TUOMIO 8.4.2003 — ASIA C-244/00

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
8 piivdnd huhtikuuta 2003 *

Asiassa C-244/00,

jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisojen
tuomioistuimen kisiteltiviksi saadakseen tdssd kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevassa asiassa

Van Doren + Q. GmbH

vastaan

Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH ja

Michael Orth

ennakkoratkaisun EY 28 ja EY 30 artiklan seki jdsenvaltioiden tavaramerkki-
lainsddddannén lihentdmisestd 21 piivind joulukuuta 1988 annetun ensimmadisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan talousalueesta 2 piivini toukokuuta 1992 tehdylld sopi-
muksella (EYVL 1994, L 1, s. 3), 7 artiklan 1 kohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen
puheenjohtajat  J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen seki
tuomarit C. Gulmann (esittelevd tuomari), A. La Pergola, P. Jann,
V. Skouris, F. Macken, N. Colneric ja S. von Bahr,

julkisasiamies: C. Stix-Hackl,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Riihl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH ja Michael Orth,
edustajanaan Rechtsanwalt K. Seidelmann,

— Saksan hallitus, asiamiehinddn A. Dittrich ja T. Jiirgensen,

— Ranskan hallitus, asiamiehindin G. de Bergues ja A. Maitrepierre,

— Euroopan yhteis6jen komissio, asiamiehendin K. Banks, avustajinaan
Rechtsanwalt I. Brinker ja Rechstanwalt W. Berg,
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ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH:n ja Michael
Orthin, Saksan hallituksen, Ranskan hallituksen ja komission 8.1.2002 pidetyssad
istunnossa esittimat suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 18.6.2002 pidetyssi istunnossa esittimén ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Bundesgerichtshof on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle 11.5.2000 tekemal-
lddn vilipaitokselld, joka on saapunut yhteisjen tuomioistuimeen 19.6.2000,
EY 234 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen EY 28 ja EY 30 artiklan
sekd jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiiddnnon lahentdmisestd 21 paivana
joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talous-
alueesta 2 piivini toukokuuta 1992 tehdylld sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3;
jaljempani direktiivi), 7 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.

Timi kysymys on esitetty asiassa, jossa kantajana on Van Doren + Q. GmbH
-niminen vhtié (jaljempidnid Van Doren), jonka kotipaikka on Koln (Saksa) ja
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joka harjoittaa vaatteiden tukku- ja vihittdiskauppaa, ja vastaajina Lifestyle
sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH -niminen yhtié (jdljempini Life-
style), jonka kotipaikka on Berliini (Saksa), ja Michael Orth, joka on viimeksi
mainitun yhtion johtaja, ja jossa on kyse siité, ettd Lifestyle myy Stiissy-merkkisii
vaatteita, joiden myymiseen Van Dorenilla on yksinoikeus Saksassa.

Asiaa koskevat oikeussaannot

Direktiivin 89/104/ETY § artiklassa, jonka otsikkona on >Tavaramerkkiin
kuuluvat oikeudet”, sdddetiin seuraavaa:

1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin, Tava-
ramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen suostumustaan kiytti-
mistd elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity;
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3. Edelld [1 kohdassa] siidetyin edellytyksin voidaan kieltdd muun muassa:

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen
tillaista tarkoitusta varten merkkii kiyttien taikka palvelujen tarjoaminen
tai suorittaminen merkkid kédyttden;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkii kayttien

»

Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuu-
luvien oikeuksien sammuminen”, 1 kohdassa siidetddn seuraavaa:

»Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kdyttdmistd niissd tavaroissa,
jotka haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille
yhteisossd tdtd tavaramerkkid kiyttden”.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdalla, kun sitd
luetaan yhdessi kyseisen sopimuksen liitteessd XVII olevan 4 kohdan kanssa, on
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muutettu direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa sopimuksen johdosta siten, ettd sana
"yhteisossd” on korvattu ilmaisulla ”sopimuspuolessa”.

