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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 péivand joulukuuta 2017*

Ennakkoratkaisupyynt6 — Jasenvaltioiden lainsddddnnon lahentdiminen — Tavaramerkit — Direktiivi
2008/95/EY — 7 artiklan 1 kohta — Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen —
Rinnakkaiset tavaramerkit — Tavaramerkkien luovutus Euroopan talousalueen (ETA) tietyn alueen
osalta — Kaupallinen strategia, jolla edistetadan harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin
imagoa luovutuksen jalkeen — Itsendiset tavaramerkkien haltijat, joilla on ldheiset kaupalliset ja
taloudelliset suhteet

Asiassa C-291/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Juzgado de lo
Mercantil n° 8 de Barcelona (Barcelonan kauppatuomioistuin nro 8, Espanja) on esittanyt 17.5.2016
tekemaillddn padtokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 23.5.2016, saadakseen
ennakkoratkaisun asiassa

Schweppes SA

vastaan

Red Paralela SL ja

Red Paralela BCN SL, aiemmin Carboniques Montaner SL,

ja jossa muina osapuolina ovat

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd ja

Exclusivas Ramirez SL,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesi¢ (esittelevd tuomari) sekd tuomarit A. Rosas,
C. Toader, A. Prechal ja E. Jarasianas,

julkisasiamies: P. Mengozzi,
kirjaaja: hallintovirkamies L. Carrasco Marco,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa ja 31.5.2017 pidetyssd istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkayntikieli: espanja.
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ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet
— Schweppes SA, edustajinaan I. Lopez Chocarro, procurador, ja D. Gémez Sinchez, abogado,

— Red Paralela SL ja Red Paralela BCN SL, edustajinaan D. Pellisé Urquiza ja J. C. Quero Navarro,
abogados,

— Orangina Schweppes Holding BV, edustajinaan A. Joaniquet Tamburini, procurador, ja B. Gonzélez
Navarro, abogado,

— Schweppes International Ltd, edustajinaan A. Quemada Cuatrecasas, procurador, ja J. M. Otero
Lastres, abogado,

— Kreikan hallitus, asiamiehenddn G. Alexaki,
— Alankomaiden hallitus, asiamiehindén M. L. Noort ja M. K. Bulterman,

— Euroopan komissio, asiamiehindan E. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre ja
J. Samnadda,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.9.2017 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynté koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentamisestd 22.10.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25)
7 artiklan 1 kohdan ja SEUT 36 artiklan tulkintaa.

Tamd ennakkoratkaisupyyntd on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtddlta Espanjan
oikeuden mukaan perustettu yhtio Schweppes SA ja toisaalta Red Paralela SL ja Red Paralela BCN SL,
aiemmin Carboniques Montaner SL (jdljempdnd yhdessd Red Paralela) ja jossa on kyse siitd, ettd
viimeksi ~ mainitut  tuovat Espanjaan  Yhdistyneestd = kuningaskunnasta  perdisin  olevia
Schweppes-merkilld varustettuja tonic-vesipulloja.

Asiaa koskevat oikeussddnnot

Direktiivin 2008/95 7 artiklassa, jonka otsikko on “Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien
sammuminen”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kayttdmistd niissa tavaroissa, jotka haltija tai hénen
suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisossé tétd tavaramerkkid kayttaen.

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

Direktiivi 2008/95 kumottiin 15.1.2019 alkavin vaikutuksin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnon
lahentdmisestd 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla (EU) 2015/2436
(EUVL 2015, L 336, s. 1), joka tuli voimaan 12.1.2016 ja jonka 15 artikla vastaa direktiivin
2008/95 7 artiklaa.
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Pididasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Tavaramerkki Schweppes on maailmanlaajuisesti tunnettu erityisesti erilaisten tonic-vesien
tavaramerkkind. T&td tavaramerkkid ei ole rekisteroity yhdeksi ainoaksi EU-tavaramerkiksi vaan se on
rekisteroity kauan aikaa sitten kussakin Euroopan wunionin ja Euroopan talousalueen (ETA)
jasenvaltiossa kansalliseksi sana- tai kuviomerkiksi. Ndmd kansalliset tavaramerkit ovat aineellisesti
samanlaisia.

Alun perin Cadbury Schweppes oli kaikkien ETA:ssa rekisterdityjen Schweppes-tavaramerkkien
(jaljempana rinnakkaiset tavaramerkit) haltija.

Vuonna 1999 Cadbury Schweppes luovutti Coca-Cola/Atlantic Industries -yhtiolle (jaljempéana
Coca-Cola) osan niistd rinnakkaisista tavaramerkeistd, muun muassa Yhdistyneessd kuningaskunnassa
rekisteroidyt tavaramerkit. Cadbury Schweppes jdi osan niistd rinnakkaisista tavaramerkeistd, muun
muassa Espanjassa rekisteroityjen tavaramerkkien, haltijaksi.

Jaljempédnd olevassa kartassa esitetidn tummennettuina ETA:n jdsenvaltiot ja sen ldhistolld olevat
valtiot, joissa Schweppes-tavaramerkkien haltija on Coca-Cola.

Useiden kauppojen ja uudelleenjdrjestelyjen jalkeen Cadbury Schweppesille jddneet rinnakkaiset
tavaramerkit kuuluvat nykyddn Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaan perustetulle
Schweppes International Ltd -yhtiolle.

