CVRIA Oikeustapauskokoelma

&

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

27 péivéana lokakuuta 2022 *

Ennakkoratkaisupyynté — Tavaramerkkioikeus — Asetus (EU) 2017/1001 —

15 artiklan 2 kohta — Direktiivi (EU) 2015/2436 — 15 artiklan 2 kohta —
Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen — Hiilidioksidia siséltavat pullot —
Liikkeeseen laskeminen jasenvaltiossa tavaramerkin haltijan toimesta — Jalleenmyyjan toiminta,
joka muodostuu pullojen tayttamisestd ja uusien etikettien kiinnittdmisesté niihin —
Tavaramerkin haltijan esittdima véite — Perustellut aiheet vastustaa tavaramerkilld varustettujen
tavaroiden myohempéd kaupan pitdmista

Asiassa C-197/21,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka korkein oikeus
(Suomi) on esittdnyt 9.3.2021 tekemaélldadn paatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen
29.3.2021, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Soda-Club (CO2) SA ja
SodaStream International BV
vastaan
MySoda Oy,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekd tuomarit D. Gratsias, M. Ile§i¢
(esitteleva tuomari), I. Jarukaitis ja Z. Csehi,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittaneet

— Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV, edustajinaan J. Bonsdorf, H. Pohjola ja
B. Rapinoja, asianajajat,

* Oikeudenkéyntikieli: suomi.
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— MySoda Oy, edustajinaan H.-M. Elo ja E. Hodge, asianajajat,

— Suomen hallitus, asiamiehinddn S. Hartikainen, A. Laine ja H. Leppo,

— Euroopan komissio, asiamiehindian E. Gippini Fournier, M. Huttunen ja T. Sevon,
kuultuaan julkisasiamiehen 12.5.2022 pidetyssa istunnossa esittdmén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyyntd koskee Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se oli muutettuna
16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424
(EUVL 2015, L 341, s. 21; jaljempéand asetus N:o 207/2009), 13 artiklan 2 kohdan, Euroopan
unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 15 artiklan 2 kohdan, jédsenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddédnnon lédhentdmisestd 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 7 artiklan 2 kohdan ja
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnon lédhentdmisestd 16.12.2015 annetun Euroopan
parlamentin  ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336,
s. 1) 15 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Tamé pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtééltd Soda-Club (CO2) SA ja
SodaStream International BV (jdljempénd yhdessd SodaStream) ja toisaalta MySoda Oy ja joka

koskee EU-tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien SODASTREAM ja SODA-CLUB,
joiden haltijoita ensiksi mainitut ovat, véitettyd loukkaamista.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Unionin oikeus

Asetus N:o 207/2009

Asetuksen N:o 207/2009 13 artiklassa, jonka otsikkona oli "EU-tavaramerkin tuottamien
oikeuksien sammuminen”, sdddettiin seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltim&édn tavaramerkin kéyttdmistd niissd tavaroissa,
jotka haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan
talousalueella tatéd tavaramerkkia kéayttéen.

2. Mitd 1 kohdassa sdddetddn, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa

tavaroiden pitdmistd edelleen liikkeessd, erityisesti milloin tavaroihin tehdddn muutoksia tai
huononnuksia sen jalkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”
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Asetus 2017/1001

Asetus 2017/1001, jolla kumottiin ja korvattiin asetus N:o 207/2009 1.10.2017 alkavin vaikutuksin,
sisaltdad 9 artiklan, jonka otsikko on "EU-tavaramerkin antamat oikeudet” ja jossa sdddetddn
seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteréinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet.

2. Rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivda hankittujen oikeuksien
soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd kaikkia kolmansia osapuolia
ilman hénen suostumustaan kayttamaéstd elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja
varten, jos:

a) tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki, ja sitd kdytetddn samoja tavaroita tai palveluita varten
kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteroity;

b) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitd kdytetddn samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on
rekisteroity, jos tdmd aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara
tunnuksen ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasta;

c) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siitéd, kiytetdanko sita
sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivit ole
samankaltaisia kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisterdity, jos viimeksi mainittu
tavaramerkki on laajalti tunnettu unionissa ja merkin aiheeton kayttd merkitsee
EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksi kayttamista taikka on
haitaksi EU-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

3. Edelld 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltad erityisesti:

b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tdllaista
tarkoitusta varten tunnusta kayttaen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta
kayttéden;

”

Asetuksen 2017/1001 15 artiklassa, jonka otsikkona on "EU-tavaramerkin tuottamien oikeuksien
sammuminen”, siddetian seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltim&édn tavaramerkin kéyttdmistd niissd tavaroissa,
jotka haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan
talousalueella tatéd tavaramerkkia kéayttéen.

2. Mitd 1 kohdassa sdddetddn, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa

tavaroiden pitdmistd edelleen liikkeessa, erityisesti milloin tavaroihin tehdddn muutoksia tai
huononnuksia sen jilkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”
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Direktiivi 2008/95

Direktiivin 2008/95 7 artiklassa, jonka otsikkona oli "Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien
sammuminen”, sdadettiin seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltda tavaramerkin kayttamista niissé tavaroissa, jotka haltija tai
hianen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisossa tatd tavaramerkkia
kayttden.