Direktiivin § artiklan 1 ja 3 kohta on pantu tiytintéén Saksan oikeudessa Gesetz
iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen -nimisen, 25.10.1994
annetun lain (laki tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta; BGBI.
1994 1, s. 3082; jdljempdnd MarkenG) 14 §:n 1—3 momentilla ja direktiivin
7 artiklan 1 kohta kyseisen lain 24 §:n 1 momentilla.

Padasiassa kyseessd oleva riita ja ennakkoratkaisukysymys

Stussy Inc., jonka kotipaikka on Irvine (Yhdysvallat), on vaatteita, erityisesti
paitoja, shortseja, uimapukuja, T-paitoja, verryttelypukuja, liiveja ja housuja
varten rekister6idyn sana- ja kuviomerkin Stiissy haltija. Tilld tavaramerkilld
varustettuja tavaroita myydd4dn maailmanlaajuisesti. Tavaroilla ei ole mitdin
erityisid tunnusmerkkejd, joiden perusteella ne voitaisiin lukea kuuluvaksi jolle-
kin tietylle myyntialueelle.

Van Dorenilla on 1.5.1995 tehdyn jélleenmyyntisopimuksen mukaan yksinoikeus
myydd Stussy Inc:n tavaroita Saksassa. Stussy Inc. on valtuuttanut Van Dorenin
esittdméddn tuomioistuimissa kolmansia vastaan omissa nimissiin tavaramerk-
kiin perustuvien oikeuksien loukkaamisen lopettamista koskevia vaatimuksia
sekéd vahingonkorvausvaatimuksia.

Van Dorenin mukaan jokaisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa on
vain yksi Stiissy-merkkisten tavaroiden yksinmyyja ja piamaahantuoja, joka on
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sopimuksen nojalla velvollinen olemaan antamatta kyseisid tavaroita valittijille
jalleenmyytiviksi oman sopimusalueensa ulkopuolelle.

Lifestyle myy Saksassa Stiissy-merkkisii tavaroita, joita se ei ole hankkinut Van
Dorenilta.

Van Doren nosti saksalaisissa tuomioistuimissa kanteen Lifestylea ja Michael
Orthia vastaan. Kanteessaan se vaati, etti vastaajat velvoitetaan lopettamaan
Stiissy-merkkisten tavaroiden myyminen ja toimittamaan tiedot 1.1.1995 lahtien
toteuttamistaan liiketoimista ja ettd niiden todettaisiin olevan vahingonkor-
vausvelvollisia tdstd pdivimadrdstd lukien. Kantaja viitti, ettd Lifestylen myymat
tavarat oli alun perin saatettu markkinoille Yhdysvalloissa ja ettd tavaramerkin
haltija ei ollut antanut lupaa niiden myynnille Saksan liittotasavallassa tai muussa
jasenvaltiossa.

Lifestyle ja Michael Orth vaativat niiden vaatimusten hylkd4dmistd ja vetosivat
sithen, ettd tavaramerkkiin perustuvat oikeudet olivat sammuneet kyseisten
tavaroiden osalta. Tavarat oli niiden mukaan hankittu Euroopan talousalueelta,
missé tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu oli saattanut ne
markkinoille. Lifestyle oli hankkinut lokakuussa 1996 koeostona siltd ostetun
vaatteen Euroopan talousalueelta eriiltd vilitedjiltd, jonka Lifestyle ja Michael
Orth olettivat puolestaan hankkineen vaatteen hyviksytylti jilleenmyyjalta.

Lifestyle viitti, ettei se ollut velvollinen nimedméiin tavarantoimittajiaan aina-
kaan niin kauan kuin Van Doren ei ole osoittanut jakeluverkostonsa ehdotonta
aukottomuutta.
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Suurin osa kanteessa esitetyistd vaatimuksista hyviksyttiin ensimmaiisessi
oikeusasteessa.