ECLIL:EU:C:2017:990 3
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Viimeksi mainittu yhti6 myonsi Schweppesille yksinomaisen kéyttoluvan padasiassa kyseessd olevien
espanjalaisten rinnakkaisten tavaramerkkien hyddyntdmiseen.

Schweppes ja Schweppes International ovat molemmat Alankomaiden oikeuden mukaan perustetun
yhtion Orangina Schweppes Holding BV:n, joka on Orangina Schweppes -konsernin emoyhtio,
madrdysvallassa.

Schweppes nosti 29.5.2014 Red Paralelaa vastaan espanjalaisia rinnakkaisia tavaramerkkeja koskevan
loukkauskanteen silla perusteella, ettd padasian vastaajat olivat tuoneet Espanjaan ja pitdneet sielld
kaupan Yhdistyneestd kuningaskunnasta perdisin olevia tonic-vesipulloja, jotka oli varustettu
tavaramerkilld Schweppes. Schweppes katsoo, ettd myyminen Espanjassa on luvatonta, koska se ei ole
valmistanut kyseisid tonic-vesipulloja eikd saattanut niitd markkinoille itse eikd niitd ole valmistettu tai
saatettu markkinoille sen suostumuksella, vaan tdmadn on tehnyt Coca-Cola, jolla ei ole sen mukaan
mitddn taloudellista tai oikeudellista sidosta Orangina Schweppes -konserniin. Se viittda téssa
yhteydessd, ettd koska kyseessd olevat merkit ja tuotteet ovat samat, kuluttaja ei kykene erottamaan
nédiden pullojen kaupallista alkuperaa.

Puolustuksessaan Red Paralela vetoaa tavaramerkkioikeuden sammumiseen, joka johtuu Euroopan
unionin jdsenvaltioista, joissa Coca-Cola on rinnakkaisten tavaramerkkien haltija, perdisin olevien
tavaramerkilld Schweppes varustettujen tuotteiden osalta hiljaisesta hyviksymisestd. Red Paralela katsoo
lisdksi, ettd Coca-Colan ja Schweppes Internationalin vélilld on kiistatta oikeudellisia ja taloudellisia
sidoksia, kun ne hyodyntavit yhdessda merkkida "Schweppes” universaalina tavaramerkkina.

Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen toteamusten mukaan nyt kisiteltdavdn asian kannalta
merkitykselliset tosiseikat ovat seuraavat:

— Schweppes International on edistidnyt siitd huolimatta, ettd se on rinnakkaisten tavaramerkkien
haltija vain osassa ETA:n jésenvaltioita, tavaramerkin Schweppes maailmanlaajuista imagoa

— Coca-Cola, joka on muissa ETA:n jdsenvaltioissa rekisterdityjen rinnakkaisten tavaramerkkien
haltija, on edistinyt timén maailmanlaajuisen tavaramerkin imagon sdilyttdmista

— tdmd maailmanlaajuinen imago aiheuttaa sekaannusta relevantille espanjalaiselle yleisolle
tavaramerkilld Schweppes varustettujen tuotteiden kaupallisen alkuperdn osalta

— Schweppes International vastaa tavaramerkille Schweppes erityisesti omistetusta eurooppalaisesta
internetsivustosta (www.schweppes.eu), joka sisdltdd paitsi yleisid tietoja tdmén tavaramerkin
tuotteista, myos linkkejd paikallisille verkkosivustoille ja muun muassa Coca-Colan hallinnoimalle
brittildiselle verkkosivustolle

— Schweppes International, jolla ei ole mitddn oikeuksia tavaramerkkiin Schweppes Yhdistyneessa
kuningaskunnassa (jossa tavaramerkki on Coca-Colan hallussa), vetoaa internetsivustollaan
tavaramerkin brittildiseen alkuperédéan

— Schweppes ja Schweppes International kayttivat tavaramerkilld Schweppes varustettujen brittildista
alkuperad olevien tuotteiden imagoa mainonnassaan

— Schweppes International markkinoi Yhdistyneessd kuningaskunnassa tuotteita, jotka on varustettu
tavaramerkilla Schweppes, ja antaa niistd tietoja asiakkaille sosiaalisessa mediassa

— sellaisten tuotteiden esittely, jotka on varustettu tavaramerkilla Schweppes ja joita Schweppes
International pitdd kaupan, on hyvin samankaltainen — jopa sama tietyissd jasenvaltioissa, kuten
Tanskassa ja Alankomaissa — kuin brittildistd alkuperdd olevien tuotteiden, jotka on varustettu
tavaramerkilla Schweppes
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— Schweppes International, jonka kotipaikka on Yhdistyneessd kuningaskunnassa, ja Coca-Cola
toimivat molemmat rauhanomaisesti samaan aikaan Yhdistyneen kuningaskunnan alueella

— sen jalkeen kun vuonna 1999 osa rinnakkaisista tavaramerkeistd luovutettiin Coca-Colalle,
rinnakkaisten tavaramerkkien kaksi haltijaa ETA:ssa vaati samanaikaisesti alueillaan samojen tai
samanlaisten uusien tavaramerkkien Schweppes (kuten esimerkiksi tavaramerkin SCHWEPPES
ZERO) rekisteroimista samoille tuotteille