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

Direktiivi 2008/95 on korvattu 15.1.2019 alkaen direktiivilla 2015/24:36.

Direktiivi 2015/2436

Direktiivin 2015/2436 10 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin antamat oikeudet”, 1
ja 3 kohdassa saddetadn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltijalla on rekister6innin perusteella tavaramerkkiin yksinoikeudet.

3. Edelld 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltaa erityisesti

b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen téllaisia
tarkoituksia varten merkkid kayttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkia
kayttéden;

”»

Kyseisen direktiivin 15 artiklassa, jonka otsikko on “Tavaramerkin antamien oikeuksien
sammuminen”, siddetidn seuraavaa:

”1. Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltdd tavaramerkin kdyttdmistd niissd tavaroissa,
jotka haltija tai haltijan suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille unionissa tdté
tavaramerkkia kéyttden.

2. Mitd 1 kohdassa sdddetdédn, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa

tavaroiden myohempéd kaupan pitdmistd, erityisesti silloin kun tavaroiden kuntoa on muutettu
tai huononnettu sen jilkeen, kun ne on saatettu markkinoille.”
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Suomen oikeus

Suomen oikeudessa tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisesta sdddetddn 26.4.2019
annetun tavaramerkkilain (544/2019), joka tuli voimaan 1.5.2019, 9 §:ssd. Tdmén sddnnoksen
1 kohdassa sédéddetdén, ettd tavaramerkin haltija ei saa kieltdd merkin kéyttdmistd tavaroissa, jotka
hin tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella
kyseistd merkkid kayttden. Sen estimittd, mitd 1 momentissa sdddetddn, mainitun sddnnoksen
2 momentissa tarkennetaan, ettd tavaramerkin haltija saa kieltdd merkin kayttdmisen tavaroissa,
jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myohempad tarjoamista tai
markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija voi kieltdd merkin kéyttdmisen erityisesti, jos
tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jilkeen, kun ne on saatettu
markkinoille.

Tavaramerkkilain 10a § (1715/1995), joka oli voimassa 31.8.2016 saakka, ja tavaramerkkilain 8 §
(616/2016), joka oli voimassa 30.4.2019 saakka, vastasivat olennaisilta osin tavaramerkkilain
(544/2019), jota sovelletaan 1.5.2019 alkaen, 9 §:a4.

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

SodaStream, joka on monikansallinen yritys, valmistaa ja myy hiilihapotuslaitteita, joiden avulla
kuluttajat voivat valmistaa vesijohtovedestd hiilihapollista vettd ja maustettuja hiilihapollisia
juomia. SodaStream myy Suomessa ndita laitteita, joissa on uudelleentéytettdava hiilidioksidipullo,
jota se tarjoaa myyntiin myds erikseen. SodaStreamin muodostavat yhtiot ovat
EU-tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien SODASTREAM ja SODA-CLUB haltijoita.
Nama tavaramerkit ndkyvat merkinndissa, ja ne on kaiverrettu pullojen alumiinirunkoon.

MySoda-niminen yhtio, jonka kotipaikka on Suomessa, myy Kkyseisessd jdsenvaltiossa
tavaramerkilldi MySoda juomien hiilihapotuslaitteita pakkauksissa, joihin ei tavallisesti sisally
hiilidioksidipulloa. MySoda on kesdkuusta 2016 ldhtien tarjonnut myyntiin Suomessa taytettyja
hiilidioksidipulloja, jotka ovat yhteensopivia sekd sen omien ettd SodaStreamin
hiilihapotuslaitteiden kanssa. Osa ndistd pulloista on ollut SodaStreamin alun perin markkinoille
saattamia.

Vastaanotettuaan jilleenmyyjien vilitykselld SodaStreamin pulloja, jotka kuluttajat ovat
palauttaneet tyhjind, MySoda tdyttdd ne uudelleen hiilidioksidilla. Se korvaa alkuperiiset etiketit
omilla etiketeilldén ja jattdad ndkyviin pullojen runkoon kaiverretut SodaStreamin tavaramerkit.

MySoda kayttdd ndin tehdessadn kahta eri etikettid. Ensimmaisessa etiketissd, joka on vériltaan
vaaleanpunainen, on isoin kirjaimin MySodan logo ja sanat ”“suomalaista hiilidioksidia
hiilihapotuslaitteisiin” ja pienelld kirjasinkoolla MySodan nimi pullon tdyttineend yhtiona seka
viittaus sen verkkosivulle tarkempia tietoja varten. Toisessa etiketissd, joka on viriltddn
valkoinen, on isoin kirjaimin sana ”hiilidioksidia” viidelld eri kielelld, ja pienelld kirjasinkoolla
kirjoitettujen tuotetietojen yhteydessa on MySodan nimi pullon tdyttdneend yhtionad seka
ilmoitus, jonka mukaan MySodalla ei ole mitdén yhteytta pullon alkuperdiseen toimittajaan tai
sen yhtioon tai rekisterdityyn tavaramerkkiin, jotka ovat nikyvissd pullossa. Tama etiketti sisaltaa
lisaksi viittauksen MySodan verkkosivulle lisatietoja varten.
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SodaStream nosti markkinaoikeudessa (Suomi) kanteen, jossa vaaditaan toteamaan, ettd MySoda
on loukannut Suomessa tavaramerkkeja SODASTREAM ja SODACLUB markkinoimalla ja
myymalld ndilla tavaramerkeilld varustettuja uudelleentdytettyja hiilidioksidipulloja ilman
kyseisten tavaramerkkien haltijoiden lupaa.