Lifestylen ja Michael Orthin muutoksenhaku johti sitd vastoin Van Dorenin
vaatimusten hylkdamiseen. Muutoksenhakutuomioistuin katsoi, ettd Van Dore-
nin olisi pitdnyt esittda sellaisia seikkoja, jotka olisivat osoittaneet tietyssi méasrin
todennikoiseksi, ettd asianomaiset tavarat oli tuotu Euroopan talousalueelle ja
saatettu markkinoille sielld ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

Van Doren on tehnyt Bundesgerichtshofiin Revision-valituksen.

Bundesgerichtshof toteaa ennakkoratkaisupyynnén esittimistd koskevassa pii-
tOksessddn, ettd yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskiytinnén nojalla (asia
C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998,
s. 1-4799 ja asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999,
Kok. 1999, s. I-4103) tavaramerkkiin perustuvat oikeudet sammuvat direktiivin
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun tavaramerkin haltija tai hinen
suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille Euroopan talous-
alueella tavaramerkkii kiyttien, mutta ne eivit sammu silloin, kun tavarat on
saatettu ensimmadistd kertaa markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Bundesgerichtshof katsoo, ettd lihtokohtaisesti vastaajan on niytettivi toteen
tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumisedellytysten tiyttyminen, johon
MarkenG:n 24 §:n 1 momentin nojalla voidaan puolustukseksi vedota, niiden
yleisten periaatteiden mukaisesti, joiden mukaan oikeudenkiynnin kunkin asian-
osaisen on néytettdvd toteen sen oikeussdinnén, johon hin vetoaa, soveltami-
sedellytysten tdyttyminen.

I-3085



19

20

21

TUOMIO 8.4.2003 — ASIA C-244/00

Bundesgerichtshofin mukaan niihin yleisiin periaatteisiin perustuvan todistus-
taakan kddntiminen tavaramerkkioikeudessa olisi jdrjestelmidn systematiikan
vastaista, silld tilldin hylittdisiin ilman riittdvii perusteita sopimussuhteen
ulkopuolista vahingonkorvausvastuuta koskeva perinteinen toteenndyttdmisjar-
jestelmd, jonka mukaan silloin, kun suojatun oikeushyvin loukkaamista koskeva
tunnusmerkistd tayttyy, loukatun oikeussubjektin ei tarvitse ndyttdd oikeuden-
vastaisuutta toteen, vaan sen, jonka viitetddin syyllistyneen loukkaukseen, on
yleensi osoitettava, ettei oikeudenvastaisuutta ole tapahtunut. Lisiksi todistus-
taakan kdintdmiselld puututtaisiin tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen suh-
teettomasti. Euroopan talousalueen laajuista sammumisvaikutusta rajoitettaisiin
niin huomattavasti, ettei silli olisi endi juurikaan merkitystd, vaikka se, jonka
viitetdin loukanneen tavaramerkkioikeutta, voisi helposti osoittaa kyseisten
tavaroiden alkuperin.

Bundesgerichtshof esittd, ettd MarkenG:n 14 §:n 2 momentissa kielletddn kol-
mansia kiyttimisti tavaramerkkid ”ilman tavaramerkin haltijan suostumusta”.
Kansallinen tuomioistuin katsoo, etti vaikka tavaramerkin haltijan on ndytettdva
toteen, ettd tavaramerkkid on todellakin kiytetty tdssd sidnnoksessa tarkoitetulla
tavalla, kolmannen, jota vastaan on ryhdytty toimenpiteisiin, on naytettdvi
toteen tavaramerkin haltijan mahdollisesti antama suostumus, jos hdn haluaa
vedota siihen.

