ZINO DAVIDOFF JA LEVI STRAUSS

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

20 paiviand marraskuuta 2001 *

Yhdistetyissi asioissa C-414/99—C-416/99,

jotka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court)
(Yhdistynyt kuningaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteiséjen
tuomioistuimen kisiteltidviksi saadakseen tissi kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevissa asioissa

Zino Davidoff SA

vastaan
A & G Imports Ltd (C-414/99)
ja
Levi Strauss & Co. ja
Levi Strauss (UK) Ltd
vastaan

Tesco Stores Ltd ja
Tesco plc (C-415/99)

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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ja

Levi Strauss & Co. ja
Levi Strauss (UK) Ltd

vastaan

Costco Wholesale UK Ltd, aiemmin Costco UK Ltd (C-416/99)

ennakkoratkaisun jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnén lihentimisestd
21 piivini joulukuuta 1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/
ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta 2 pdivianid toukokuuta 1992 tehdylld sopimuksella (EYVL 1994,
L 1, s. 3), 7 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheen-
johtajat P. Jann, N. Colneric, S. von Bahr sekd tuomarit C. Gulmann (esitteleva
tuomari), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevon, V. Skouris
ja C. W. A. Timmermans,

julkisasiamies: C. Stix-Hackl,
kirjaaja: hallintovirkamies L. Hewlett,
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ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Zino Davidoff SA, edustajanaan M. Silverleaf, QC, ja barrister R. Hacon,
solicitor R. Swiftin valtuuttamina,

— Levi Strauss & Co. ja Levi Strauss (UK) Ltd, edustajinaan H. Carr, QC, ja
D. Anderson, QC, solicitors Baker & MacKenzien valtuuttamina,

— A & G Imports Ltd, edustajinaan G. Hobbs, QC, ja barrister C. May, soli-
citor A. Millmoren ja solicitor I. Mackien valtuuttamina,

— Tesco Stores Ltd ja Tesco plc, edustajinaan G. Hobbs ja barrister D. Ale-
xander, solicitor C. Turnerin ja solicitor E. Powellin valtuuttamina,

— Costco Wholesale UK Ltd, edustajinaan G. Hobbs ja D. Alexander, solicitor
G. Heathin ja solicitor G. Williamsin valtuuttamina,

— Saksan hallitus, asiamiehindin W.-D. Plessing, A. Dittrich ja B. Muttelsee-
Schon,

— Ranskan hallitus, asiamiehinidin K. Rispal-Bellanger ja A. Maitrepierre,

— [Italian hallitus, asiamieheniin U. Leanza, avustajanaan vice avvocato
generale dello Stato O. Fiumara,

I-8733



TUOMIO 20.11.2001 — YHDISTETYT ASIAT C-414/99—C-416/99

— Suomen hallitus, asiamieheniin E. Bygglin,

— Ruotsin hallitus, asiamiehendidn A. Kruse,

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamiehenidin K. Banks,

— EFTAn valvontaviranomainen, asiamieheniin A.-L. H. Rolland,

kuultuaan Zino Davidoff SA:n, edustajanaan M. Silverleaf, Levi Strauss & Co:n
ja Levi Strauss (UK) Ltd:n, edustajinaan H. Carr ja D. Anderson, A & G Imports
Ltd:n, edustajinaan G. Hobbs ja C. May, Tesco Stores Ltd:n, Tesco plc:n ja
Costco Wholesale UK Ltd:n, edustajinaan G. Hobbs ja D. Alexander, Saksan
hallituksen, asiamieheniin H. Heitland, Ranskan hallituksen, asiamieheniin
A. Maitrepierre, komission, edustajanaan K. Banks, ja EFTAn valvontaviran-
omaisen, asiamiehindin P. Dyrberg ja D. Sif Tynes, 16.1.2001 pidetyssi istunnos-

sa esittamit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 5.4.2001 pidetyssi istunnossa esittimin ratkai-

suehdotuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) on
esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle 24.6.1999 tekemilldan paitokselld (asia
C-414/99) ja kahdella 22.7.1999 tekemilldin paitokselld (asiat C-415/99 ja
C-416/99), jotka ovat saapuneet yhteisdjen tuomioistuimeen 29.10.1999,
EY 234 artiklan nojalla ensimmiisessd niistd asioista kuusi ennakkoratkai-
sukysymystd ja kummassakin kahdessa jalkimmaiisessi asiassa samanlaiset kolme
ennakkoratkaisukysymysti jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihenti-
misestd 21 pidivdnid joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljempéni direktiivi), sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan talousalueesta 2 pdivind toukokuuta 1992 tehdyllid sopi-
muksella (EYVL 1994, L 1, s. 3), 7 artiklan tulkinnasta.

