TUOMIO 15.6.1976 - ASIA 51/75
YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
15 péivini kesdkuuta 1976 *

Asiassa 51/75,

jonka High Court of Justice, Lontdo, on saattanut ETY:n perustamissopimuksen
177 artiklan mukaisesti yhteisdjen tuomioistuimen késiteltivéiksi saadakseen tissé
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

EMI Records Limited, Middlesex,
vastaan
CBS United Kingdom Limited, Lontoo,

ennakkoratkaisun tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen
méardysten ja tavaramerkkid koskevien kilpailusddntdjen tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti R. Lecourt, jaostojen puheenjohtajat
H. Kutscher ja A. O’Keeffe seki tuomarit A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars,
M. Serensen ja F. Capotorti,

julkisasiamies: J.-P. Warner,
kirjaaja: A. Van Houtte,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli:

126




EMI RECORDS v. CBS UNITED KINGDOM

tuomion

High Court of Justice, Lontoo, on esittanyt 22.5.1975 tekemélld4n paitoksel-
14, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 9.6.1975, ETY:n perusta-
missopimuksen 177 artiklan nojalla seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko Euroopan talousyhteisén perustamissopimuksen maériyksia ja erityi-
sesti yhteisoén oikeuden periaatteita sekd tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja
kilpailua koskevia sidnt6ja tulkittava siten, ettd A ei saa kiyttdd kaikkien
jasenvaltioiden kansallisessa lainsddddnnGssi tunnustettua oikeuttaan tavara-
merkkiin sen estdmiseksi, ettd

i) B myy jossakin jdsenvaltiossa tavaroita, jotka on varustettu tavaramer-
killa X ja jotka B on valmistanut ja varustanut tilla tavaramerkilld
yhteison ulkopuolella sellaisella alueella, jossa silld on oikeus kayttia
tavaramerkkid X, tai

ii) B valmistaa jossakin jisenvaltiossa tavaroita, jotka on varustettu
tavaramerkilld X?”

Kansallisen tuomioistuimen toimittamista tiedoista kdy ilmi, ettd kyseinen
tavaramerkki kuului alun perin amerikkalaiselle yhti6lle, joka luovutti vuonna
1917 brittildiselle tytiryhtidlleen oikeutensa ja asiakaskuntansa useassa
maassa, myods valtioissa, jotka nykyisin muodostavat yhteison.

Samalla amerikkalainen yhti6 siirsi brittildiselle tytdryhtiolleen tietyn maaran
edelld tarkoitetuissa maissa suojattuja tavaramerkkeji, mukaan lukien rii-
danalaisen tavaramerkin, mutta piditti kuitenkin itsellddn oikeuden tihin
tavaramerkkiin Yhdysvalloissa ja muissa kolmansissa maissa.

Kyseinen tavaramerkki on siirtynyt toisiaan seurannein luovutuksin vuodesta
1922 usealta amerikkalaiselta ja brittildiseltd yhti6lta toiselle ja sen haltijana
on nykyisin tietyissi maissa, joihin kuuluvat myds yhteison jdsenvaltiot,
”EMI Records Limited” -niminen brittildinen yhti6 ja muissa maissa, mukaan
lukien Yhdysvallat, "CBS Inc.” -niminen amerikkalainen yhtié, jonka
tytdaryhtié Yhdistyneessi kuningaskunnassa on CBS United Kingdom Limited.
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High Courtin antamista tiedoista ilmenee, etti tavaramerkin haltija Yhdysval-
loissa myy yhteis6n alueella sinne sijoittautuneiden tytiryhticidensa valityk-
selld kyseiselld tavaramerkilld varustettuja Yhdysvalloissa valmistettuja
tuotteita.

Esitetylld kysymykselld pyritaan p#dasiallisesti selvittimaan, voiko tavara-
merkin haltija yhteison jossakin jisenvaltiossa kayttid yksinoikeuttaan
estadkseen samalla tavaramerkilld varustettujen tuotteiden tuonnin tai kaupan
pitimisen kyseisessd jdsenvaltiossa, jos tuotteet ovat perdisin kolmannesta
maasta tai jos kyseisessé kolmannessa maassa tavaramerkin haltijana olevan
yhtién tytdryhtié on valmistanut ne yhteisssa.