Bundesgerichtshof korostaa kuitenkin, ettd mikili todistustaakka on kolman-
nella, jota vastaan tavaramerkin haltija on nostanut kanteen, vaarana on, etti
niiltd elinkeinonharjoittajilta, jotka eivit ole sidoksissa tavaramerkin haltijaan,
kielletddn tiysin tilld tavaramerkilld varustettujen tavaroiden myynti myos niissd
tapauksissa, joissa tavarat on saatettu markkinoille Euroopan talousalueella
tavaramerkin haltijan suostumuksella. Elinkeinonharjoittaja kykenee yleensd
vaikeuksitta osoittamaan, keneltd hin on hankkinut tavarat, mutta hin ei kui-
tenkaan kykene velvoittamaan tavarantoimittajiaan ilmoittamaan hinelle,
keneltd tavarantoimittajat itse ovat hankkineet tavarat, tai nimedméin myynti-
ketjun muita elinkeinonharjoittajia. Vaikka hdn kykenisikin seuraamaan myyn-
tiketjua tavaramerkin haltijaan saakka ja osoittamaan, ettd tavarat on saatettu
tavaramerkin haltijan suostumuksella markkinoille Euroopan talousalueella, hdn
saattaisi menettdd hankintaldhteensd vilittomasti.
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Tilloin on olemassa vaara, ettd tavaramerkin haltija kdyttdd tavaramerkkii
kansallisten markkinoiden eristimiseen.

Téstd syystd Bundesgerichtshof kysyy, eiko EY 28 artiklassa miariti tekemiin
poikkeus yleiseen sddntddn, jonka mukaan kolmansilla on rajoittamaton todis-
tustaakka tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisedellytysten tiytty-
misestd. Ratkaisu voisi Bundesgerichtshofin mielesti olla se, ettd kolmannen
todistustaakka riippuisi siitd, onko tavaramerkin haltija ensin kohtuullisessa
médrin kiyttdnyt kdytettdvissidn olevia mahdollisuuksia erottaa merkeilld
tavarat, jotka hidn tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut markki-
noille Euroopan talousalueella, tavaroista, jotka on saatettu markkinoille timin
alueen ulkopuolella. Mikili tavaramerkin haltijan olisi katsottava menettelevin
jarjestelmallisesti ndin, kolmannen velvollisuutena olisi niyttds toteen sammu-
misen, johon hédn on vedonnut, edellytysten tiyttyminen, koska tavarat olisi ensi
arviolta voitu saattaa ensimmdisen kerran markkinoille vain Euroopan talous-
alueen ulkopuolella.

Bundesgerichtshof, joka katsoo, ettd pdiasiassa kyseessd olevan riidan ratkaisu
riippuu EY 28 ja EY 30 artiklan seki direktiivin 7 artiklan 1 kohdan tulkinnasta,
on paittinyt lykédtd asian kisittelyd ja esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seu-
raavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko EY 28 ja EY 30 artiklaa tulkittava siten, ettd niiden perusteella sellaisten
kansallisten sddnnosten soveltaminen on sallittua, joiden mukaan tavaramerkkiin
perustuvan oikeuden loukkaajan, jota vastaan on nostettu kanne tietylld tava-
ramerkilld varustettujen alkuperiistavaroiden myynnin vuoksi, ja joka vetoaa
— — ensimmdisen direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa tarkoitettuun tavara-
merkkioikeuden sammumiseen, on tuotava esiin ja tarvittaessa niytettivi toteen
se, ettd tavaramerkin haltija itse tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saat-
tanut hdnen myyminsi tavarat jo aiemmin ensimmiistd kertaa markkinoille
Euroopan talousalueella?”
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Ennakkoratkaisukysymyksen arviointi

Direktiivin 5 ja 7 artiklassa yhteison lainsdétdja on vahvistanut yhteisonlaajuisen
sammumisen sddnnon eli sidnnén, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa
tavaramerkkiin perustuvan oikeutensa perusteella kieltdd tavaramerkin kaytti-
mistd niitd tavaroita varten, jotka tavaramerkin haltija tai hdnen suostumuksel-
laan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella titd
tavaramerkkid kdyttden. Antaessaan nimi sddnndkset yhteison lainsddtajd ei ole
jattanyt jdsenvaltioille mahdollisuutta sidtdd kansallisessa lainsdddidnnossddn
siitd, ettd tavaramerkkiin perustuvat oikeudet sammuvat myos sellaisten tava-
roiden osalta, jotka on saatettu markkinoille kolmansissa maissa (em. asia Sil-
houette International Schmied, tuomion 26 kohta ja yhdistetyt asiat
C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001,
Kok. 2001, s. I-8691, 32 kohta).

