VIKING GAS

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

14 péivéand heindkuuta 2011 *

Asiassa C-46/10,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka
Hojesteret (Tanska) on esittanyt 2.11.2009 tekemaéllddn paatokselld, joka on saapunut
unionin tuomioistuimeen 28.1.2010, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Viking Gas A/S

vastaan

Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmainen jaosto),

toimien kokoonpanossa: viidennen jaoston puheenjohtaja J.-J. Kasel, joka hoitaa en-
simmadisen jaoston puheenjohtajan tehtdvid, sekéd tuomarit A. Borg Barthet, M. Ilesic¢
(esittelevd tuomari), M. Safjan ja M. Berger,

* Oikeudenkiyntikieli: tanska.
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julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Stromholm,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa ja 20.1.2011 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Viking Gas A/S, edustajanaan advokat P. H. Wiirtz,

— Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S, edustajanaan advokat E. Bertelsen,

— Italian hallitus, asiamiehendén G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato
S. Fiorentino,

— Euroopan komissio, asiamiehinédédn F. W. Bulst ja H. Stevlbeek,

kuultuaan julkisasiamiehen 7.4.2011 pidetyssé istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdéddédnnon lahenta-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmaéisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1) 5 ja 7 artiklan tulkintaa.

Tdmid pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Viking Gas A/S (jaljempai-
nd Viking Gas) ja Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S, (jaljempéna Kosan Gas) ja
joka koskee Viking Gasin menettelytapaa, joka muodostuu kaasun myynnista siten,
ettd sellaisia komposiittikaasupulloja téytetddn ja vaihdetaan maksua vastaan, joiden
muotoa suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkini ja jotka kuluttajat ovat aikaisem-
min ostaneet Kosan Gasilta, jolla on yksinoikeuskéyttolupa niiden kéyttdmiseen ja
joka on merkinnyt niihin nimensa ja logonsa, joita suojataan sana- ja kuviomerkkeind.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Direktiivi 89/104 kumottiin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdami-
sestd 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla 2008/95/
EY (kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun ote-
taan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pddasiaan sovelletaan kuitenkin direk-
tiivia 89/104.
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Direktiivin 89/104 5 artiklan 1-3 kohdassa saidettiin seuraavaa:

”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramer-
kin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hidnen suostumustaan kayttdmasta elin-
keinotoiminnassa:

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

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai sa-
mankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleis6n
keskuudessa sekaannusvaaran, joka siséltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymasta.

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa saddetyin edellytyksin voidaan kieltdd muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paillyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista
tarkoitusta varten merkkia kayttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittami-
nen merkkid kiyttden;



VIKING GAS

Direktiivin 89/104 7 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oi-
keuksien sammuminen’, sdddettiin seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltd4 tavaramerkin kdyttdmistd niissé tavaroissa, jot-
ka haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisdssé
tatd tavaramerkkid kayttéden.

2. Mitd 1 kohdassa saddetéén, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastus-
taa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdédéin
muutoksia tai niitd huononnetaan sen jalkeen, kun ne on laskettu liikkeelle”

Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan alkuperiistd sanamuotoa on Euroopan talous-
alueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessi kyseisen
sopimuksen liitteessd XVII olevan 4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen
sopimuksen vuoksi siten, ettd ilmaisu "yhteistssd” on korvattu ilmaisulla “jossakin
sopimuspuolessa”

Direktiivin 89/104 8 artiklan 1 kohdassa sdidettiin seuraavaa:

"Tavaramerkkiin voidaan antaa kiyttolupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita
tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, ja asianomaisen jasenvaltion
koko aluetta tai sen jotakin osaa. Kéyttolupa voi olla yleinen tai rajoitettu.”
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Péddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Kosan Gas valmistaa ja myy nestekaasua yksityishenkiléille ja elinkeinonharjoitta-
jille. Vuodesta 2001 alkaen Kosan Gas on markkinoinut Tanskassa nestekaasua niin
sanotuissa komposiittipulloissa (kevyestd materiaalista valmistetut pullot). Ndiden
pullojen erityinen muoto on rekisteréity kolmiulotteiseksi yhteison tavaramerkiksi
ja kolmiulotteiseksi tanskalaiseksi tavaramerkiksi kaasumaisia polttoaineita varten ja
nestemdisille polttoaineille tarkoitettuja astioita varten. Ndiden rekisterodintien pite-
vyyttd ja laajuutta ei ole riitautettu.