Nimid kysymykset on esitetty kolmessa asiassa, joissa kantajina on kaksi
Yhdistyneessi kuningaskunnassa rekistersityjen tavaramerkkien haltijaa ja yksi
tavaramerkkiid koskevan kiytt6luvan haltija sekd vastaajina nelji Englannin
oikeuden mukaan perustettua yhtioitd; nimi asiat koskevat sellaisten tavaroiden
myyntid Yhdistyneessi kuningaskunnassa, jotka oli aiemmin saatettu markki-
noille Euroopan talousalueen (jiljempiani ETA) ulkopuolella.
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Asiaa koskevat oikeussdannot

Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklassa, joka on otsikoitu "Tavaramerkkiin kuulu-
vat oikeudet”, siddetdin seuraavaa:

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

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

3. Edelli 1 — — kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltdd muun
muassa:

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkii kiyttien;



ZINO DAVIDOFF JA LEVI STRAUSS

Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuu-
luvien oikeuksien sammuminen”, siidetdin seuraavaa:

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kdyttimistd niissd tava-
roissa, jotka haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut markki-
noille yhteis6ssi titd tavaramerkkid kiyttien.

2. Mitd 1 kohdassa siidetdin, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta
vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin
tehdddn muutoksia tai niitdi huononnetaan sen jilkeen, kun ne on laskettu liik-

keelle.”

Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa on ETA-sopimuksen 65 artiklan
2 kohdan ja kyseisen sopimuksen liitteessi XVII olevan 4 kohdan mukaisesti
muutettu ETA-sopimuksen vuoksi siten, ettd ilmaisu ”yhteisossi” on korvattu
ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.

Direktiivi on saatettu Yhdistyneessd kuningaskunnassa osaksi kansallista
oikeutta 31.10.1994 alkavin vaikutuksin Trade Marks Act 1994:lli (vuoden
1994 tavaramerkkilaki).
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Kansallisessa tuomioistuimessa vireillid olevat asiat

Asia C-414/99

Zino Davidoff SA (jiljempind Davidoff) on kahden Yhdistyneessi kuningas-
kunnassa rekisterdidyn tavaramerkin eli Cool Water ja Davidoff Cool Water
~tavaramerkkien haltija; niitd tavaramerkkeji kiytetdin useissa hygienia-
tuotteissa ja kosmeettisissa valmisteissa. Davidoff myy tai sen lukuun myydiin
Davidoffin valmistamia tavaroita tai sen lukuun valmistettuja tavaroita, joissa
kyseisid tavaramerkkejd on kiytetty Davidoffin suostumuksella, ETA:ssa ja sen
ulkopuolella.

Tavaroissa on erdnumerot. Tilli pyritddn siihen, ettd kosmeettisia valmisteita
koskevan jisenvaltioiden lainsidddnnén lihentdmisestd 27 heindkuuta 1976
annettua neuvoston direktiivid 76/768/ETY (EYVL L 262, s. 169), joka on saa-
tettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta Cosmetic Products (Safety)
Regulations 1996:1la (kosmeettisten valmisteiden turvallisuudesta vuonna 1996
annettu asetus) (SI 2925/1996), noudatettaisiin. Ennakkoratkaisua pyytinyt
tuomioistuin ei ole ratkaissut, pyritdanko erdnumeroilla myés johonkin muuhun
pddmddrdin kuin direktiivin 76/768/ETY ja sen kansallisten tdytintdénpano-
sddnnosten noudattamiseen.

Davidoff teki vuonna 1996 yksinmyyntisopimuksen Singaporessa toimivan elin-
keinonharjoittajan kanssa. Timin sopimuksen mukaan kyseinen tavaroiden
jakelija sitoutui myymiin Davidoffin tavaroita ainoastaan tietylld alueella ETA:n
ulkopuolella jilleenmyyijilleen, edustajilleen tai paikallisille vihittiismyyjilleen;
edelleen jakelija sitoutui siihen, ettd se velvoittaa tillaiset sopimuspuolensa
noudattamaan kieltoa, jonka mukaan tavaroita ei saa jilleenmyydid sovitun
alueen ulkopuolelle. Davidoff ja kyseinen jakelija sopivat nimenomaisesti, etti
yksinmyyntisopimukseen sovelletaan Saksan lakia.
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A & G Imports Ltd (jaljempini A & G) hankki joitain erid Davidoffin tavaroita,
jotka oli valmistettu ETA:ssa ja jotka Davidoff tai joku muu Davidoffin suostu-
muksella oli alun perin saattanut markkinoille Singaporessa.