— vaikka Schweppes International on rinnakkaisten tavaramerkkien haltija Alankomaissa,
tavaramerkin hyodyntamisestd kyseisessdé maassa (eli tuotteen valmistaminen, pullottaminen ja
kaupan pitdminen) vastaa Coca-Cola kéyttoluvanhaltijana

— Schweppes International ei vastusta sitd, ettd tavaramerkilli Schweppes varustettuja brittildista
alkuperdéd olevia tuotteita markkinoidaan sdahkoisesti useissa ETA:n jdsenvaltioissa, joissa se on
rinnakkaisten tavaramerkkien haltija, kuten Saksassa ja Ranskassa; tavaramerkilli Schweppes
varustettuja tuotteita myydéén lisdksi koko ETA:n alueella internetsivustojen vilitykselld tekemaétta
eroa alkuperédn suhteen

— Coca-Cola ei ole vastustanut rinnakkaisia tavaramerkkejd koskevien oikeuksiensa perusteella
rekisterointihakemusta, jonka Schweppes International on esittinyt yhteisomallista, joka sisaltaa
sanaosan ~“Schweppes”.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo, ettd piddasian tosiseikat poikkeavat selvasti
tavaramerkkioikeuden sammumista koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnon taustalla
olevien asioiden tosiseikoista ja ettd niiden vuoksi voi olla tarpeen pohtia uudelleen tidmén oikeuden
suojaamisen ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden tasapainoa unionissa.

Naissd olosuhteissa Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Barcelonan kauppatuomioistuin nro 8,
Espanja) padtti lykdtda asian késittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin [2008/95] 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin [2015/2436]
15 artiklan 1 kohta esteeni sille, ettd se, joka on tavaramerkin haltija yhdessd tai useammassa
jasenvaltiossa, estdd toisesta jdsenvaltiosta tulevien tuotteiden, jotka on varustettu samalla tai lahes
samalla tavaramerkilld, jonka haltija on joku kolmas henkild, rinnakkaistuonnin tai kaupan
pitdmisen, kun kyseinen tavaramerkin haltija on edistdnyt maailmanlaajuisen tavaramerkin imagoa,
joka liittyy jasenvaltioon, josta tulevat tuotteet, joiden tuonnin se pyrkii kieltimaan?

2) Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin [2008/95] 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin [2015/2436]
15 artiklan 1 kohta esteeni sille, ettd myydaédn tuotteita, jotka on varustettu tavaramerkilld, joka on
tunnettu laajasti unionin alueella, kun rekisterdintien haltijat pitdvat ylla maailmanlaajuisen
tavaramerkin imagoa koko ETA:ssa, mikd aiheuttaa keskivertokuluttajassa sekaannusta ndiden
tuotteiden kaupallisesta alkuperastd?

3) Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin [2008/95] 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin [2015/2436]
15 artiklan 1 kohta esteend sille, ettd se, joka on samojen tai samankaltaisten kansallisten
tavaramerkkien haltija eri jasenvaltioissa, vastustaa tuotteiden, jotka on varustettu samalla tai
samankaltaisella tavaramerkilld kuin sen tavaramerkki, tuontia jdsenvaltioon, jossa se on
tavaramerkin haltija, kun ndma tuotteet tulevat jasenvaltiosta, jossa se ei ole tavaramerkin haltija,
kun se on sallinut nimenomaisesti tai hiljaisesti ndiden samojen tuotteiden tuonnin ainakin yhdessa
jasenvaltiossa, jossa se on tavaramerkin haltija?

ECLIL:EU:C:2017:990 5
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4) Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin [2008/95] 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin [2015/2436]
15 artiklan 1 kohta esteend sille, ettd A, joka on jasenvaltiossa tavaramerkin X haltija, vastustaa
talla tavaramerkilld varustettujen tuotteiden tuontia, jos kyseiset tuotteet tulevat toisesta
jasenvaltiosta, jossa on rekisterdity sama merkki kuin X (Y) toiselle tavaramerkin haltijalle B, joka
pitaa silld varustettuja tavaroita kaupan, ja

— tavaramerkin haltijoilla A ja B on tiiviit kaupalliset ja taloudelliset suhteet, vaikka ne eivit
varsinaisesti ole riippuvuussuhteessa toisiinsa tavaramerkin X yhteisen hyodyntdmisen osalta

— tavaramerkin haltijat A ja B sovittavat yhteen tavaramerkkistrategiansa, jolla edistetddn
harkitusti relevantin kohderyhmin keskuudessa yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin
ulkoasua tai imagoa, tai

— tavaramerkin haltijoilla A ja B on tiiviit kaupalliset ja taloudelliset suhteet, vaikka ne eivit
varsinaisesti ole riippuvuussuhteessa toisiinsa tavaramerkin X yhteisen hyodyntdmisen osalta,
minkd lisdksi ne sovittavat yhteen tavaramerkkistrategiansa ja siten edistdavdt harkitusti
relevantin kohderyhmén keskuudessa yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua
tai imagoa?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Tutkittavaksi ottaminen

Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding vaittavat ensisijaisesti, ettd
ennakkoratkaisupyynto on jétettdva tutkimatta.