Kansallinen tuomioistuin pyytdi yhteisdjen tuomioistuinta tutkimaan esitettya
kysymystd ottaen huomioon tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja kilpailua
koskevat yhteison oikeuden periaatteet ja siainnot.

1. Tavaroiden vapaa liikkkuvuaus

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskeviin perustamissopimuksen madrayksiin
kuuluvissa madrillisten rajoitusten ja vaikutukseltaan vastaavien toimen-
piteiden poistamista kasittelevissd 30 artiklassa ja sitd seuraavissa artikloissa
mairiatdaan 3 artiklan a alakohdan mukaisesti, ettd tillaiset rajoitukset ja
toimenpiteet ovat kiellettyja jasenvaltioiden valilla.

Perustamissopimuksen 36 artiklassa todetaan, ettd 30-34 artiklan maariykset
eivit estd sellaisia tuontia, vientid tai kauttakuljetusta koskevia rajoituksia,
jotka ovat perusteltuja muun muassa teollisen ja kaupallisen omaisuuden
suojelemiseksi, sekd mairitddn nimenomaisesti, etti rajoitukset eivat missdén
olosuhteissa saa olla keino mielivaltaiseen syrjintdin tai ”jasenvaltioiden
vilisen” kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Tavaramerkkioikeuden kiytté sen estdmiseksi, ettd kolmannesta maasta
tuotavia tuotteita pidettdisiin kaupan samanlaisella tavaramerkilld, ei ndin
ollen vaikuta jasenvaltioiden viliseen tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen eika
siten kuulu perustamissopimuksen 30 artiklassa ja sitd seuraavissa artikloissa
maarittyihin kieltoihin siindkéin tapauksessa, ettd se olisi vaikutukseltaan
madrillistd rajoitusta vastaava toimenpide.
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- Tallaisessa tapauksessa tavaramerkkioikeuden kéytt6 ei vaaranna yhteismark-

kinoiden yhtendisyyttd, joka pyritidn turvaamaan 30 artiklalla ja sitd seuraa-
villa artikloilla.

Jos samalla haltijalla on oikeus tavaramerkkiin samoja tuotteita varten
kaikissa jasenvaltioissa, ei ole tarpeen tutkia kysymystd, onko niilld tavara-
merkeilld sama alkuper kuin samanlaisella kolmannessa maassa tunnustetulla
tavaramerkilld, silld kysymys on tirked ainoastaan, jos on arvioitava, onko
yhteison sisilld markkinoiden eristiminen mahdollista.

Niiltd padtelmiltd ei voida vilttyd vetoamalla perustamissopimuksen 9 ja 10
artiklaan. :

Perustamissopimuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan kolmansista maista
tulevien tuotteiden katsotaan olevan vapaassa vaihdannassa, jos tuontimuodol-
lisuuksia on noudatettu ja tuotteista on tuojajisenvaltiossa kannettu niistd
menevit tullit tai vaikutukseltaan vastaavat maksut.

Perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan toisen osan I osaston 1
luvun 1 jakson ja 2 luvun méirdyksid sovelletaan sellaisiin kolmansista
maista tuleviin tuotteisiin, jotka ovat jasenvaltioissa vapaassa vaihdannassa.

Niami mairiykset koskevat ainoastaan tullimuodollisuuksien noudattamisen
ja tullien ja vaikutukseltaan vastaavien maksujen suorittamisen vaikutuksia,
eikd niiden voida tulkita merkitsevén sitd, ettd olisi riittivai, ettd kolmannes-
sa maassa rekisterdidylld tavaramerkilld varustetut’ yhteisdon tuodut tuotteet
tayttavat tullimuodollisuudet ensimmaisessd jisenvaltiossa, johon ne tuodaan,
jotta niitd sen jilkeen voitaisiin pitdia kaupan yhteismarkkinoiden koko
alueella tavaramerkkisuojaa koskevien séintojen vastaisesti.