SodaStream viitti, ettd MySodan menettely loukkaa olennaisesti kyseisten tavaramerkkien
antamia oikeuksia ja aiheuttaa kohdeyleison keskuudessa merkittdvin sekaannusvaaran
hiilidioksidipullojen alkuperastd luomalla virheellisen mielikuvan siitd, ettd SodaStreamin ja
MySodan vilillé olisi kaupallinen tai taloudellinen suhde.

SodaStream korosti lisdksi, ettd kaikki Suomen markkinoilla myydyt hiilidioksidipullot eivét ole
laadultaan samanlaisia ja ettei niilld kaikilla ole samoja ominaisuuksia. Jalleenmyyjilld, jotka
tayttavat SodaStream-tavaramerkilld varustettuja pulloja ilman lupaa, ei vélttaimatté ole vaadittua
tietdmystd ja tietotaitoa sen varmistamiseksi, ettd nditd pulloja kiytetdén ja kasitellddn turvallisesti
ja asianmukaisesti. SodaStreamin ei voida katsoa olevan vastuussa ndiden jilleenmyyjien
uudelleentdyttamien hiilidioksidipullojen aiheuttamista vahingoista.

MySoda vastasi tahdn, etta etiketin vaihtaminen ei aiheuta vahinkoa tavaramerkin tehtéville, jona
on osoittaa pullon alkuperd, koska kohdeyleiso kasittaa, ettd merkinnoéissa ilmoitetaan ainoastaan
hiilidioksidin alkuperd ja yksiloidddn jalleenmyyjd, joka on téyttinyt uudelleen pullon, jonka
alkupera on kaiverrettu sen runkoon.

Markkinaoikeus hyviksyi 5.9.2019 antamassaan valituomiossa osittain SodaStreamin vaatimukset.
Nidin tehdessddn se tukeutui 14.7.2011 annettuun tuomioon Viking Gas (C-46/10,
EU:C:2011:485).

Tama ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettei ole osoitettu, ettd MySodan menettely
muuttaa tai huonontaa hiilidioksidipulloa tai sen sisdltéd tai ettd siitd aiheutuu haittaa
SodaStreamin maineelle sen tuotteiden turvallisuuteen kohdistuvien riskien vuoksi tai ettéd tésta
menettelystd olisi aiheutunut vahinkoa, joka antaisi SodaStreamille perustellun aiheen vastustaa
tatd menettelyd. Valkoisista etiketeistd mainittu tuomioistuin katsoi, ettei niilld ole luotu
virheellistd mielikuvaa MySodan ja SodaStreamin vilisestd taloudellisesta yhteydesta. Se katsoi
kuitenkin, ettd vaaleanpunaisten etikettien kayttdé oli ollut omiaan luomaan tavanomaisesti
valistuneessa ja kohtuullisen tarkkaavaisessa keskivertokuluttajassa mielikuvan tillaisen yhteyden
olemassaolosta. Ndin ollen sama tuomioistuin totesi, ettd vaaleanpunaisten etikettien kaytto
oikeuttaa sen, ettd SodaStream vastustaa MySodan kayténtoa.

SodaStream ja MySoda saivat luvan valittaa tdstd tuomiosta ennakkoratkaisua pyytdneeseen
tuomioistuimeen eli korkeimpaan oikeuteen (Suomi).

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa aluksi, ettd unionin oikeudessa ei ole
yksityiskohtaista sddntelyd edellytyksistd, joiden perusteella voidaan todeta, onko olemassa
perusteltuja aiheita, jotka oikeuttavat sen, ettd tavaramerkin haltija vastustaa tavaroiden kaupan
pitdmistd niiden markkinoille saattamisen jalkeen. Unionin tuomioistuimen oikeuskéytannossa ei
sen mukaan anneta selvid vastauksia padasiassa esille tuleviin kysymyksiin.

Ensiksi unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd ei ilmene selvisti, sovelletaanko 11.7.1996
annetussa tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. (C-427/93, C-429/93 ja (C-436/93,
EU:C:1996:282) mainittuja edellytyksid jasenvaltiossa markkinoille saatettujen tavaroiden
uudelleenpakkaamiseen. Toiseksi ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin pohtii, onko
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tavaramerkin haltijan etiketin korvaamista uudella etiketilld pidettdvd unionin tuomioistuimen
oikeuskaytdnnossd tarkoitettuna uudelleenpakkaamisena. Se pohtii, mikd merkitys on annettava
sille, ettd padasiassa kyseessd oleva tuote muodostuu yhtéiltd tavaramerkin haltijalta perdisin
olevasta pullosta ja toisaalta jalleenmyyjaltd perdisin olevasta hiilidioksidista. Epéselvédd on, voiko
téltd osin olla ratkaisevaa se, mikéli kohdeyleison katsotaan késittdvén, ettd etiketisséd viitataan
yksinomaan hiilidioksidin alkuperddn, ja ettd pullon alkuperd tunnistetaan sen runkoon
kaiverretun tavaramerkin avulla.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo tdmaén jilkeen, ettd péadasian tosiseikat eroavat
14.7.2011 annettuun tuomioon Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485) johtaneen asian
olosuhteista. Viimeksi mainitussa asiassa kaasupulloihin kiinnitettyjd tavaramerkkeja ei nimittédin
ollut poistettu eikd peitetty, miké néytti sulkevan pois sen, ettd pulloja olisi muutettu salaamalla
niiden alkuperd. Nyt esilld olevassa asiassa jalleenmyyja on korvannut alkuperéisen etiketin omalla
etiketillddn, joka peittdd suurimman osan pullon pinnasta, mutta on jattanyt nékyviin pullon
yldosaan kaiverretun alkuperaisen tavaramerkin.