Kosan Gas kayttdaa komposiittipulloja sellaisen yksinmyyntisopimuksen perusteella,
joka on tehty pullon norjalaisen valmistajan kanssa ja jossa annetaan Kosan Gasil-
le yksinoikeuskéyttolupa ndiden pullojen muotoa koskevan tavaramerkin kayttoon
Tanskassa ja oikeus nostaa tavaramerkin loukkausta koskevia kanteita. Kosan Gas
merkitsee nédihin pulloihin nimensi ja logonsa, jotka on rekisteroity yhteison sana- ja
kuviomerkeiksi erityisesti kaasua varten.

Kun kuluttaja hankkii komposiittikaasupullon ensimmaisen kerran Kosan Gasin jil-
leenmyyjalta, kuluttaja maksaa myos pullosta, josta tulee néin kuluttajan omaisuutta.
Kosan Gasin liiketoimintaan kuuluu lisdksi tyhjien komposiittipullojen tayttdminen
kaasulla. Kuluttaja voi siis vaihtaa Kosan Gasin jélleenmyyjalld tyhjan komposiitti-
pullon samanlaiseen kyseisen jilleenmyyjan tdyttdméédn pulloon, ja hdan maksaa ai-
noastaan ostetusta kaasusta.

Viking Gasilla, joka myy muttei itse tuota kaasua, on tdyttoasema Tanskassa, josta
kaasulla téytettyja komposiittipulloja jaetaan itsendisille jilleenmyyjille. Viking Gas
kiinnittad kyseisiin pulloihin tarran, josta ilmenee sen nimi ja tdyttbaseman numero,
ja toisen tarran, joka sisdltdd muun muassa laissa edellytetyt tiedot tdyttoasemasta ja
pullojen sisdllosté. Kyseisiin pulloihin merkittyja Kosan Gasin sana- ja kuviomerkkeja
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ei poisteta eikd peitetd. Kuluttaja voi vaihtaa Viking Gasin kanssa yhteistyotd tekevélld
jalleenmyyjélld kaasun hintaa vastaan tyhjan kaasupullon samanlaiseen Viking Gasin
tdyttdmaén pulloon.

Kosan Gas on my6s myynyt kaasua siten, ettd se on kdyttényt astioina muita pulloja
kuin komposiittipulloja, eli samantyyppisid terdskaasupulloja kuin niit4, joita suurin
osa markkinoiden toimijoista kéyttad (erikokoisia standardoituja, keltaisia terdspullo-
ja). Kosan Gasin aikaisemmin kayttdmien viimeksi mainittujen pullojen muotoa ei ole
rekisteroity tavaramerkiksi, mutta pulloissa on komposiittipullojen tapaan kyseisen
yrityksen sana- ja kuviomerkit. Viking Gas viittad, ettd Kosan Gas on monien vuosien
ajan hyviksynyt — ja hyviksyy edelleen — sen, ettd muut yritykset tayttiavét ndité stan-
dardoituja pulloja myydékseen kaasuaan, vaikka kyseisissé pulloissa on Kosan Gasin
nimi ja logo.

Kosan Gasin nostettua tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Fogedretten i Vi-
borg kielsi 6.12.2005 antamallaan tuomiolla Viking Gasia myymasté kaasua téytta-
mélla Kosan Gasin komposiittipulloja. Se- og Handelsretten vahvisti tdimén tuomion
21.12.2006 antamallaan tuomiolla ja totesi muun muassa, ettd Viking Gas loukkaa
Kosan Gasin tavaramerkkioikeuksia tayttdmalld ja markkinoimalla komposiittipul-
loja Tanskassa, ja kielsi Viking Gasia kdyttamastéd niitd tavaramerkkejé, joiden hal-
tija Kosan Gas on. Lisdksi Viking Gas velvoitettiin maksamaan Kosan Gasille 75000
Tanskan kruunua korvauksena ndiden tavaramerkkien kaytosta.

Viking Gas valitti tdstd tuomiosta Hojesteretiin, joka paétti lykatd asian kasittelyé ja
esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [direktiivin 89/104] 5 artiklaa, luettuna yhdessd direktiivin 7 artiklan
kanssa, tulkittava siten, ettd yritys B on syyllistynyt tavaramerkin loukkaukseen
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tdyttamalld kaasua kaasupulloihin, jotka ovat peréisin yrityksestd A, ja myymalla
sitd niissd seuraavissa olosuhteissa:

a)

<)

d)

e)

A myy kaasua niin sanotuissa komposiittipulloissa, joiden erityinen muoto on
rekisteroity sellaisenaan tanskalaiseksi tavaramerkiksi ja yhteison tavaramer-
kiksi. A ei ole ndiden muotoa koskevien tavaramerkkien haltija, vaan silld on
yksinoikeuskayttolupa niiden kdytt66n Tanskassa ja oikeus nostaa tavaramer-
kin loukkausta koskevia kanteita Tanskassa.