Yhteison kauppapolitiikkaa koskevissa perustamissopimuksen mairdyksissa
eli 110 artiklassa ja sitd seuraavissa artikloissa ei my6skdan edellytetd, etta
jisenvaltioiden olisi ulotettava tavaroiden vapaata liikkuvuutta jasenvaltioiden
vililla koskevat pakottavat periaatteet ja erityisesti maarillisia rajoituksia
vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitd koskeva kielto kolmansien maiden
kanssa kiymaédnsi kauppaan.
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Toimenpiteet, jotka sallitaan yhteisOn tietyissd kansainvilisissa sopimuksissa,
kuten 28.2.1975 Loméssa tehty AKT-ETY-yleissopimus tai Ruotsin ja
Sveitsin kanssa 22.7.1972 tehdyt sopimukset, kuuluvat osana tillaiseen
politiikkaan, eivitkd ne ole jasenvaltioille perustamissopimuksesta johtuvan
velvoitteen tayttamisti.

Yhteison velvoitteiden sitovuutta tiettyjd maita kohtaan ei voida ulottaa
koskemaan muita maita.

Tuontiin sovellettavasta yhteisestd jarjestelmistd 4 piivdnad kesakuuta 1974
annetun asetuksen (ETY) 1439/74 (EYVL 1974, L 159, s. 1) saidnnokset
koskevat ainoastaan madrillisid rajoituksia eivitkd vaikutukseltaan vastaavia
toimenpiteitd.

Edelld esitetystid seuraa, ettd tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevissa
perustamissopimuksen sdinndissa tai kolmansista maista tulevien tuotteiden
vapaaseen vaihdantaan saattamista koskevissa sddanndissd taikka yhteisen
kauppapolitiikan periaatteissa ei kielletd kaikissa yhteison jisenvaltioissa
suojatun tavaramerkin haltijaa kdyttimistd oikeuttaan kolmannesta maasta
periisin olevien samalla tavaramerkilld varustettujen samankaltaisten tuottei-
den tuonnin estimiseksi.

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen méaraysten
nojalla ei mydskaan voida kieltidd jasenvaltioiden alueella suojatun tavaramer-
kin haltijaa kdyttamista oikeuttaan estiikseen kolmannessa maassa suojatun
saman tavaramerkin toista haltijaa valmistamasta ja pitimistd kaupan tuottei-
taan yhteisOssd joko itse tai yhteisdon sijoittautuneiden tytaryhtididensd
vilityksella.

Teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaaminen, josta mairatian
36 artiklassa, menettiisi merkityksensi, jos muu yritys kuin jisenvaltioissa
suojatun tavaramerkin haltija saisi jasenvaltioiden alueella valmistaa ja pitiad
kaupan samalla tavaramerkilld varustettuja tuotteita, koska tillainen toiminta
vastaisi suojatun tavaramerkkioikeuden loukkaamista.

Tavaramerkin haltijan toimenpiteitid sen estimiseksi, ettd muu kuin kyseisen
jasenvaltioissa suojatun tavaramerkin haltija valmistaa ja pitdd kaupan
jdsenvaltioiden alueella samalla tavaramerkilla varustettuja tuotteita, ei voida
pitad 36 artiklassa tarkoitettuna keinona mielivaltaiseen syrjintddn eikd
jasenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyni rajoittamisena.
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2. Kilpailu

Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan mukaan yhteismarkkinoille
soveltumattomia ja kiellettyji ovat “sellaiset yritysten véliset sopimukset,
yritysten yhteenliittymien paatokset sekd yritysten yhdenmukaistetut menette-
lytavat”, jotka ovat omiaan vaikuttamaan jisenvaltioiden viliseen kauppaan
ja joiden tarkoituksena on vaikeuttaa kilpailua yhteismarkkinoilla tai joista
seuraa, ettd kilpailu vaikeutuu yhteismarkkinoilla.