Talta osin  ne  vidittdvat  ensinndkin, ettd  ennakkoratkaisupyynté  on  perusteeton.
Ennakkoratkaisupyynnon sisdltamit tosiseikkoja koskevat toteamukset, jotka esitetdédn yhteenvetona
tdmén tuomion 14 kohdassa ja joihin ennakkoratkaisupyynto perustuu, ovat niiden mukaan ilmeisen
virheellisid. Témid ennakkoratkaisupyyntd on lisdksi epatdydellinen erityisesti siksi, ettd siind
Schweppesin ja Schweppes Internationalin kanta, jolla kyseiset tosiseikkoja koskevat toteamukset
riitautetaan, on jatetty harkitusti esittelemattd niiden puolustautumisoikeuksien vastaisesti.

Tamén jalkeen Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding vaittavat, ettd
ennakkoratkaisukysymykset ovat abstrakteja ja perustuvat yleisiin ja hypoteettisiin viitteisiin. Unionin
tuomioistuimen on niiden mukaan siis mahdotonta arvioida niiden tarpeellisuutta ja
merkityksellisyytta.

Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding vaittavat lopuksi, ettd
ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen epdilykset eivdt koske unionin oikeuden tulkintaa vaan
yksinomaan sitd, voivatko tietyt tosiasialliset tilanteet, joita ei ole vield kasitelty tavaramerkkiin
perustuvan oikeuden sammumista koskevassa unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnosséd, kuulua sen
alaan. Koska tdméd oikeuskdytdntd on tdysin selvd ja vakiintunut, ennakkoratkaisua pyytdneen
tuomioistuimen pyytdmd unionin oikeuden maédrdysten ja sddnnosten tulkinta ei endd nosta esiin
epdilyksid, joten ennakkoratkaisupyynnon esittiminen unionin tuomioistuimelle ei niiden mukaan ollut
tarpeen.

Taltd osin on muistutettava, ettd unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan
SEUT 267 artiklan mukaisessa ennakkoratkaisumenettelyssd, joka perustuu kansallisten
tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen tehtdvien selkeddn jakoon, yksinomaan kansallinen
tuomioistuin on toimivaltainen maérittdimadan péadasian tosiseikat ja arvioimaan niitd. Tassd yhteydessa
unionin tuomioistuin voi lausua yksinomaan unionin oikeuden tulkinnasta tai patevyydestd kansallisen
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tuomioistuimen kuvaaman tosiasiallisen ja oikeudellisen tilanteen valossa, jotta se voisi antaa
kansalliselle tuomioistuimelle asian ratkaisemisen kannalta hyodyllisia ohjeita (tuomio 28.7.2016,
Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, 27 kohta ja tuomio 27.4.2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15,
EU:C:2017:309, 35 kohta).

Nidin ollen unionin tuomioistuimen asiana ei ole saattaa kyseenalaiseksi tosiseikkoja koskevia
arviointeja, joihin ennakkoratkaisupyynto perustuu.

Lisaksi unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, ettd samalla tavoin yksinomaan kansallisen
tuomioistuimen, jossa asia on vireilld ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtdvdnd on asian
erityispiirteiden perusteella harkita, ovatko sen unionin tuomioistuimelle esittimét kysymykset
tarpeellisia ja onko niilld merkitystd asian kannalta. Jos esitetyt kysymykset koskevat unionin oikeuden
tulkintaa, unionin tuomioistuimen on siten lihtokohtaisesti ratkaistava ne (tuomio 26.1.2017, Banco
Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, 29 kohta ja tuomio 20.9.2017, Andriciuc ym., C-186/16,
EU:C:2017:703, 19 kohta).

Unionin  tuomioistuin  voi siis jattdd tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittdméin
ennakkoratkaisupyynnon ainoastaan, jos on ilmeistd, ettd pyydetylld unionin oikeuden tulkitsemisella
ei ole mitddn yhteyttd kansallisessa tuomioistuimessa kisiteltdvdn asian tosiseikkoihin tai kohteeseen,
jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niita
tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyodyllisen vastauksen sille
esitettyihin kysymyksiin (tuomio 14.3.2013, Allianz Hungdaria Biztosité ym., C-32/11, EU:C:2013:160,
26 kohta ja tuomio 26.1.2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, 30 kohta).

Niin ei kuitenkaan ole nyt kisiteltdvdssd asiassa. Ennakkoratkaisupyynndstd nimittdin ilmenee, ettd
kysymyksilld on suora yhteys péddasiaan ja ne ovat merkityksellisid, jotta ennakkoratkaisua pyytanyt
tuomioistuin voi ratkaista asian. Tdma pyynto sisdltdaa lisaksi riittavasti seikkoja ndiden kysymysten
ulottuvuuden maarittamiseksi ja hyodyllisen vastauksen antamiseksi niihin.

Lopuksi on huomautettava, ettd kansallisilla tuomioistuimilla on edelleen tédysi vapaus saattaa asia
unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos ne pitévit sitd tarkoituksenmukaisena, eikd se, ettd unionin
tuomioistuin on jo tulkinnut sddannoksid ja madrdyksid, joiden tulkintaa pyydetddn, estd unionin
tuomioistuinta antamasta uutta ratkaisua (tuomio 17.7.2014, Torresi, C-58/13 ja C-59/13,
EU:C:2014:2088, 32 kohta ja tuomio 20.9.2017, Andriciuc ym., C-186/16, EU:C:2017:703, 21 kohta).

Edella esitetyn perusteella ennakkoratkaisupyynto on tutkittava.