Direktiivin vaikutuksena on siis, ettd tavaramerkin haltijalla olevat oikeudet
sammuvat vain niissi tilanteissa, joissa tavarat saatetaan markkinoille Euroopan
talousalueella, ja ettd tavaramerkin haltija voi myydd tavaroitaan timin alueen
ulkopuolella ilman, ettd tillaisesta myynnistd seuraa, etti hdnelldi Euroopan
talousalueella olevat oikeudet sammuisivat. TAsmentiessddn, etti tavaroiden
markkinoille saattaminen Euroopan talousalueen ulkopuolella ei sammuta
tavaramerkin haltijan oikeutta kieltid ndiden tavaroiden tuontia ilman hdnen
suostumustaan, yhteisdjen lainsddtiji on ndin ollen mahdollistanut sen, ettd
tavaramerkin haltija voi médritdi tavaramerkilli varustettujen tavaroiden
ensimmiisestd liikkeelle laskemisesta Euroopan talousalueella (em. asia Sebago ja
Maison Dubois, tuomion 21 kohta sekd em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja
Levi Strauss, tuomion 33 kohta).

Suullisessa kisittelyssd pddasian vastaajat, Saksan ja Ranskan hallitukset seka
komissio keskustelivat siitd, miki vaikutus edelld mainitulla yhdistetyissd asioissa
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Zino Davidoff ja Levi Strauss annetulla tuomiolla, joka annettiin ennakkorat-
kaisupyynnon esittdmistd koskevan vilipddtoksen tekemisen jilkeen, mahdolli-
sesti on tdssd asiassa esitettyyn ennakkoratkaisukysymykseen annettavan
vastauksen kannalta.

On todettava, ettd tihdn tuomioon johtaneet asiat poikkesivat nyt esilli olevasta
asiasta.

Niissd yhdistetyissd asioissa, joissa yhteisdjen tuomioistuin joutui tarkastelemaan
kysymystd tahdonilmauksen esittimistavasta ja niytt64 siitd, oliko tavaramerkin
haltija antanut suostumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen Euroopan
talousalueella, oli selvdd, ettd tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan
joku muu oli saattanut riidanalaiset tavarat markkinoille Euroopan talousalueen
ulkopuolella, minki jdlkeen kolmannet olivat tuoneet tavarat Euroopan talous-
alueelle ja saattaneet ne sielli markkinoille. Edelld mainituissa yhdistetyissi
asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetun tuomion 46, 54 ja 58 kohdassa
yhteisdjen tuomioistuin totesi, ettd tdllaisissa tilanteissa tavaramerkin haltijan
suostumusta siihen, ettd tavarat saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella,
ei voida olettaa annetuksi, vaan suostumuksen on oltava nimenomainen tai hil-
jainen ja suostumuksen antamiseen vetoavan elinkeinonharjoittajan on niytet-
tdvd suostumuksen antaminen toteen.

Nyt esilld olevassa asiassa padasian ratkaisu riippuu erityisesti siitd, onko tavarat
saatettu markkinoille ensi kerran Euroopan talousalueella vai sen ulkopuolella.
Pddasian kantaja viittdd, ettd tavaramerkin haltija on alun perin saattanut
tavarat markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kun taas pidasian
vastaajat vdittdvit, ettd tavarat on saatettu alun perin markkinoille Euroopan
talousalueella, joten tavaramerkin haltijan yksinoikeus on sammunut kyseiselld
alueella direktiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tillaisessa tilanteessa nousee erityisesti esille kysymys siitd, kenelld on todistus-
taakka siitd paikasta, jossa tavaramerkilli varustetut tavarat on ensimméisen
kerran saatettu markkinoille, jos paikasta vallitsee erimielisyys.
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Tiltd osin on syytd muistuttaa, ettd direktiivin 5—7 artiklalla on tdysin yhden-
mukaistettu ne jasenvaltioiden kansalliset sdinnokset, jotka koskevat tavara-
merkkiin perustuvia oikeuksia, ja ettd niissid artikloissa mddritellddn niin ne
oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on yhteisdssd (em. yhdistetyt asiat Zino
Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 39 kohta).