Kun kuluttaja hankkii kaasulla taytetyn komposiittipullon ensimmaéisen ker-
ran A:n jalleenmyyjaltd, kuluttaja maksaa myds pullosta, josta tulee néin ku-
luttajan omaisuutta.

A tayttad komposiittipulloja siten, ettd kuluttajat voivat vaihtaa A:n jéllen-
myyjdlld kaasun hintaa vastaan tyhjin komposiittipullon samanlaiseen A:n
tdyttdméén pulloon.

B:n liiketoimintaan kuuluu pullojen — mukaan lukien edelld [a ala]kohdassa
mainitun muotoa koskevan tavaramerkin kattamien komposiittipullojen —
tayttdminen kaasulla siten, ettd kuluttajat voivat vaihtaa B:n kanssa yhteistyo-
td tekevilld jalleenmyyjalld kaasun hintaa vastaan tyhjan komposiittipullon
samanlaiseen B:n tdyttdmaan pulloon.

Kun B téyttad kyseiset komposiittipullot kaasulla, se varustaa pullot tarroilla,
joista ilmenee, ettd B on tdyttanyt pullon?
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Jos on syytid olettaa, ettd kuluttajat voivat yleisesti saada sellaisen kisityksen, ettd
B:n ja A:n vililld on yhteys, onko télle annettava merkitystd vastattaessa kysymyk-
seen 17

Jos kysymykseen 1 vastataan kieltdvasti, voiko toiseen lopputulokseen johtaa se,
ettd komposiittipulloissa — siitd huolimatta, ettd mainittu muotoa koskeva tavara-
merkki kattaa ne — on my6s (painettuna) A:n rekisteréity kuvio- ja/tai sanamerk-
ki, joka on B:n tarroista huolimatta nékyvilla?

Jos kysymykseen 1 tai 3 vastataan myontdvésti, voiko toiseen lopputulokseen joh-
taa se, ettd katsotaan, ettd A on monien vuosien ajan hyviksynyt — ja hyviksyy
edelleen — sen, ettd muut yritykset tayttivit uudelleen sellaisia muuntyyppisid
pulloja, joita muotoa koskeva tavaramerkki ei kata mutta joissa on A:n sana- ja/
tai kuviomerkki?

Jos kysymykseen 1 tai 3 vastataan myontavésti, voiko toiseen lopputulokseen joh-
taa se, ettd kuluttaja itse kddntyy suoraan B:n puoleen

a) vaihtaakseen kaasun hintaa vastaan tyhjin komposiittipullon samanlaiseen
B:n tdyttdiméén pulloon

b) saadakseen tédytetyksi kaasulla maksua vastaan mukanaan tuomansa
komposiittipullon?”
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Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Kysymyksilldén, joita on tarkasteltava yhdessd, ennakkoratkaisua pyytanyt tuomiois-
tuin tiedustelee, voiko — ja jos voi, milld edellytyksilld — sellaisen yksinoikeuskayt-
toluvan haltija, joka koskee uudelleen kiytettavien komposiittikaasupullojen, joiden
muotoa suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkini ja joihin kyseinen haltija on mer-
kinnyt sana- ja kuviomerkeiksi rekister6idyt nimensa ja logonsa, kayttdmist4, vastus-
taa direktiivin 89/104 5 ja 7 artiklan nojalla sit4, etté sen jalkeen, kun kuluttajat ovat
ostaneet nama pullot ja sitten kéyttaneet niihin alun perin siséltyneen kaasun, kolmas
vaihtaa ne maksua vastaan kaasulla, joka ei ole perisin kyseiseltd haltijalta, taytettyi-
hin komposiittipulloihin.

Unionin tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Viking Gas katsoo, ettd komposiittipullojen téyttdminen ja vaihtaminen ei voi olla
péddasiassa kyseessd olevan kaltaisissa olosuhteissa kiellettya direktiivin 89/104 5
ja 7 artiklan nojalla. Kosan Gasin ja Italian hallituksen kanta on pdinvastainen. Eu-
roopan komission mukaan kyse on ennen kaikkea siitd, onko péddasiassa olemassa se-
kaannusvaaraa siten, ettd kuluttaja voisi luulla, ettd Viking Gasin tayttdméaan pulloon
sisdltyvd kaasu on perdisin Kosan Gasilta tai ettd ndiden yritysten vélilld on taloudel-
linen yhteys, mika ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen olisi ratkaistava.