Ennakkoratkaisupyynnon esittanyt tuomioistuin toteaa lopuksi, ettd mikali alkuperdisen etiketin
korvaamista on tutkittava 11.7.1996 annetussa tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. (C-427/93,
C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282) mainittujen edellytysten perusteella, unionin
tuomioistuimen oikeuskdytdnnon perusteella ei ole selvdd, voidaanko tdllaisen vaihtamisen
valttdamattomyyteen liittyvdn edellytyksen arvioinnissa ottaa huomioon kyseisten tavaroiden
kayttotarkoitus — ja jos voidaan, niin milld tavoin. Se, ettd hiilidioksidipullot on tarkoitus kayttaa
ja tayttdd useita kertoja uudelleen, on omiaan muuttamaan alkuperdisten etikettien kuntoa.
Kyseinen tuomioistuin haluaa tietdd, voiko tavaramerkin haltijan pulloon kiinnittiméan
alkuperdisen etiketin rikkoutuminen tai irtoaminen taikka se, ettd jalleenmyyja on korvannut
tamén alkuperdisen etiketin omalla etiketilladn, olla sellainen seikka, jonka perusteella etiketin
vaihtamista jélleenmyyjdn etikettiin tai korvaamista silld voidaan pitdd valttdmattomana
jalleenmyyjan uudelleentdayttdmén pullon markkinoille saattamiseksi.

Korkein oikeus on tédssd tilanteessa paittanyt lykdatd asian ratkaisua ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Sovelletaanko Euroopan unionin tuomioistuimen uudelleenpakkaamista ja -merkintaa
rinnakkaistuontitilanteessa koskevassa oikeuskdytinnossd madritettyja niin sanottuja
Bristol-Myers Squibb -edellytyksid ja erityisesti niin sanottua véalttdmattomyysedellytysta
myds silloin, kun on kysymys jdsenvaltiossa tavaramerkin haltijan tai hénen
suostumuksellaan  liikkeeseen laskettujen tavaroiden uudelleenpakkaamisesta tai
-merkinndstd samassa jdsenvaltiossa tapahtuvaa jalleenmyyntid varten?

2) Kun tavaramerkin haltija on hiilidioksidia sisaltavan pullon liikkeeseen laskiessaan varustanut
sen tavaramerkilldén, joka on seka kiinnitetty pullon etikettiin ettd kaiverrettu pullon kaulaan,
sovelletaanko edelld mainittuja Bristol-Myers Squibb -edellytyksid ja erityisesti niin sanottua
valttamattomyysedellytysta silloin, kun kolmas téyttdad pullon jalleenmyyntiéd varten uudelleen
hiilidioksidilla, poistaa siitd alkuperdisen etiketin ja korvaa sen omilla tunnuksillaan
varustetulla etiketilld samalla, kun pullon liikkeeseenlaskijan tavaramerkki on edelleen
nakyvisséd pullon kaulassa olevassa kaiverruksessa?

ECLI:EU:C:2022:834 7
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3) Voidaanko edella kuvatussa tilanteessa katsoa, ettd tavaramerkin sisdltavin etiketin
poistaminen ja korvaaminen ldhtokohtaisesti vaarantaa tavaramerkin tehtdvin pullon
alkuperdn osoittajana, vai onko uudelleenpakkaamista ja -merkintdd koskevien edellytysten
soveltumisen kannalta merkitysta silla, etta

— kohdeyleison katsotaan kasittdvin, ettd etiketti viittaa yksinomaan pullon sisélld olevan
hiilidioksidin alkuperédn (ja siten pullon uudelleen téyttdjdéan); tai

— kohdeyleison katsotaan kisittavan etiketin viittaavan ainakin osaltaan myos pullon
alkuperaan?