Direktiivin § artiklassa tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka
perusteella haltija saa muun muassa kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan
maahantuomasta tai saattamasta markkinoille tavaramerkin haltijan tavara-
merkilld varustettuja tavaroita. Direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa siddetdédn
poikkeuksesta tihin pidsidintéon, koska siind sdddetddn, ettd tavaramerkin
haltijan oikeus sammuu, kun hin tai hinen suostumuksellaan joku muu on
saattanut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella (ks. em. yhdistetyt asiat
Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 40 kohta).

Niin ollen yksinoikeuden sammuminen on seurausta joko siitd, ettd tavaramer-
kin haltija antaa nimenomaisesti tai hiljaisesti suostumuksensa siihen, etti tavarat
saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella tai ettd hdn itse saattaa tavarat
markkinoille Euroopan talousalueella. Tavaramerkin haltijan antama suostumus
tai se, ettd hdn saattaa tavarat markkinoille Euroopan talousalueella, eli seikat,
jotka vastaavat yksinoikeudesta luopumista, ovat siis kummatkin ratkaisevia
tekijoitd tdmédn oikeuden sammumisen kannalta (ks. suostumuksen osalta em.
yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 41 kohta).

Kansallinen tuomioistuin esittdd, ettd Saksan oikeuden mukaan kolmas, jota
vastaan tavaramerkin haltija on nostanut kanteen, voi puolustuksekseen vedota
tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumiseen, joten lahtokohtaisesti sam-
mumiseen vetoavan kolmannen on niytettivi toteen sammumisedellytysten
tdyttyminen,

Tillainen todistelusdintd on sopusoinnussa yhteisén oikeuden ja erityisesti
direktiivin § ja 7 artiklan kanssa.
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Tdman todistelusddnnon muuttaminen voi kuitenkin olla tarpeen, jotta turvat-
taisiin tavaroiden vapaa liikkuvuus, josta mddritddn erityisesti EY 28 ja
EY 30 artiklassa.

Niin on tehtdvi silloin, kun kyseinen sdidnt6 voisi mahdollistaa sen, ettd tava-
ramerkin haltija eristdd kansalliset markkinat, ja edistdisi niin jisenvaltioissa
mahdollisesti vallitsevien hintaerojen yllapitdmistd (ks. vastaavasti erityisesti asia
C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6227, 23 kohta).

Kuten kansallinen tuomioistuin toteaa, todellinen vaara kansallisten markkinoi-
den eristimisestd on olemassa esimerkiksi tilanteissa, joissa, kuten pi#asiassa,
tavaramerkin haltija myy tavaroitaan Euroopan talousalueella yksinmyyntijir-
jestelmdd kiyttden.

Jos kolmannen olisi tillaisissa tilanteissa esitettdvi ndyttd siitd paikasta, jossa
tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat
ensimmadisen kerran markkinoille, tavaramerkin haltija voisi estdd hankittujen
tavaroiden markkinoille saattamisen ja poistaa niin menetellen jatkossa kol-
mansilta kaikki uudet mahdollisuudet hankkia tavaroita tavaramerkin haltijan
Euroopan talousalueella olevan yksinmyyntiverkon jiseniltd, jos kolmas onnis-
tuisi ndyttdmain toteen, ettd hin oli hankkinut tavarat tilti jisenelti.