Viking Gas korostaa, ettd kuluttaja ostaa komposiittipullon ensimmadisen oston yh-
teydessd, mistd seuraa, ettd Kosan Gasin tavaramerkkioikeus sammuu. Néin ollen
kuluttajalla on oikeus kayttdd vapaasti tédtd pulloa, joka on sitd paitsi nimenomaan
tarkoitettu tdytettdviksi kaasulla, tayttadkseen sen uudelleen. Tavaramerkin haltijalle
annettuja oikeuksia ei voida laajentaa siten, etté kyseiselld tavaramerkilld varustetun
tavaran ostajaa estetddn kiyttaméstd ttd tavaraa siihen tarkoitukseen, jota varten se
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on saatettu markkinoille. Téssd yhteydessd silld, ettd kuluttaja saa ostamansa kom-
posiittipullot téytetyiksi siten, ettd hdn kiddntyy suoraan Viking Gasin puoleen tai
vaihtaa tyhjin komposiittipullon samanlaiseen téyteen pulloon Viking Gasin kanssa
yhteistyotd tekevalld jalleenmyyjdllé, ei ole juurikaan merkitystd. Koska néissd kah-
dessa tilanteessa ostajille on selvia, ettd yhtaélta komposiittipullo on kaytetty tavara
ja toisaalta kaasu ei ole perdisin Kosan Gasilta vaan Viking Gasilta, miké on ilmaistu
pulloissa siten, ettd niihin on kiinnitetty tarroja, Viking Gasin téyttamien pullojen
jalleenmyynti ei loukkaa Kosan Gasin tavaramerkkioikeuksia.

Viking Gas vaittad, ettd muuntyyppisten kaasupullojen kuin komposiittipullojen osal-
ta on yleistd, ettd niiden my6hemmén téyttdmisen suorittavat muut toimijat kuin ne,
jotka ovat tdméntyyppisid pulloja markkinoineet. Kosan Gas ei voi kuitenkaan saa-
da tdllaista kdytdntod padttymidn siten, ettd se saattaa markkinoille toisentyyppisen
kaasupullon. Tavaramerkkioikeuden hankkimisen tarkoituksena ei voi nimittéin olla
markkinoiden eristiminen perusteettoman kilpailuedun saamiseksi ja perusteetto-
man hinnaneron toteuttamiseksi, mikd on otettava huomioon myos tulkittaessa ta-
varamerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista koskevia sddnt6jd. Viking Gas
viittad tdssd yhteydessd, ettd Kosan Gas kayttéd sitd, ettd kyseiseen tavaramerkkiin
perustuvat oikeudet eivit ole sammuneet, saadakseen aikaan sen, ettd pullokaasun
markkinat jakautuvat keinotekoisesti, minké osoittaa se, ettd kyseinen yritys myy ny-
kyisin komposiittipulloon sisdltyvéd kaasua yli 20 prosenttia korkeammalla hinnalla
kuin perinteiseen terdspulloon sisiltyvia kaasua ilman, ettd on olemassa sellaisia tuo-
tantoon tai jakeluun liittyvia tekijoita, jotka voisivat oikeuttaa tillaisen hinnaneron.

Kosan Gas katsoo, ettéd pddasiassa on kyse samanlaisista tavaroista ja tavaramerkeisti,
joten jo tdimén vuoksi on kyse tavaramerkin loukkauksesta. Joka tapauksessa on ole-
massa merkittdva sekaannusvaara, koska Viking Gasin kiinnittdmat komposiittipul-
lojen etiketit ovat hyvin huomiota herdttaméattomis.
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Kosan Gas katsoo, ettd tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ssmmumista koskeva
sddnto ei oikeuta Viking Gasia tdyttdimédn omalla kaasullaan sellaisia komposiitti-
pulloja ja myyméadn omaa kaasuaan sellaisissa komposiittipulloissa, joita suojataan
tavaramerkilld, jonka haltija Viking Gas ei ole. Kyseinen sdant6 merkitsee nimittdin
ainoastaan sitd, ettei Kosan Gas voi vastustaa sitd, ettd sen itse tdyttdmadt ja mark-
kinoimat komposiittipullot myyddan uudelleen. Kyseisen oikeuden sammuminen ei
voi koskea uudelleen kaytettavad pakkausta, koska pakkaus ei ole itse tavara vaan
kyseinen tavara on kisiteltdvissé asiassa kaasu. Pdinvastaisessakin tapauksessa sam-
muminen voi koskea ainoastaan pakkausta sellaisenaan, misté seuraa, ettd pakkausta
voidaan myyda tyhjand. Lisdksi tavaramerkin kattaman tavaran, joka on tarkoitettu
kuluttajan kayttoon, vaihtamisessa on kyse direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetusta kyseisen tavaran muuttamisesta, jota kyseisen tavaramerkin haltija voi
vastustaa myos sen jilkeen, kun se on laskenut tavaran liikkeelle.