Asiakysymys

Aluksi on todettava, ettd ennakkoratkaisukysymykset koskevat sekd unionin johdettua oikeutta eli
direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohtaa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 1 kohtaa, jolla edelld
mainittu korvataan, sekd unionin priméérioikeutta eli SEUT 36 artiklaa.

Taltd osin on todettava yhtdaltd, ettd pddasiassa sovelletaan tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella
ndistd kahdesta johdetun oikeuden sddnnoksestd ensimmdistd. Unionin tuomioistuimen on siis
lausuttava tdstd ennakkoratkaisupyynnostd ainoastaan sen valossa.

Toisaalta on muistutettava, ettd direktiivin 2008/95 7 artiklalla, joka on sanamuodoltaan yleinen,
sdadnnellddn tyhjentdvasti tavaramerkkioikeuden sammuminen sellaisten tuotteiden osalta, jotka on
saatettu markkinoille unionin alueella, ja etta silloin, kun unionin direktiiveissd on yhdenmukaistettu ne
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen SEUT 36 artiklassa mainittujen intressien suojelemiseksi, kaikkia tata
koskevia kansallisia toimenpiteitd on arvioitava tdmédn direktiivin sdénnosten perusteella eikd SEUT
34-SEUT 36 artiklan perusteella. Kyseistda direktiivid, kuten kaikkea unionin johdetun oikeuden
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sddnnostdd, on kuitenkin tulkittava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien EUT-sopimuksen
madrdysten ja erityisesti SEUT 36 artiklan valossa (ks. vastaavasti tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers
Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 25-27 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen ja tuomio 20.3.1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170,
17 ja 18 kohta).

Neljdlla kysymykselldén, joita on kisiteltavd yhdessd, ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin kysyy
ndin ollen, onko direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohtaa, luettuna SEUT 36 artiklan valossa, tulkittava
siten, ettd se on esteend sille, ettd kansallisen tavaramerkin haltija vastustaa sellaisten samanlaisten
tuotteiden tuontia, jotka on varustettu samalla tavaramerkilld ja jotka ovat perdisin toisesta
jasenvaltiosta, jossa tdma tavaramerkki, joka kuului alun perin samalle haltijalle, on nyttemmin
sellaisen kolmannen osapuolen hallussa, joka on hankkinut oikeudet luovutuksen perusteella, kun yksi
tai useampi seuraavista seikoista toteutuu:

— tavaramerkin haltija on edistdnyt maailmanlaajuisen tavaramerkin imagoa, joka liittyy jasenvaltioon,
josta ovat perdisin tuotteet, joiden tuonnin se pyrkii kieltiméén

— tavaramerkin haltija ja kolmas osapuoli sovittavat yhteen tavaramerkkistrategiansa vahvistaakseen
harkitusti koko ETA:ssa yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai imagoa

— ndin luotu yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin imago aiheuttaa keskivertokuluttajassa
sekaannusta tdlld tavaramerkilld varustettujen tuotteiden kaupallisesta alkuperésta

— tavaramerkin haltijalla ja kolmannella osapuolella on tiiviit kaupalliset ja taloudelliset suhteet,
vaikka ne eivit ole varsinaisessa riippuvuussuhteessa toisiinsa tavaramerkin yhteisen
hy6dyntdmisen osalta

— tavaramerkin haltija on sallinut nimenomaisesti tai hiljaisesti, ettd samoja tuotteita kuin ne, joiden
tuonnin se haluaa kieltdd, tuodaan yhteen tai useampaan muuhun jasenvaltioon, jossa silld on vield
tavaramerkkioikeudet.

Red Paralela, Kreikan ja Alankomaiden hallitukset sekd Euroopan komissio ehdottavat hieman eri
painotuksin, ettd tdhdn kysymykseen vastataan myontdvasti, kun taas Schweppes, Schweppes
International ja Orangina Schweppes Holding katsovat, ettd siihen on vastattava kieltavasti.

Direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, ettd tavaramerkin haltija ei saa kieltda
tavaramerkin kéyttdmistd niissd tavaroissa, jotka haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on
saattanut markkinoille unionissa tita tavaramerkkid kayttéen.

Direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdan sanamuoto vastaa sitd sanamuotoa, jota unionin tuomioistuin
on kéyttdnyt tuomioissaan, joissa on EY-sopimuksen 30 ja 36 artiklaa (joista on tullut EY 28 ja EY
30 artikla, joista on puolestaan tullut SEUT 34 ja SEUT 36 artikla) tulkittaessa vahvistettu
tavaramerkkioikeuden sammumisen periaatteen sisdltyvin unionin oikeuteen. Téssd sddnnoksessd
toistetaan siis unionin tuomioistuimen oikeuskéytinto, jonka mukaan jasenvaltion lainsddddannon
mukaan suojatun tavaramerkkioikeuden haltija ei voi vedota téhdn lainsdddantoon estddkseen sellaisen
tuotteen tuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se itse on laskenut liikkeeseen toisessa
jasenvaltiossa tai joka on laskettu liikkeeseen toisessa jdsenvaltiossa sen suostumuksella (ks. vastaavasti
tuomio 11.7.1996, Bristol-MyersSquibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 31 kohta
sekd tuomio 20.3.1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, 20 kohta).
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Tamén tavaramerkkioikeuden sammumisen periaatteeseen liittyvdn, SEUT 36 artiklaan perustuvan
oikeuskdytdnnon samoin kuin direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on sovittaa yhteen
yhtéddlta tavaramerkkioikeuksien suojaa koskevat perustavanlaatuiset intressit ja toisaalta tavaroiden
vapaata liikkuvuutta sisaimarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit (ks. vastaavasti tuomio
11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 40 kohta).

Unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, ettd tavaramerkkioikeus on olennainen osa
vadristymattomén kilpailun jarjestelmdd, jonka luominen ja ylldpitiminen on unionin oikeuden
tavoitteena. Tiéllaisessa jérjestelméssd yrityksen on voitava hankkia asiakkaita tavaroidensa ja
palvelujensa laadun perusteella, mikd on mahdollista vain, jos on olemassa erottamiskykyisia merkkejs,
joiden avulla ndmé tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkki voisi tdyttdd tdmén
tehtdvdn, sen on taattava, ettd kaikkien silld varustettujen tuotteiden valmistusta valvoo yksi ainoa
yritys, joka vastaa niiden laadusta (tuomio 17.10.1990, HAG, C-10/89, EU:C:1990:359, 13 kohta seka
tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282,
43 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Tamén vuoksi — kuten unionin tuomioistuin on useaan kertaan vahvistanut — tavaramerkkioikeuden
ydinsisdltond on erityisesti taata haltijalle oikeus kayttdaa tavaramerkkid tuotteen ensimmadisen
liilkkeeseen laskemisen yhteydessd ja siten suojella sitd kilpailijoilta, jotka haluaisivat kéyttdd véarin
tavaramerkin asemaa ja mainetta myymaélld tuotteita, jotka on aiheettomasti varustettu tilla
tavaramerkilld. Téamdn tavaramerkin haltijalle annetun vyksinoikeuden tdsmaéllisen ulottuvuuden
madrittdimiseksi on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtdvd eli se, ettd silld taataan
kuluttajalle tai loppukéyttéjalle, ettd tavaramerkilld varustetulla tuotteella on tietty alkuperd, jolloin
kuluttaja tai loppukidyttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen
tuotteen sellaisista tuotteista, joilla on toinen alkuperd (tuomio 17.10.1990, HAG, C-10/89,
EU:C:1990:359, 14 kohta sekd tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93
ja C-436/93, EU:C:1996:282, 44 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Tavaramerkin keskeinen tehtdvd vaarantuisi, jos haltija, joka ei ole millddn tavalla antanut
suostumustaan, ei voisi vastustaa sellaisen samanlaisen tai samankaltaisen tuotteen tuontia, joka on
varustettu samalla tavaramerkilld tai sekaannusta aiheuttavalla tavaramerkilld ja jonka on toisessa
jasenvaltiossa valmistanut ja liikkeeseen laskenut kolmas osapuoli, jolla ei ole mitdén taloudellista
sidosta tdhdn haltijaan (ks. vastaavasti tuomio 17.10.1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, 15 ja 16
kohta sekd tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261,
33-37 kohta).

Tata padtelmédd ei muuta pelkistdan se seikka, ettd haltijan tavaramerkki ja tavaramerkki, jolla tavara,
jonka tuonnin tavaramerkin haltija haluaa kieltdd, on varustettu, ovat alun perin kuuluneet samalle
haltijalle riippumatta siitd, johtuuko ndiden tavaramerkkien jakautuminen pakkolunastuksesta eli
julkisen vallan toimesta vai vapaaehtoisesta sopimukseen perustuvasta luovutuksesta, kuitenkin silld
edellytykselld, ettd niiden yhteisestd alkuperédstd huolimatta kumpikin ndistd tavaramerkeistd on
pakkolunastuksesta tai luovutuksesta ldhtien omalla alueellaan itsendisesti tdyttinyt tehtdvdnsd sen
takaamiseksi, ettd tavaramerkilld varustetuilla tavaroilla on yksi ainoa alkuperé (ks. vastaavasti tuomio
17.10.1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, 17 ja 18 kohta sekd tuomio 22.6.1994, IHT
Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 46—48 kohta).

Tdama viimeksi mainittu edellytys ei selvastikddn tdyty, kun sen jilkeen, kun osa rinnakkaisista
kansallisista tavaramerkeistd on luovutettu kolmannelle osapuolelle, haltija yksin tai sovittamalla
yhteen tavaramerkkistrategiansa tdmdn kolmannen kanssa on edelleen edistinyt aktiivisesti ja
harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai imagoa aiheuttaen tai vahvistaen
titen kohderyhmissd sekaannusta tdlld tavaramerkilld varustettujen tuotteiden kaupallisesta
alkuperastd. Tallaisella kayttdytymiselld, jonka seurauksena haltijan tavaramerkki ei endd taytd
keskeistd tehtdvaansa itsendisesti haltijan alueella, haltija on itse vaarantanut tdmén tehtdvin tai jopa
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vadristanyt sitd. Tamén vuoksi se ei voi vedota tarpeeseen taata timé tehtdvéd vastustaakseen samalla
tavaramerkilld varustettujen sellaisten samanlaisten tuotteiden tuontia, jotka ovat perdisin toisesta
jasenvaltiosta, jossa tdmé tavaramerkki on nyttemmin kolmannen osapuolen hallussa.

Kansallisten tuomioistuinten asiana on arvioida, onko ndin ollut, ottaen huomioon kaikki kyseessd
olevan yksittdistapauksen ominaispiirteet.