4) Mikdli  hiilidioksidipullojen  etiketin  poistamista  ja  korvaamista  arvioidaan
valttamattomyysedellytyksen mubkaisesti, voiko tavaramerkin haltijan liikkeeseen laskemiin
pulloihin kiinnittdmien etikettien satunnainen rikkoutuminen tai irtoaminen taikka niiden
irrottaminen tai korvaaminen jo jonkun aiemman uudelleen téyttdjan toimesta olla sellainen
seikka, jonka perusteella etikettien sddnnonmukaista korvaamista uudelleen téyttdjan
etiketilld voidaan pitdd vélttamattomana uudelleen téytettyjen pullojen markkinoille
saattamiseksi?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Aluksi on todettava, ettd ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen esittimit kysymykset
koskevat EU-tavaramerkkien osalta asetuksen N:o 207/2009 13 artiklan 2 kohdan ja asetuksen
2017/1001 15 artiklan 2 kohdan tulkintaa ja kansallisten tavaramerkkien osalta direktiivin
2008/95 7 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Tdstd on todettava, ettd padasian tosiseikkojen tapahtuma-aika alkoi kesdkuussa 2016 ja ne
kuuluvat osittain asetuksen N:o 207/2009 ja direktiivin 2008/95 sddnndsten soveltamisalaan ja
osittain asetuksen 2017/1001 ja direktiivin 2015/2436 sddannosten soveltamisalaan. Koska ndiden
asetusten ja direktiivien sddnndkset on laadittu sanamuodoiltaan pédasiallisesti identtisiksi ja
koska vastaukset ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittdimiin kysymyksiin ovat
tdiméan identtisyyden vuoksi samat siitd riippumatta, kumpaa asetusta ja direktiivid on
sovellettava, kysymyksiin vastattaessa on syyta viitata ainoastaan asetuksen 2017/1001 15 artiklan
ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan sddnnoksiin (ks. analogisesti tuomio 9.11.2017, Maio Marques
da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, 32 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee lisdksi, ettd ndmé kysymykset on esitetty siitd aiheutuneessa
riita-asiassa, ettd Suomessa pidetddn myohemmin kaupan SodaStreamin valmistamia ja alun
perin kaupan pitdmid hiilidioksidipulloja, jotka on tarkoitus kéyttdd ja tdyttda useita kertoja
uudelleen. Vastaanotettuaan jalleenmyyjien vélitykselld SodaStreamin hiilidioksidipulloja, jotka
kuluttajat ovat palauttaneet tyhjind, MySoda tayttdd nama pullot uudelleen, poistaa alkuperiselld
tavaramerkilld varustetun etiketin ja korvaa sen omilla etiketeilldén, joissa on MySodan logo,
mutta jattad alkuperdisen, mainittujen pullojen runkoon kaiverretun tavaramerkin nakyviin.

Niiden tdsmennysten valossa on katsottava, ettd ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin
tiedustelee neljélla kysymyksellddn, joita on tarkasteltava yhdessd, onko tavaramerkin haltijalla,
joka on pitinyt jdsenvaltiossa kaupan tdlla tavaramerkilld varustettuja tavaroita, jotka on
tarkoitus kayttdd ja tdyttdd useita kertoja uudelleen, oikeus vastustaa asetuksen
2017/1001 15 artiklan 2 kohdan seka direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan nojalla nédiden
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tavaroiden myohempdd kaupan pitdmistd tdssd samassa jasenvaltiossa sellaisen jdlleenmyyjan
toimesta, joka on tdyttinyt ne uudelleen ja korvannut etiketin, jossa on alkuperdinen
tavaramerkki, toisilla merkinngilldi mutta jattdnyt nédkyviin mainituissa tavaroissa niiden
alkuperidisen tavaramerkin.

Taltd osin on aluksi muistutettava, ettd kyseisen asetuksen 9 artiklassa EU-tavaramerkin haltijalle
ja kyseisen direktiivin 10 artiklassa kansallisen tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka
perusteella haltija voi kieltdd kaikkia kolmansia osapuolia tarjoamasta haltijan tavaramerkilla
varustettuja tavaroita, saattamasta niitd markkinoille tai varastoimasta niitd tdllaista tarkoitusta
varten. Mainitun asetuksen 15 artiklan 1 kohta sekd mainitun direktiivin 15 artiklan 1 kohta
sisaltavat poikkeuksen tdhdn sdadntoon, kun niissd sdddetddn, ettd tavaramerkin haltijan oikeus
sammuu, kun haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille
Euroopan talousalueella tétd tavaramerkkid kéyttden (ks. analogisesti tuomio 14.7.2011, Viking
Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, 26 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Erityisesti direktiivin 2015/2436 10 ja 15 artiklan osalta on lisdttdvd, ettd niilld on tdysin
yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat sddnnoét ja niissd madritelldan
siten ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on unionissa (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011,
Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 32 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen ja
analogisesti tuomio 29.7.2019, Pelham ym. C-476/17, EU:C:2019:624, 85 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan mukaan
tavaramerkin haltija voi kuitenkin vedota perusteltuun aiheeseen vastustaakseen tavaramerkilladn
varustettujen tavaroiden myohempda kaupan pitdmistd, erityisesti milloin tavaroihin tehd&én
muutoksia tai huononnuksia sen jilkeen, kun ne on laskettu liikkeelle. Kyseisen
vastustamismahdollisuuden, jolla poiketaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta,
yksinomaisena tarkoituksena on turvata oikeuksia, jotka perustuvat tavaramerkin ydinsisaltoon,
joka ymmarretddn tavaramerkin keskeisen tehtdvdn valossa (ks. vastaavasti tuomio 23.4.2002,
Boehringer Ingelheim ym., C-143/00, EU:C:2002:246, 28 kohta).