Italian hallitus huomauttaa siihen, ettd astioita suojataan kolmiulotteisena tavara-
merkking, liittyvistd riskeistd ja yleisestd intressistd pitda astiat saatavilla kilpailun
edistdmiseksi ja kuluttajien suojaamiseksi. Kyseistd intressié suojataan kuitenkin di-
rektiivin 89/104 3 artiklassa, jossa luetellaan rekisterdinnin esteet ja mitéttomyyspe-
rusteet, ja kyseinen intressi ei voi vaikuttaa tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien
rajojen ja laajuuden médrittamiseen sen jéilkeen, kun tavaramerkki on pétevisti re-
kisteroity. Koska komposiittipullon tavaramerkiksi rekisterdimisen patevyyttd ei ole
riitautettu, on katsottava osoitetuksi, ettd pullon muodolla on tavaran suhteen erotta-
mistehtévd, mikd merkitsee sit4, ettd se, ettd kolmas myy samaa tavaraa samanmuo-
toisena, haittaisi tavaramerkin erottamistehtiavaa.

Tétd tulkintaa vastaan ei voida Italian hallituksen mukaan vedota tavaramerkkiin pe-
rustuvien oikeuksien ssmmumista koskevaan periaatteeseen, joka koskee ainoastaan
tavaran, jonka osalta tavaramerkkioikeus on sammunut, perédkkiisid jalleenmyynteja.
Vaikka ldhtokohtana olisi pdinvastainen ndkemys, tavaramerkkioikeudet eivit olisi
kuitenkaan sammuneet pidasiassa, koska ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistui-
men kuvailemat olosuhteet kuuluvat direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa sdé-
detyn poikkeuksen soveltamisalaan. Siihen, ettd Viking Gas tdyttdd pulloja omalla
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kaasullaan, nimittéin liittyy riski “pullotavaran” huonontamisesta tai muuttamises-
ta. Kosan Gasilla on selvé intressi sithen, ettd sen hyviksytyt jilleenmyyjit tayttavit
komposiittipullot, jotta se voi yhé valvoa myydyn tavaran laatua, silla mika tahansa
tavarassa oleva virhe voi vaikuttaa tavaramerkin maineeseen.

Komissio on sitd mieltd, ettd padasiassa on ratkaisevaa se, voiko kuluttaja, joka kdantyy
Viking Gasin puoleen saadakseen tyhjan komposiittipullonsa taytetyksi, vaikeuksitta
ymmartéad pelkin etiketin perusteella, ettd hdnen juuri ostamansa kaasu on peréisin
Viking Gasilta ja ettd kyseisen yrityksen ja Kosan Gasin vilillé ei ole taloudellista yh-
teyttd. Komissio tdsmentés, ettd padasian tilanne kuuluu direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan, jolla suojataan unionin tuomioistuimen oikeuskéytdnnon
mukaan kaikkia tavaramerkin tehtivii, soveltamisalaan. Mikain ei kuitenkaan viittaa
sithen, ettd kyseinen kdytto vaarantaisi muita tehtdvié kuin tavaran alkuperin takaa-
mista koskevan tehtévén.

Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista koskevasta kysymyksestd on
todettava, ettd komissio erottaa toisistaan yhtdéltd Kosan Gasin kaasulla téytetyn
komposiittipullon tai mahdollisesti tyhjan komposiittipullon kayttdmisen ja toisaal-
ta muusta yrityksestd perdisin olevalla kaasulla taytetyn kyseisen pullon kayttami-
sen. Pullojen muotoa koskevan tavaramerkin haltija ei voi kieltdd ensiksi mainitun
tyyppisté kayttod, koska tavaramerkkiin perustuvat oikeudet ovat sammuneet, kun
komposiittipullo on myvyty, silld timd myynti on mahdollistanut pullon taloudelli-
sen arvon realisoimisen. Toiseksi mainitun tyyppisen kédyton osalta on otettava huo-
mioon se, ettd tavaramerkin kattama tavara eli kaasu on jo kdytetty ja korvattu ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta toisella tavaralla, joka ei ole periisin kyseisen ta-
varamerkin haltijalta. Téllaisessa tilanteessa direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa
asetetut ehdot eivit tayty, silla tavaramerkki ei mahdollista tavaran, joka tavaramer-
kin on tarkoitus kattaa, alkuperén takaamista.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Hyvin vakiintuneen oikeuskaytdnnoén mukaan direktiivin 89/104 5-7 artiklalla on tay-
sin yhdenmukaistettu ne sddnnot, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuk-
sia, ja niissd maaritellddn siten ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on Euroopan
unionissa (ks. mm. asia C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, tuomio 3.6.2010,
Kok., s. 1-4965, 27 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Erityisesti direktiivin 5 artiklassa tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka
perusteella haltija saa kieltdd muita muun muassa tarjoamasta haltijan tavaramer-
killa varustettuja tavaroita, laskemasta niit4 liikkeelle tai varastoimasta niita téllaista
tarkoitusta varten. Saman direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa sdddetddn poikkeuksesta
tdhén sddntoon sadtdmalld, ettd tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun haltija itse
tai sen suostumuksella joku muu on saattanut tavarat markkinoille Euroopan talous-
alueella (ETA) (ks. mm. asia C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel ym., tuo-
mio 15.10.2009, Kok., s. I-10019, 21 kohta oikeuskéytéintoviittauksineen).