Tavaramerkkioikeus ei sindnsi oikeusinstituutiona tiyta 85 artiklan 1 kohdas-
sa tarkoitettuja sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen tunnus-
merkkeja.

Tavaramerkkioikeuden kdyttiminen voi kuitenkin kuulua ndiden kieltojen
soveltamisalaan, jos tavaramerkin tietynlainen kayttiminen on yritysten
vilisen jirjestelyn tarkoituksena, keinona tai seurauksena.

Yhieismarkkinoiden taloudellisten toimijoiden ja kolmansien maiden kilpaili-
joiden vilinen jérjestely, joka johtaisi koko yhteismarkkinoiden eristimiseen
ja siten véhentiisi kolmansista maista perdisin olevien samankaltaisten kuin
yhteistssd tavaramerkilld suojattujen tuotteiden tarjontaa yhteisdn alueella,
saattaa olla omiaan muuttamaan Kilpailuolosuhteita yhteismarkkinoiden
alueella.

Erityisesti jos kolmannessa maassa suojatun riidanalaisen tavaramerkin
haltijalla on yhteisGssa useita eri jasenvaltioihin sijoittautuneita tytaryhtidita,
jotka kykenevit pitimain yhteismarkkinoilla kaupan kyseisid tuotteita,
tallainen eristiminen olisi myds omiaan vaikuttamaan jisenvaltioiden viliseen
kauppaan.

Esilld olevan asian kaltaisessa tapauksessa, kun kyseessd ovat yritysten
viliset jarjestelyt, jotka eivit endd ole voimassa, on 85 artiklan soveltamisek-
si riittdvad, ettd ne vaikuttavat edelleen sen jilkeen, kun niiden voimassaolo
on muodollisesti lakannut.

Yritysten vilisen jarjestelyn katsotaan vaikuttavan edelleen ainoastaan, jos
asianomaisten kiyttdytymisestd voidaan implisiittisesti paitelld, ettd kyseessa
on yritysten viliselle jarjestelylle ominaisesta yhdenmukaistamisesta ja
koordinoinnista ja jos kdyttaytyminen johtaa samaan tulokseen, kuin mihin
yritysten viliselld jirjestelylld pyritadn.
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Téasta ei ole kysymys silloin, kun kyseiset vaikutukset eivit ole suuremmat
kuin pelkdstddn kansallisten tavaramerkkioikeuksien kdytostd johtuvat
vaikutukset.

Asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd ulkomaalaisella elinkeinonharjoittajalla on
mahdollisuus paistd yhteison markkinoille kdyttimitta riidanalaista tavara-
merkkia.

Niissa olosuhteissa vaatimus, ettd kolmannessa maassa suojatun samanlaisen
tavaramerkin haltija poistaa tavaramerkin kyseisistd tuotteista ja varustaa ne
mahdollisesti erilaisella tavaramerkilld viedessadn niitd suojatuille markkinoil-
le, kuuluu tavaramerkkisuojasta johtuviin sallittuihin seurauksiin.

Lisaksi perustamissopimuksen 86 artiklan mukaan “kiellettyd on yhden tai
useamman yrityksen miirdavan aseman vaarinkiyttd yhteismarkkinoilla tai
niiden merkittavilld osalla, jos se on omiaan vaikuttamaan jisenvaltioiden
viliseen kauppaan”.

Vaikka oikeus tavaramerkkiin antaa suojatulla alueella haltijalleen eri-
tyisaseman, ei kyseessi ole edelli mainitun artiklan mukainen madraava
markkina-asema, varsinkaan jos, kuten esilld olevassa asiassa, useat yrityk-
set, joiden taloudellinen valta on verrattavissa tavaramerkin haltijan taloudel-
liseen valtaan, toimivat kyseisten tuotteiden markkinoilla ja voivat kilpailla
tavaramerkin haltijan kanssa.