Kuten unionin tuomioistuin on useaan kertaan vahvistanut, tavaramerkkioikeuden ydinsisaltona
on erityisesti taata haltijalle oikeus kéyttdda tavaramerkkid tuotteen ensimmadisen liikkeeseen
laskemisen yhteydessd ja siten suojella sitd kilpailijoilta, jotka haluaisivat kayttdda vaarin
tavaramerkin asemaa ja mainetta myymalla tuotteita, jotka on aiheettomasti varustettu télla
tavaramerkilld. Tamén tavaramerkin haltijalle annetun yksinoikeuden tdsmallisen ulottuvuuden
madarittamiseksi on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtava eli se, ettd silla taataan
kuluttajalle tai loppukéyttdjalle, ettd tavaramerkilld varustetulla tuotteella on tietty alkupera,
jolloin kuluttaja tai loppukayttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa
kyseisen tuotteen sellaisista tuotteista, joilla on toinen alkuperé (tuomio 20.12.2017, Schweppes,
C-291/16, EU:C:2017:990, 37 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Niain ollen kysymystd siitd, voiko tavaramerkin haltija vastustaa hdnen tavaramerkilldan
varustettujen tavaroiden myohempédd kaupan pitdmistd ja erityisesti jalleenmyyjin toimenpiteita,
jotka koskevat alkuperidisten etikettien poistamista ja uusien etikettien kiinnittdmistd kyseisiin
tavaroihin samalla kun alkuperdinen tavaramerkki jdtetddn ndkyviin, on tarkasteltava
tavaramerkin haltijan perusteltujen intressien ja erityisesti sen intressin valossa, joka koskee
tavaramerkin keskeisen tehtévén, joka on taata kuluttajalle tai loppukéyttdjalle silld varustetun
tuotteen alkuperd, turvaamista.
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Kuten julkisasiamies on korostanut ratkaisuehdotuksensa 22 kohdassa, koska tavaramerkin
haltijan oikeus vastustaa hénen tavaramerkillddn varustettujen tuotteiden myohempda kaupan
pitamistd kuitenkin véistdmaéttd rajoittaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatetta,
kyseinen oikeus ei ole rajoittamaton.

Nyt kasiteltdvdssd asiassa on kiistatonta, ettd niiden EU-tavaramerkkien ja kansallisten
tavaramerkkien, jotka on kiinnitetty kyseisiin hiilidioksidipulloihin, haltijat ovat saattaneet nama
pullot ensimmaisen kerran markkinoille Euroopan talousalueella.

Taltd osin on muistutettava, ettd unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnnossa todetaan, ettd kun
tavaramerkkien, jotka on kiinnitetty uudelleentiytettivdadan kaasupulloon, haltija myy kyseisen
pullon, kyseisen haltijan ndiden tavaramerkkien rekisterdinteihin perustuvat oikeudet sammuvat
ja ostajalle siirtyy oikeus maaratd vapaasti kyseisestd pullosta, mukaan lukien oikeus vaihtaa tai
saada tdytetyksi pullo valitsemassaan yrityksessda. Téstd ostajan oikeudesta seuraa mainittuun
pulloon kiinnitettyjen tavaramerkkien haltijan kilpailijoiden oikeus téyttéd ja vaihtaa tyhjid pulloja
(ks. vastaavasti tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, 35 kohta).

Niin ollen jilleenmyyjén toiminta, joka muodostuu kyseisten pullojen, jotka kuluttajat ovat
palauttaneet tyhjind, uudelleentdyttimisestd ja sen omien etikettien kiinnittdmisestd niihin
alkuperdisilla tavaramerkeilld varustettujen etikettien poistamisen jilkeen samalla kun
alkuperdinen  tavaramerkki jatetddn  ndkyviin  pulloissa, voi  kuulua  asetuksen
2017/1001 15 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan.

Kuten edelld 34 kohdassa muistutetaan, asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdan ja direktiivin
2015/2436 15 artiklan 2 kohdan nojalla tavaramerkin haltijalla on siitd huolimatta, ettd sen
tavaramerkilld varustettuja tavaroita on saatettu markkinoille, oikeus vastustaa tavaroiden
myOhempdd kaupan pitdmisti, jos tillaiseen vastustamiseen on perusteltua aihetta. Tilanne, jossa
tavaramerkilli varustettuihin tavaroihin tehddan muutoksia tai huononnuksia, on kuitenkin
mainittu ainoastaan esimerkking, eikd mainituissa sddnnoksissd esitetd tyhjentdvédd luetteloa
perustelluista aiheista, jotka voisivat estdd sammumisperiaatteen soveltamisen (ks. vastaavasti
tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, 36 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Uudelleenpakattujen lddkkeiden rinnakkaistuonnin yhteydessd unionin tuomioistuin on laatinut
luettelon edellytyksistd, joilla pyritddn rajaamaan tallaisten aiheiden olemassaolo tdssd erityisessd
asiayhteydessd (ks. mm. tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93
ja C-436/93, EU:C:1996:282).