Tiassd yhteydessd on kuitenkin korostettava, ettei tiltd osin voi olla riittdvdd pelkédstddn se, ettd tima
haltija vetoaa luovutuksen jilkeen edelleen rinnakkaisten kansallisten tavaramerkkien historialliseen
maantieteelliseen alkuperdédn, vaikka silld ei ole endd hallussaan oikeuksia kyseessd olevan alueen
osalta, ja ettd se haluaa kieltdd tdltd alueelta perdisin olevien ndilld tavaramerkeilld varustettujen
tuotteiden tuonnin.

Siltd varalta, ettd kansalliset tuomioistuimet toteavat, ettd timén tuomion 39 kohdassa esitetty edellytys
tayttyy, on vield huomautettava, ettd tuonnin vapaus ei milldén tavoin vaaranna tavaramerkin keskeisté
tehtdvaa silloin, kun tavaramerkin haltija tuontivaltiossa ja tavaramerkin haltija vientivaltiossa ovat
samat tai, vaikka ne olisivat eri henkilditd, ne ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa (ks. vastaavasti
tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 34 ja 37
kohta).

Kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, téllainen taloudellinen sidos on olemassa esimerkiksi, kun
kyseessd olevat tuotteet on laskenut liikkeeseen kayttoluvan saaja, emoyhtié, saman konsernin
tytaryhtio tai yksinmyyja. Kaikissa ndissa tilanteissa haltijalla tai yksikolld, johon se kuuluu, on
mahdollisuus valvoa tavaramerkilld varustettujen tuotteiden laatua (ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994,
IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 34 ja 37 kohta).

Unionin tuomioistuin on lisdksi korostanut, ettd ratkaiseva tekija on mahdollisuus valvoa tuotteiden
laatua, ei laadun valvominen myds todellisuudessa. Se on todennut téssé yhteydessd esimerkking, ettéd
jos kayttoluvan antaja sietda sitd, ettd kayttoluvanhaltija valmistaa huonolaatuisia tuotteita, vaikka voisi
sopimuksen perusteella estdd sen, kéyttoluvan antajan on kannettava téstd vastuu. Samoin jos
tuotteiden valmistus on hajautettu saman konsernin sisilld ja jos kussakin jdsenvaltiossa sijaitsevat
tytaryhtiot valmistavat tuotteita, joiden laatu on mukautettu kunkin jasenvaltion kansallisten
markkinoiden erityispiirteisiin, ndihin laatueroihin ei voida vedota jonkin sisaryhtion valmistamien
tuotteiden tuomisen vastustamiseksi, vaan konsernin on hyviksyttdvd valinnastaan aiheutuvat
seuraukset (ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93,
EU:C:1994:261, 38 kohta).

Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 72—82 kohdassa, tastd oikeuskaytdnnosté ilmenee, ettd
siind tarkoitettu kasite "taloudellinen sidos” ei viittaa muodolliseen vaan aineelliseen kriteeriin, joka ei
mitenkddn rajoitu tdmén tuomion 44 kohdassa lueteltuihin tilanteisiin ja joka tdyttyy myos, kun
kansallisten rinnakkaisten tavaramerkkien jakauduttua alueellisesti rajatun luovutuksen vuoksi ndiden
tavaramerkkien haltijat sovittavat yhteen kaupallisen politiikkansa tai tekevit sopimuksen
tarkoituksenaan valvoa yhdessd kyseisten tavaramerkkien kayttod siten, ettd niilldi on mahdollisuus
madrittdd suoraan tai vilillisesti tavaramerkilld varustettavat tuotteet ja valvoa niiden laatua.

Jos téllaisten haltijoiden annettaisiin suojella alueitaan ndiden tuotteiden rinnakkaistuonnilta,
paadyttdisiin nimittdin kansallisten markkinoiden eristimiseen, mika ei ole tavaramerkkioikeuden
tavoitteen perusteella oikeutettua eikd varsinkaan valttamatontd kyseessd olevien tavaramerkkien
keskeisen tehtdvdn sdilyttamiseksi.

Taman tuomion 46 kohdassa kuvatuissa olosuhteissa on siis katsottava, etti tuote on saatettu

markkinoille vientijasenvaltiossa tuontijdsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan direktiivin
2008/95 7 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessd SEUT 36 artiklan kanssa, tarkoitetulla suostumuksella.
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Taltd osin on tdsmennettivd, ettd toteamukselle, jonka mukaan kansallisten rinnakkaisten
tavaramerkkien jakauduttua alueellisesti rajatun luovutuksen vuoksi ndiden tavaramerkkien haltijat
ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa, ei ole asetettu edellytystd, ettd ndmad haltijat ovat muodollisesti
riippuvaisia toisistaan kyseisten tavaramerkkien yhteiseksi hyodyntamiseksi ja ettd ne kayttavat
tosiasiallisesti mahdollisuuttaan valvoa kyseessa olevien tuotteiden laatua.

Lisdksi on niin, ettd vaikka unionin tuomioistuin on jo todennut, ettd luovutussopimus ei sellaisenaan
eli ilman taloudellista sidosta anna luovuttajalle mahdollisuuksia valvoa luovutuksen saajan kaupan
pitdmien ja tavaramerkilla varustamien tuotteiden laatua, tistd toteamuksesta nimenomaan seuraa, ettd
tilanne on toinen, kun luovuttajan ja luovutuksen saajan vililld on tillaisia taloudellisia sidoksia (ks.
vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 41
ja 43 kohta).