Sikéli kuin tavaramerkkioikeuden kidytdn tarkoitus on estdd samanlaisella
tavaramerkilld varustettujen tuotteiden tuonti suojatulle alueelle, se ei ole
perustamissopimuksen 86 artiklassa tarkoitettua miaradvan markkina-aseman
vaarinkayttoa.

Edelli esitetyistd syistd on aiheellista paitelld, ettd yhteison oikeuden periaat-
teet ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja kilpailua koskevat sdannot eivit esti
kaikissa yhteison jasenvaltioissa suojatun saman tavaramerkin haltijaa kaytta-
masté kunkin jasenvaltion kansallisen lainsddddnn6n mukaisia tavaramerkkioi-
keuksiaan estidkseen kolmatta myymdstd tai valmistamasta yhteisdssé
tuotteita, jotka on varustettu kolmannessa maassa suojatulla samalla tavara-
merkilld, ellei ole ilmeistd, etti kyseisten oikeuksien kidyttd on sellaisen
yritysten vilisen jarjestelyn tai yhdenmukaisten menettelytapojen tulos, jonka
tarkoitus on yhteismarkkinoiden eristiminen tai eriyttiminen tai josta tillai-
nen seuraa.
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Sikdli kuin tima edellytys on tiyttynyt, kolmannen pakko poistaa yhteis66n
suuntautuvassa viennissd tavaramerkki kyseisistd tuotteista ja mahdollisesti
varustaa ne erilaisella tavaramerkilld kuuluu kunkin jésenvaltion kansallisessa
lainsdddanndssd tavaramerkin haltijalle samanlaisella tai samankaltaisella
tavaramerkilld varustettujen tuotteiden kolmansista maista tapahtuvaa tuontia
vastaan annetusta suojasta johtuviin hyvéksyttiviin seurauksiin.

Qikeudenkayntikulut

YhteisGjen tuomioistuimelle huomautuksensa esitténeille Tanskan hallituksel-
le, Saksan liittotasavallan hallitukselle, Ranskan hallitukselle, Irlannin
hallitukselle, Alankomaiden hallitukselle, Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitukselle ja Euroopan yhteisdjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkaynti-
kuluja ei voida maaratd korvattaviksi.

Pidasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteiséjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevan asian kisittelyssa,
minki vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paattda oikeudenkdyntiku-
luista.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut High Court of Justicen, Lontoo, 22.5.1975 tekemilldin paitOksella
esittimin kysymyksen seuraavasti:

1)

Yhteison oikeuden periaatteet ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja
kilpailua koskevat sdinnét eiviit estéi kaikissa yhteison jisenvaltioissa
suojatun saman tavaramerkin haltijaa kayttimisti kunkin jdsenvaltion
kansallisen lainsdidinnén mukaisia tavaramerkkioikeuksiaan estaikseen
kolmatta myymisti tai valmistamasta yhteisossa tuotteita, jotka on
varustettu kolmannessa maassa suojatulla samalla tavaramerkillii, ellei
ole ilmeisti, ettia kyseisten oikeuksien kiiytto on sellaisen yritysten vilisen
jirjestelyn tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen tulos, jonka tarkoi-
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tus on yhteismarkkinoiden eristiminen tai eriyttiminen tai josta tillainen
seuraa.

2) Sikéli kuin timi edellytys on tdyttynyt, kolmannen pakko poistaa yh-
teisbOn suuntautuvassa viennissi tavaramerkki kyseisisti tuotteista ja
mahdollisesti varustaa ne erilaisella tavaramerkilli kuuluu kunkin
jasenvaltion kansallisessa lainséiddinn6ssa tavaramerkin haltijalle saman-
laisella tai samankaltaisella tavaramerkilli varustettujen tuotteiden
kolmansista maista tapahtuvaa tuontia vastaan annetusta suojasta
johtuviin hyvaksyttiviin seurauksiin.

Lecourt Kutscher O’Keeffe

Donner Mertens de Wilmars Serensen Capotorti

Julistettiin Luxemburgissa 15 pdivana kesidkuuta 1976.

A. Van Houtte R. Lecourt

kirjaaja presidentti
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