Tdstd on siis seurattava, ettd kun kolmas, jota vastaan on nostettu kanne,
onnistuu ndyttdmain toteen, ettd on olemassa todellinen vaara kansallisten
markkinoiden eristimisestd, jos todistustaakka siitd, ettd tavaramerkin haltija tai
hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille Euroopan
talousalueella, olisi hinelld, tavaramerkin haltijan tehtivini on osoittaa, ettd hin
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itse tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat alun perin
markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tdstd esitetddn niytto,
kolmannen on osoitettava, ettd tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa
tavaroiden mydhemmaille Euroopan talousalueella tapahtuvalle myynnille (ks.
em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 54 kohta).

Ennakkoratkaisukysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd todistelusddnto,
jonka mukaan kolmas, jota vastaan tavaramerkin haltija on nostanut kanteen,
voi puolustuksekseen vedota tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumiseen,
joten lihtdkohtaisesti hinen on sammumiseen ndin vedotessaan ndytettdva toteen
sammumisedellytysten tiyttyminen, on sopusoinnussa yhteisén oikeuden ja eri-
tyisesti direktiivin § ja 7 artiklan kanssa. Tdmin todistelusddnnén muuttaminen
voi kuitenkin olla tarpeen, jotta turvattaisiin tavaroiden vapaa liikkuvuus, josta
miiratidn erityisesti EY 28 ja EY 30 artiklassa. Niinpd jos kolmas onnistuu
niyttimadn toteen, ettd jos todistustaakka tdstd olisi hénelld, on olemassa
todellinen vaara kansallisten markkinoiden eristimisestd erityisesti silloin, kun
tavaramerkin haltija myy tavaroitaan Euroopan talousalueella yksinmyyntijar-
jestelmdd kayttden, tavaramerkin haltijan tehtivind on osoittaa, ettd hén itse tai
hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat alun perin markkinoille
Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tistd esitetddn niyttd, kolmannen on
tdlloin osoitettava, ettd tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa tava-
roiden mydhemmille Euroopan talousalueella tapahtuvalle myynnille.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteiséjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Saksan ja Ranskan
hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida méaritd
korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteis6jen tuomio-
istuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian ké-
sittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on padttdd
oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 11.5.2000 tekemaillddn vilipaatokselld esitti-
min kysymyksen seuraavasti:

Todistelusddntd, jonka mukaan kolmas, jota vastaan tavaramerkin haltija on
nostanut kanteen, voi puolustuksekseen vedota tavaramerkkiin perustuvan
oikeuden sammumiseen, joten lihtSkohtaisesti hinen on sammumiseen niin
vedotessaan ndytettdvi toteen sammumisedellytysten tidyttyminen, on sopusoin-
nussa yhteison oikeuden ja erityisesti jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiaddannén
lahentdmisestd 21 pdivand joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talous-
alueesta 2 pdivind toukokuuta 1992 tehdylld sopimuksella, 5 ja 7 artiklan
kanssa. Tamin todistelusddnnon muuttaminen voi kuitenkin olla tarpeen, jotta
turvattaisiin tavaroiden vapaa liikkkauvuus, josta middritidn erityisestt EY 28 ja
EY 30 artiklassa. Niinpd jos kolmas onnistuu ndyttimadn toteen, ettd jos
todistustaakka tdstd olisi hanelld, on olemassa todellinen vaara kansallisten
markkinoiden eristimisestd erityisesti silloin, kun tavaramerkin haltija myy
tavaroitaan Euroopan talousalucella yksinmyyntijirjestelmai kiyttien, tavara-
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merkin haltijan tehtivini on osoittaa, ettd hin itse tai hdnen suostumuksellaan
joku muu on saattanut tavarat alun perin markkinoille Euroopan talousalueen
ulkopuolella. Jos tdstd esitetdin nidyttd, kolmannen on tilloin osoitettava, ettd
tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa tavaroiden myohemmaille
Euroopan talousalueella tapahtuvalle myynnille.

Rodriguez Iglesias Puissochet Wathelet
Schintgen Gulmann La Pergola
Jann Skouris Macken
Colneric von Bahr

Julistettiin Luxemburgissa 8 paiviani huhtikuuta 2003.
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kirjaaja presidentti
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