Yksinoikeuden sammuminen on seurausta joko siité, ettd tavaramerkin haltija on
antanut nimenomaisesti tai hiljaisesti suostumuksensa siihen, ettéd tavarat saatetaan
markkinoille ETA:ssa, tai siitd, ettd haltija itse tai haltijaan taloudellisesti sidoksis-
sa oleva taho, kuten erityisesti kiyttéluvan haltija, on saattanut tavarat markkinoil-
le ETA:ssa. Tavaramerkin haltijan antama suostumus tai se, ettd haltija tai haltijaan
taloudellisesti sidoksissa oleva taho saattaa tavarat markkinoille ETA:ssa, eli seikat,
jotka vastaavat yksinoikeudesta luopumista, ovat siis kummatkin ratkaisevia tekijoité
tdmén oikeuden sammumisen kannalta (ks. em. asia Coty Prestige Lancaster Group,
tuomion 29 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).
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Pddasiassa on selvid, ettd komposiittipullot, joiden Viking Gasin suorittamaa taytté-
mistd ja vaihtamista padasia koskee, on saattanut markkinoille ETA:ssa Kosan Gas,
jolla on yksinoikeuskayttolupa, joka koskee nédiden pullojen muotoa koskevan kolmi-
ulotteisen tavaramerkin kdyttdmistd Tanskassa, ja joka on kyseisiin pulloihin merkit-
tyjen sana- ja kuviomerkkien haltija.

Kosan Gas, Italian hallitus ja komissio kuitenkin katsovat, etté direktiivin 89/104 7 ar-
tiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd markkinoille saattamisen myo6td sammuu ai-
noastaan tavaramerkin haltijan tai kdytt6luvan haltijan oikeus kieltdé pullojen, joissa
on yhi alkuperiisté kaasua tai jotka ovat tyhji, laskeminen uudelleen liikkeelle, mut-
ta tdmd markkinoille saattaminen ei mahdollista sitd, ettd kolmannet voivat tiyttad
ndmé samat pullot kaupallisessa tarkoituksessa ja omalla kaasullaan. Kosan Gas viit-
tdd erityisesti, ettd tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen ei voi koskea
tavaran pakkausta.

Téssd yhteydessd on todettava, ettd komposiittipullot, jotka on tarkoitettu kaytetta-
viksi uudelleen useaan kertaan, eivit ole pelkkiad alkuperdisen tavaran pakkauksia,
vaan niilld on itsendistd taloudellista arvoa ja niitd on pidettévé sellaisinaan tavaroina.
Kun kuluttaja hankkii téllaisen kaasulla tdytetyn pullon ensimmaéisen kerran Kosan
Gasin jalleenmyyjaltd, kuluttajan on maksettava tdmén kaasun lisédksi myos kompo-
siittipullo, jonka hinta on erityisesti komposiittipullon erityisten teknisten ominai-
suuksien vuoksi korkeampi kuin perinteisten terdskaasupullojen hinta ja korkeampi
kuin komposiittipulloon siséltyvan kaasun hinta.

Téssa tilanteessa on punnittava keskendédn yhtédltda komposiittipullon muotoa kos-
kevaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien kdyttoluvan haltijan ja komposiitti-
pulloon merkittyjen tavaramerkkien haltijan oikeutettua intressid hyodyntda tava-
ramerkkioikeuksia ja toisaalta kyseisten pullojen ostajien oikeutettuja intresseja,
erityisesti intressid nauttia tdysiméadraisesti heilld olevasta kyseisten pullojen omis-
tusoikeudesta, ja vddristymattoman kilpailun sailyttamistéd koskevaa yleisté intressié.
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Kéayttoluvan ja tavaramerkin haltijan intressistd hyodyntda tavaramerkkioikeuksia
on todettava, ettd komposiittipullojen myynti mahdollistaa sen, ettd se voi realisoi-
da kyseisiéd pulloja koskevien tavaramerkkien taloudellisen arvon. Oikeuskéytdnnon
mukaan myynti, joka mahdollistaa tavaramerkin taloudellisen arvon realisoimisen,
aiheuttaa direktiivillda 89/104 myonnettyjen yksinoikeuksien sammumisen (ks. mm.
asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004, Kok., s. I-11313, 40 kohta).