Padasiaa ldhempédnd olevassa asiayhteydessd unionin tuomioistuin on katsonut, ettd tédllainen
perusteltu aihe on olemassa myos silloin, kun se, ettd kolmas kéyttdd samaa tai samankaltaista
merkkid kuin tavaramerkki, vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta, tai myds silloin, kun
talla kaytolla luodaan mielikuva siitd, ettd tavaramerkin haltijan ja tdmén kolmannen vililld on
taloudellinen vyhteys, ja erityisesti siitd, ettd kolmas kuuluu tavaramerkin haltijan
jakeluverkostoon tai ettd ndiden kahden henkilon vélilld on erityinen suhde (ks. vastaavasti tuomio
8.7.2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, 79 ja 80 kohta ja tuomio 14.7.2011, Viking Gas,
C-46/10, EU:C:2011:485, 37 kohta).

Tastd seuraa, ettd virheellinen mielikuva, joka kuluttajille voi syntyd tavaramerkin haltijan ja
jalleenmyyjan vilisen taloudellisen yhteyden olemassaolosta, on yksi niistd perustelluista aiheista,
joiden nojalla tavaramerkin haltija voi kieltdd jdlleenmyyjdd pitdmastd myohemmin kaupan
tavaramerkin haltijan tavaramerkilld varustettuja tavaroita erityisesti silloin, kun jilleenmyyja
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poistaa alkuperdiselld tavaramerkilld varustetun etiketin ja kiinnittdd oman etikettinsd téhén
tavaraan mutta jattdd ndkyviin tavaraan kaiverretun alkuperdisen tavaramerkin. Silld, ettd
jalleenmyyjan kyseessd olevien tavaroiden myohempédd kaupan pitdmistd varten tekemit
toimenpiteet sijoittuvat siihen jédsenvaltioon, jossa ndméd tavarat alun perin saatettiin
markkinoille, ei ole ratkaisevaa merkitystd sen kannalta, onko tavaramerkin haltijalla tillainen
perusteltu aihe vastustaa tavaroiden myohempéaa kaupan pitdmista.

Sen arvioimiseksi, onko téllainen virheellinen mielikuva olemassa, on otettava huomioon kaikki
jalleenmyyjan toimintaan liittyvit olosuhteet, kuten tapa, jolla pullot esitellddn kuluttajille uusien
merkintojen jalkeen, ja pullojen myyntiolosuhteet, erityisesti kyseiselld alalla vallitsevat ndiden
pullojen uudelleentayttamisen kayténnot (ks. vastaavasti tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10,
EU:C:2011:485, 39 ja 40 kohta).

Vaikka on ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen tehtéva arvioida mahdollista virheellistd
mielikuvaa taloudellisesta yhteydestd tavaramerkkien haltijoiden ja pédasiassa kyseessa olevia
pulloja uudelleentéyttidneen jalleenmyyjan vililld, unionin tuomioistuin voi kuitenkin esittéa talle
tuomioistuimelle ne unionin oikeuden tulkintaan liittyvét seikat, jotka saattavat olla sille talta osin
hyodyllisia (ks. analogisesti tuomio 7.4.2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20,
EU:C:2022:291, 46 kohta oikeuskaytédntoviittauksineen).

Niin ollen on ensinndkin todettava, ettd uusiin etiketteihin sisdltyvien tietojen laajuudella on
huomattava merkitys. Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 51 kohdassa korostanut,
uusien merkintéjen antamaa kokonaisvaikutelmaa on arvioitava sen selvittdmiseksi,
vaikuttavatko tavaramerkin haltijaa, joka on valmistanut pullon, ja jidlleenmyyjad, joka tayttda
pullon uudelleen, koskevat tiedot selkeiltd ja yksiselitteisiltd tavanomaisesti valistuneen ja
kohtuullisen tarkkaavaisen kuluttajan ndkokulmasta. Néaméd tiedot, jotka esitetddn uusissa
merkinnoissa, eivat etenkddn saa synnyttéa sellaista vaikutelmaa, ettd pullon uudelleentéyttineen
jalleenmyyjan ja alkuperéisen tavaramerkin haltijan vélilla olisi taloudellinen yhteys.

Toiseksi arvioitaessa uudesta etiketdinnistd saatavaa mielikuvaa on otettava huomioon myos
kyseisen alan kidytdnnot ja se, ovatko kuluttajat tottuneet siihen, ettd pulloja tdyttavit uudelleen
muut toimijat kuin alkuperiisen tavaramerkin haltija.

Taltd osin silld seikalla, ettd kyseinen tuote koostuu pullosta, joka on tarkoitettu
uudelleenkidytettaviksi ja -tdytettdviksi useita kertoja, sekd sen sisdllostd, voi olla merkitysta
ratkaistaessa, voiko kuluttajilla olla téllainen virheellinen mielikuva. On tosin otettava huomioon
se, ettd pullon ja sen sisdllon toiminnallisen suhteen vuoksi suuri yleiso saattaa katsoa, ettd
molemmilla on tavallisesti sama kaupallinen alkuperd. On kuitenkin niin, ettd jos olisi
mahdotonta kayttdd paineistettuja tai nesteytettyja kaasuja ilman terdsastioita, joihin ne
sisaltyvit, ja vaikka tdmén tyyppisid pulloja voidaan télla perusteella pitdd pakkauksina (ks.
vastaavasti tuomio 20.11.2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, 40 kohta), niilld pulloilla —
sikdli kuin ne on tarkoitettu uudelleenkdytettiviksi ja -tdytettdviksi wuseita kertoja
kierratysperiaatteen mukaisesti — ei vélttimattd katsota olevan sama kaupallinen alkupera kuin
niiden sisaltdmalld kaasulla.