Kansallisten tuomioistuinten asiana on arvioida téllaisten taloudellisten sidosten olemassaoloa ottaen
huomioon kaikki yksittdistapauksen kannalta olennaiset seikat.

Tassd asiayhteydessd on todettava, ettd vaikka ldhtokohtaisesti sammumiseen vetoavan toimijan on
nédytettivd toteen direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdan soveltamisedellytysten tdyttyminen (ks.
vastaavasti tuomio 20.11.2001, Zino Davidoff ja Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617,
54 kohta), titd sddntéd on mukautettava, kun se voi mahdollistaa sen, ettd haltija eristdd kansalliset
markkinat ja edistdd ndin jdsenvaltioissa mahdollisesti vallitsevien hintaerojen ylldpitdmista (ks.
vastaavasti tuomio 8.4.2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, 37 ja 38 kohta).

Tallainen todistustaakan mukauttaminen on toteutettava, kun kansalliset rinnakkaiset tavaramerkit on
jaettu vapaaehtoisesti, koska tdllaisen toimijan on vaikeaa, ellei mahdotonta osoittaa ndiden
tavaramerkkien haltijoiden vilisid taloudellisia sidoksia, silld téllaiset sidokset johtuvat tavallisesti
tavaramerkkien haltijoiden valisista kaupallisista sopimuksista tai vapaamuotoisista jarjestelyistd, joihin
toimija ei voi tutustua.

Kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 94 kohdassa, toimijan tehtdvand on kuitenkin esittda
tasmallisten ja yhtédpitdvien indisioiden kokonaisuus, josta voidaan paitelld tillaisten taloudellisten
sidosten olemassaolo. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen tehtdvand on tarkistaa, ovatko
taméan tuomion 14 kohdassa mainitut tosiseikat téllaisia indisioita.

Kaiken  edelld  esitetyn  perusteella ~ kysymyksiin  on  vastattava, ettd  direktiivin
2008/95 7 artiklan 1 kohtaa, luettuna SEUT 36 artiklan valossa, on tulkittava siten, ettd se on esteend
sille, ettd kansallisen tavaramerkin haltija vastustaa sellaisten samanlaisten tuotteiden tuontia, jotka on
varustettu samalla tavaramerkilld ja jotka ovat perdisin toisesta jdsenvaltiosta, jossa tdma tavaramerkki,
joka kuului alun perin samalle haltijalle, nyttemmin on sellaisen kolmannen osapuolen hallussa, joka on
hankkinut oikeudet siihen luovutuksen perusteella, kun tidméan luovutuksen jilkeen

— haltija yksin tai sovittamalla yhteen tavaramerkkistrategiansa tdman kolmannen kanssa on edelleen
edistanyt aktiivisesti ja harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai
imagoa aiheuttaen tai vahvistaen kohderyhmissd tdten sekaannusta tédlld tavaramerkilla
varustettujen tuotteiden kaupallisesta alkuperists,

tai
— haltijan ja kyseisen kolmannen osapuolen vililld on taloudellisia sidoksia siind mielessd, ettd ne
sovittavat yhteen kaupalliset politiikkansa tai tekeviat sopimuksen tarkoituksenaan valvoa yhdessa

tavaramerkin kayttoa siten, ettd niilld on mahdollisuus maarittda suoraan tai vélillisesti kyseisella
tavaramerkilld varustettavat tuotteet ja valvoa niiden laatua.
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Oikeudenkdyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssa, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maéréta
korvattaviksi.

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

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentimisestd 22.10.2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 7 artiklan 1 kohtaa, luettuna SEUT 36 artiklan
valossa, on tulkittava siten, ettd se on esteeni sille, ettd kansallisen tavaramerkin haltija vastustaa
sellaisten samanlaisten tuotteiden tuontia, jotka on varustettu samalla tavaramerkilld ja jotka
ovat perdisin toisesta jdsenvaltiosta, jossa timid tavaramerkki, joka kuului alun perin samalle
haltijalle, nyttemmin on sellaisen kolmannen osapuolen hallussa, joka on hankkinut oikeudet
siihen luovutuksen perusteella, kun timén luovutuksen jilkeen

— haltija yksin tai sovittamalla yhteen tavaramerkkistrategiansa timin kolmannen kanssa on
edelleen edistinyt aktiivisesti ja harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin
ulkoasua tai imagoa aiheuttaen tai vahvistaen kohderyhmissd titen sekaannusta talla
tavaramerkilld varustettujen tuotteiden kaupallisesta alkuperisti,

tai
— haltijan ja kyseisen kolmannen osapuolen vililld on taloudellisia sidoksia siind mielessd, etta
ne sovittavat yhteen kaupalliset politiikkansa tai tekevit sopimuksen tarkoituksenaan valvoa

vhdessd tavaramerkin kidyttod siten, ettd niilli on mahdollisuus maéirittdd suoraan tai
vilillisesti kyseiselld tavaramerkilld varustettavat tuotteet ja valvoa niiden laatua.

Allekirjoitukset

12 ECLIL:EU:C:2017:990



	Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
	tuomion
	Asiaa koskevat oikeussäännöt
	Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
	Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
	Tutkittavaksi ottaminen
	Asiakysymys

	Oikeudenkäyntikulut