Komposiittipullojen ostajien intressien osalta on selvéd, ettd ostajat eivit voi nauttia
tdysimaadrdisesti heilld olevasta kyseisten pullojen omistusoikeudesta, jos pulloja kos-
kevat tavaramerkkioikeudet rajoittavat omistusoikeutta myos sen jilkeen, kun tava-
ramerkin haltija tai sen suostumuksella joku muu on myynyt kyseiset pullot. Kuten
julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 66 kohdassa, kyseiset ostajat eivit
olisi muun muassa enéé vapaita kiyttdmadn omistusoikeutta, vaan he olisivat sidot-
tuja yhteen ainoaan kaasuntoimittajaan kyseisten pullojen my6hemmaén téyttdmisen
suhteen.

Lopuksi on todettava, etti se, ettd taho, joka on komposiittipullon muotoa koskevaan
tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien kayttoluvan haltija ja komposiittipulloon
merkittyjen tavaramerkkien haltija, voisi vastustaa kyseisiin tavaramerkkeihin perus-
tuvien oikeuksien perusteella pullojen my6hempéé tayttdmisté, vihentdisi perusteet-
tomasti kilpailua kaasupullojen tdyttdmistd koskevilla myyntiketjun seuraavan vai-
heen markkinoilla, ja siihen liittyisi my®s riski kyseisten markkinoiden eristdmisestd,
jos kéyttoluvan ja tavaramerkin haltija onnistuu lydmaéén pullonsa lapi kuluttajien
keskuudessa sen erityisten teknisten ominaisuuksien, joita ei suojata tavaramerkkioi-
keudella, vuoksi. Tété riskia lisdd myos se, ettd komposiittipullon hinta on korkeampi
kuin kaasun hinta, ja se, ettd ostajan olisi voidakseen valita vapaasti kaasuntoimitta-
jansa luovuttava pullon hankkimiseksi suoritetusta alkuinvestoinnista, jonka poisto
olisi edellyttanyt riittavda uudelleen kdyttamisten méaraa.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kun komposiittipullo myydéén, komposiittipullon muo-
toa koskevaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien kayttoluvan haltijan ja kompo-
siittipulloon merkittyjen tavaramerkkien haltijan néihin tavaramerkkeihin perustu-
vat oikeudet sammuvat ja ostajalle siirtyy oikeus médraté vapaasti kyseisesté pullosta,
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mukaan lukien oikeus vaihtaa tai saada tiytetyksi komposiittipullo sen jalkeen, kun
alkuperidinen kaasu on kaytetty, valitsemassaan yrityksessi eli kdyttoluvan ja tavara-
merkin haltijan lisdksi my0s jollain sen kilpailijoista. Tésté ostajan oikeudesta seuraa
ndiden kilpailijoiden oikeus téyttda ja vaihtaa tyhjid pulloja direktiivin 89/104 7 artik-
lan 2 kohdassa asetetuissa rajoissa.

Naistd rajoista on muistutettava, ettd tavaramerkin haltija voi 7 artiklan 2 kohdan
nojalla siitd huolimatta, ettd sen tavaramerkilld varustettuja tavaroita on laskettu
liikkeelle, vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, jos tillaiseen vas-
tustamiseen on perusteltua aihetta ja erityisesti jos tavaroihin on tehty muutoksia
tai niitd huononnetaan sen jilkeen, kun ne on laskettu liikkeelle. Vakiintuneen oi-
keuskédytinnon mukaan adverbin "erityisesti” kaytté 7 artiklan 2 kohdassa osoittaa,
ettd tilanne, jossa tavaramerkilld varustettuihin tavaroihin tehdddn muutoksia tai
niitd huononnetaan, on kuitenkin mainittu ainoastaan esimerkkind perustellusta
aiheesta (ks. mm. asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, Kok., s. I-3421, 54 kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).

Unionin tuomioistuin on jo katsonut, etti téllainen perusteltu aihe on olemassa myGs
silloin, kun se, ettd kolmas kidyttdd samaa tai samankaltaista merkkid kuin tavara-
merkki, vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta, tai silloin, kun téilla kaytolla
luodaan mielikuva siit4, ettd tavaramerkin haltijan ja timén kolmannen vélilld on ta-
loudellinen yhteys, ja erityisesti siit4, ettd kolmas kuuluu tavaramerkin haltijan jakelu-
verkostoon tai ettd nididen kahden henkilon vililld on erityinen suhde (ks. vastaa-
vasti asia C-558/08, Portakabin, tuomio 8.7.2010, Kok., s. I-6963, 79 ja 80 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen).