Erityisesti tyhjien pullojen uudelleentdyttod koskevien olosuhteiden osalta on oletettava, kuten
julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 56 kohdassa, ettd kuluttaja, joka kadntyy
suoraan muun toimijan kuin alkuperdisen tavaramerkin haltijan puoleen saadakseen tyhjin
pullon téytetyksi tai vaihtaakseen sen téytettyyn pulloon, kykenee helpommin havaitsemaan sen,
ettei kyseisen toimijan ja tavaramerkin haltijan valilld ole taloudellista yhteytta.

ECLI:EU:C:2022:834 11
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Nyt Kkésiteltdvdssd asiassa on niin, ettd — kuten ennakkoratkaisupyynnostd ja pédasian
asianosaisten kirjallisista huomautuksista ilmenee — alkuperdisten tavaramerkkien haltijat tai
jalleenmyyja eivit tarjoa hiilidioksidipullojaan suoraan kuluttajille, koska niitd pulloja myydaan
ainoastaan jakelijoiden myymaloissa.

Suoran kontaktin puuttuminen jéilleenmyyjddn voi aiheuttaa kuluttajien keskuudessa
sekaannusvaaran tdmidn jilleenmyyjan ja alkuperdisten tavaramerkkien haltijoiden vélisesta
suhteesta. Téllainen tilanne voi siis vaarantaa tavaramerkin edelld 35 kohdassa mainitun
keskeisen tehtavin toteutumisen ja ndin ollen oikeuttaa direktiivin
2015/2436 15 artiklan 2 kohdan ja asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdan soveltamisen.

Kolmanneksi unionin tuomioistuimen oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd se, ettd pullon
alkuperdinen merkki pysyy nikyvissd huolimatta jilleenmyyjan tekemistd lisamerkinndistd, on
merkityksellinen seikka, koska se ndyttdd sulkevan pois sen, ettd merkinndt ovat muuttaneet
pulloja siten, ettd niilld salataan pullojen alkupera (ks. vastaavasti tuomio 14.7.2011, Viking Gas,
C-46/10, EU:C:2011:485, 41 kohta).

Kaiken edelld esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, ettd asetuksen
2017/1001 15 artiklan 2 kohtaa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten,
ettd tavaramerkin haltijalla, joka on pitdnyt kaupan jasenvaltiossa tdlld tavaramerkilld varustettuja
tavaroita, jotka on tarkoitettu uudelleenkaytettiviksi ja -taytettdaviksi useita kertoja, ei ole ndiden
sadnnosten nojalla oikeutta vastustaa sitd, ettd jalleenmyyja, joka on téyttdnyt tavarat uudelleen ja
korvannut alkuperdiselld tavaramerkilld varustetun etiketin toisilla merkinnéilld mutta jattanyt
alkuperdisen tavaramerkin ndkyviin mainituissa tavaroissa, pitdd nditd tavaroita myohemmin
kaupan tdssd jasenvaltiossa, elleivit nimé uudet merkinnét luo kuluttajille virheellistd mielikuvaa
siitd, ettd jdlleenmyyjan ja tavaramerkin haltijan vélillda on taloudellinen yhteys. Téata
sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon tavarassa ja sen uusissa
merkinnoissa olevat tiedot seké kyseisen alan jakelukdytannot ja kuluttajalla néistd kaytannoista
olevan tietdmyksen taso.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian késittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen
asiana on paattdd oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkédyntikuluja, jotka ovat
aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin
tuomioistuimelle, ei voida maarata korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan unionin tavaramerkisti 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2017/1001 15 artiklan 2  kohtaa ja  jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsidadannon lihentimisestd 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 15 artiklan 2 kohtaa

on tulkittava siten, etti

tavaramerkin haltijalla, joka on pitinyt kaupan jisenvaltiossa tilla tavaramerkilld
varustettuja tavaroita, jotka on tarkoitettu uudelleenkiytettiviksi ja -tidytettiviksi useita
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kertoja, ei ole ndiden sdadnnosten nojalla oikeutta vastustaa sitd, ettd jilleenmyyjd, joka on
tayttinyt tavarat uudelleen ja korvannut alkuperiiselld tavaramerkilld varustetun etiketin
toisilla merkinné6illi mutta jattinyt alkuperdisen tavaramerkin nidkyviin mainituissa
tavaroissa, pitdd nditd tavaroita myohemmin kaupan tidssd jasenvaltiossa, elleivit ndmi
uudet merkinnidt luo kuluttajille virheellisti mielikuvaa siitd, ettd jdlleenmyyjin ja
tavaramerkin haltijan vililld on taloudellinen yhteys. Téti sekaannusvaaraa on arvioitava
kokonaisuutena ottaen huomioon tavarassa ja sen uusissa merkinnoissi olevat tiedot seka
kyseisen alan jakelukidytinnot ja kuluttajalla ndistd kiytinnoista olevan tietimyksen taso.

Regan Gratsias Ilesi¢

Jarukaitis Csehi

Julistettiin Luxemburgissa 27 péivana lokakuuta 2022.

A. Calot Escobar E. Regan
kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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