se, ettd tavaramerkin haltija tai hinen
suostumuksellaan joku toinen on saattanut
tavaroita markkinoille Euroopan talous-
alueella, ei estd tavaramerkin haltijaa
kdyttimistd  tavaramerkkiin  kuuluvaa
oikeuttaan  kieltida  tavaramerkilldnsi
varustettujen muiden samojen tai saman-
kaltaisten tuotteiden tuonti Euroopan
talousalueelle.

32. Edelld esitetyn johdosta Cour d’appel de Bruxellesin esittimiin ennakkorat-
kaisukysymyksiin on mielestini vastattava seuraavasti:

1) Kansalliset sdinnot, joiden mukaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sam-
muvat sellaisten tuotteiden osalta, jotka tavaramerkin haltija tai hinen
suostumuksellaan joku toinen on saattanut markkinoille kyseiselld tavara-
merkilld varustettuina Euroopan talousalueen ulkopuolella, ovat ristiriidassa
jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidiannon lihentimisestd 21 pdivdni jou-
lukuuta 1988 annetun neuvoston ensimmiisen direktiivin 89/104/ETY
7 artiklan 1 kohdan kanssa, sellaisena kuin kyseinen direktiivi on muutettuna
Euroopan talousalueesta 2 paivini toukokuuta 1992 tehdylls sopimuksella.

2) Edelld mainitun direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etti sen
mukaan se, ettd tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku toinen
on. saattanut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella, ei esti tavara-
merkin haltijaa kidyttimasti tavaramerkkiin kuuluvaa oikeuttaan vastustaa
tavaramerkillinsi varustettujen samojen tai samankaltaisten tavaroiden

tuontia Euroopan talousalueelle.
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