Vaikka ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen tehtdvind on arvioida, onko
padasian olosuhteissa olemassa téllaista perusteltua aihetta, ennakkoratkaisua pyyta-
neelle tuomioistuimelle on kuitenkin annettava tité arviointia varten joitakin ohjeita
erityisesti niiden konkreettisten seikkojen osalta, joista se on esittdnyt kysymyksid
unionin tuomioistuimelle.
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Téssd yhteydessid on tismennettévé, etté jotta voidaan vastata siihen, markkinoidaan-
ko Viking Gasin tayttdmid komposiittipulloja siten, ettd luodaan mielikuva siitd, etté
sen ja Kosan Gasin vililld on taloudellinen yhteys, miké oikeuttaisi sen, ettd Kosan
Gas vastustaa tdtd markkinointia, on otettava huomioon kyseisten pullojen pakkaus-
merkinnit ja ne olosuhteet, joissa kyseisié pulloja vaihdetaan.

Komposiittipullojen pakkausmerkinnét ja ne olosuhteet, joissa komposiittipullo-
ja vaihdetaan, eivit saa johtaa siihen, ettd tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja katsoo, ettéd padasiassa kyseessé ole-
vien kahden yrityksen vililld on yhteys tai ettd kaasu, jota on kéytetty ndiden pullojen
tdyttdmiseen, on periisin Kosan Gasilta. Arvioitaessa, viltetddanko téllainen virheelli-
nen vaikutelma, on otettava huomioon tdmén alan kaytdnnot ja erityisesti se, ovatko
kuluttajat tottuneet siihen, ettd muut jélleenmyyjét tayttévit kaasupulloja. Liséksi on
perusteltua olettaa, ettd kuluttaja, joka kddntyy suoraan Viking Gasin puoleen joko
vaihtaakseen tyhjin kaasupullonsa taytettyyn pulloon tai saadakseen tdytetyksi oman
pullonsa, kykenee helpommin havaitsemaan sen, ettd kyseisen yrityksen ja Kosan Ga-
sin vélilla ei ole yhteytta.

Siit4, ettd komposiittipulloissa on Kosan Gasin nimesté ja logosta muodostuvat sana-
ja kuviomerkit, jotka pysyvit ennakkoratkaisua pyytéineen tuomioistuimen toteamus-
ten mukaan nikyvilld Viking Gasin ndihin pulloihin kiinnittamista etiketeistd huoli-
matta, on todettava, ettd tdma seikka on merkityksellinen, koska se néyttdd sulkevan
pois sen, ettd kyseiset pakkausmerkinndt muuttavat pulloja siten, ettd niilld salataan
pullojen alkupera.

Edelld esitetystd seuraa, ettd esitettyihin kysymyksiin on vastattava, ettd direktiivin
89/104 5 ja 7 artiklaa on tulkittava siten, ettd ne eivit mahdollista sit4, ettd sellaisen
yksinoikeuskayttoluvan haltija, joka koskee uudelleen kaytettavien komposiittikaasu-
pullojen, joiden muotoa suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkina ja joihin kysei-
nen haltija on merkinnyt sana- ja kuviomerkeiksi rekisteréidyt nimensa ja logonsa,
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kéayttamistd, vastustaa sitd, ettd sen jilkeen, kun kuluttajat ovat ostaneet ndmaé pullot
ja sitten kayttédneet niihin alun perin sisdltyneen kaasun, kolmas vaihtaa ne maksua
vastaan kaasulla, joka ei ole perdisin kyseiseltd haltijalta, tdytettyihin komposiittipul-
loihin, jollei tim& sama haltija voi vedota direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tar-
koitettuun perusteltuun aiheeseen.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian kasittely unionin tuomioistuimessa on vélivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkd vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on péittiaa oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oi-
keudenkéayntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille huomau-
tusten esittimisesta unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata korvattaviksi.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmiinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddidnnon lihentimisestd 21.12.1988 anne-
tun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 ja 7 artiklaa on tulkittava
siten, ettd ne eiviat mahdollista sité, ettd sellaisen yksinoikeuskéyttoluvan halti-
ja, joka koskee uudelleen kiytettivien komposiittikaasupullojen, joiden muotoa
suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkini ja joihin kyseinen haltija on mer-
kinnyt sana- ja kuviomerkeiksi rekisteroidyt nimensé ja logonsa, kiyttimisti,
vastustaa sitd, etté sen jilkeen, kun kuluttajat ovat ostaneet nima pullot ja sitten
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kiyttineet niihin alun perin sisiltyneen kaasun, kolmas vaihtaa ne maksua vas-
taan kaasulla, joka ei ole perdisin kyseiseltd haltijalta, tiytettyihin komposiitti-

pulloihin, jollei timéa sama haltija voi vedota direktiivin 89/104 7 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitettuun perusteltuun aiheeseen.

Allekirjoitukset
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