A & G toi nimi tavarat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja alkoi myydi niitd
sielli. A 8& G tai joku myy jakeluketjuun kuuluva elinkeinonharjoittaja oli
poistanut tai pyyhkinyt pois erinumerot kokonaan tai osittain.

Davidoff on haastanut A & G:n vuonna 1998 High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Divisioniin (Patent Court), jossa se on esittinyt muun muassa,
ettd sen tavaramerkkioikeuksia on loukattu silld, ettd kyseiset tavarat on tuotu
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja ettd niitd on myyty siella.

A & G on vedonnut direktiivin § artiklan 1 kohtaan ja 7 artiklan 1 kohtaan ja
viittinyt, ettid tavarat on tuotu maahan ja myyty Davidoffin suostumuksella tai
ettd tillainen suostumus on ainakin oletettava annetuksi, kun otetaan huomioon
ne olosuhteet, joiden vallitessa ne oli saatettu markkinoille Singaporessa.

Davidoff on kiistinyt, ettd se on suostunut tai ettid sen on katsottava suostuneen
siithen, ettd kyseiset tavarat tuodaan ETA:han. Se on my6s vedonnut siihen, ettd
silli on direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainitulla tavalla perusteltua aihetta
vastustaa tavaroiden maahantuontia ja myyntii. Tillaiseksi perustelluksi syyksi
on Davidoffin mukaan katsottava se, etti erdnumerot on poistettu tai pyyhitty
pois kokonaan tai osittain.
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Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin on hylinnyt 18.5.1999 tekemalldin
paitokselld Davidoffin vaatimuksen asian ratkaisemisesta summaarisessa
menettelyssd, koska kyseisen tuomioistuimen mukaan asia on kisiteltiva tavan-
omaisessa oikeudenkiyntimenettelyssi. Timi tuomioistuin on kuitenkin kat-
sonut, ettd asian ratkaiseminen edellyttdd direktiivin 7 artiklan 1 ja 2 kohdan
soveltamisalan ja vaikutusten tismentimista.

Tassd tilanteessa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Patent Court) on paittinyt lykitd asian kisittelyd ja esittdd yhteissjen tuo-
mioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1. Onko direktiivid, siltd osin kuin se koskee tavaroita, jotka tavaramerkin
haltija tai timin suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille
yhteisossd, tulkittava siten, ettd kysymyksessi voi olla nimenomainen tai
hiljainen ja suora tai vilillinen suostumus?

a) tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa tai sallinut, etti tavarat
luovutetaan jollekin kolmannelle taholle, ja kyseisessi tilanteessa kol-
mannen oikeudet jilleenmyydi niitd tavaroita miirittyvit sithen han-
kintasopimukseen sovellettavan lain perusteella, jonka nojalla tima
kolmas on saanut kyseiset tavarat, ja jos

b) kyseisen sopimukseen sovellettavan lain mukaan myyji voi asettaa ostajaa
koskevia rajoituksia tavaroiden jilleenmyynnille tai kidytolle, mutta saman
lain mukaan siini tilanteessa, ettei tavaramerkin haltija tai joku muu
tdimin lukuun ole asettanut pitevii rajoituksia ostajan oikeudelle jil-
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leenmyydi tavaroita, kolmannella on oikeus myydid tavaroita missi
tahansa maassa, mukaan luettuna yhteisén jisenvaltiot,

ja jos sovellettavan lain mukaan pitevii rajoituksia ostajan oikeuteen jil-
leenmyydi kyseisid tavaroita ei ole maiiritty, onko direktiivid tulkittava
siten, ettd sen mukaan tavaramerkin haltijan on katsottava antaneen suos-
tumuksensa sithen, ettd kolmannella on oikeus myydi tavaroita yhteiséssa?

Jos edeltdvdin kysymykseen on vastattava myéntivisti, onko kansallisten
tuomioistuinten asiana mddrittdd, onko kulloisessakin asiassa maidritty
kolmatta tahoa koskevista pitevisti rajoituksista?

Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, ettd niihin perus-
teltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estii tavaroidensa
myShemmin myynnin, kuuluvat sellaiset kolmannen toimet, jotka vai-
kuttavat huomattavasti tavaramerkin tai silli varustettujen tavaroiden
arvoon, houkuttelevuuteen tai niistd saatavaan mielikuvaan?

Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, etti niihin perus-
teltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estii tavaroidensa
myShemmin myynnin, kuuluu se, ettd kolmas on poistanut tai pyyhkinyt
pois (kokonaan tai osittain) tavaroihin tehdyt merkinnit, jos poistamisesta
tai poispyyhkimisestd ei aiheudu vakavaa tai huomattavaa vahinkoa tava-
ramerkin tai silld varustettujen tavaroiden maineelle?
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6. Onko. direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, etti niihin perus-
teltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estdd tavaroidensa
myShemmain myynnin, kuuluu se, ettd kolmas taho on poistanut tai pyyh-
kinyt pois (kokonaan tai osittain) tavaroihin tehdyt erinumerot, jos poista-
misen tai poispyyhkimisen seurauksena on, ettd kyseisilld tavaroilla

a) rikotaan jidsenvaltion (muita kuin tavaramerkkeji koskevia) rikos-
oikeudellisia sddnnoksia tai

b) rikotaan direktiivin 76/768/ETY sidinnoksii?”

Asiat C-415/99 ja C-416/99

Levi Strauss & Co. on Delawaren osavaltion (Yhdysvallat) lainsiidiannon
mukaisesti perustettu yhtio, joka on Yhdistyneessi kuningaskunnassa rekiste-
réityjen ja muun muassa farmarihousuja varten kidytettyjen tavaramerkkien
Levi’s ja 501 haltija.

Englannin oikeuden mukaan perustetulla yhtiolld Levi Strauss (UK) Ltd on
Yhdistyneessd kuningaskunnassa Levi Strauss & Co:n myontimi tavaramerkkien
kiyttolupa, joka kattaa muun muassa Levi’s 501 -merkkisten farmarihousujen
valmistamisen, myynnin ja jakelun. Se myy itse niitd tavaroita Yhdistyneessi
kuningaskunnassa tai myontidd edelleen kiyttolupia eri vahittdismyyijille, jotka
kuuluvat valikoivaan jakelujirjestelmiin.
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Tesco Stores Ltd ja Tesco plc (joista kiytetdin jidljempidni yhteisnimeid Tesco)
ovat kaksi Englannin oikeuden mukaan perustettua yhtiéti, joista jalkimmaiinen
on ensin mainitun emoyhtid. Tescolla on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan
suurimmistd valintamyymailiketjuista. Se myy muun muassa vaatteita.

Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtié Costco Wholesale UK Ltd (jal-
jempidnd Costco) myy Yhdistyneessd kuningaskunnassa lukuisia merkkitavaroita,
muun muassa vaatteita.

Levi Strauss & Co. ja Levi Strauss (UK) Ltd (joista kiytetddn jiljempini
yhteisnimed Levi’s) ovat johdonmukaisesti kieltdytyneet myymasti Tescolle ja
Costcolle Levi’s 501 -farmarihousuja, eivitki ne ole hyviksyneet Tescoa ja
Costcoa niiden tavaroiden valtuutetuiksi jilleenmyyjiksi.

Tesco ja Costco ovat hankkineet alun perin Levi’sin myymii tai sen lukuun
myytyjad aitoja Levi’s 501 -farmarihousuja elinkeinonharjoittajilta, jotka olivat
tuoneet ne maahan ETA:n ulkopuolisista maista. Sopimuksissa, joiden nojalla ne
salvat ndmi tavarat, ei ollut asetettu mitdin sellaisia rajoituksia, jotka merkit-
sisivit, ettd ndmd tavarat oli maird myyda tietylld alueella tai ettd niiti ei saataisi
myydi tietylli alueella. Tescon ostamat farmarihousut oli valmistettu Yhdys-
valloissa, Meksikossa tai Kanadassa, ja valmistajana oli Levi’s tai joku muu sen
lukuun. Costcon ostamat farmarihousut oli valmistettu vastaavasti Yhdysval-
loissa tai Meksikossa.

Tescon ja Costcon tavarantoimittajat olivat hankkineet kyseiset tavarat suoraan
tai vilillisesti sellaisilta valtuutetuilta jilleenmyyjiltd, jotka toimivat Yhdysval-
loissa, Kanadassa tai Meksikossa, tai tukkukauppiailta, jotka olivat ostaneet
tavarat “tavarankerddjilti” (accumulators) eli henkildiltd, jotka ostivat pienii
mddrid farmarihousuja useilta valtuutetuilta myyjilti muun muassa Yhdysval-
loissa ja Kanadassa.
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Levi’s on haastanut Tescon ja Costcon vuonna 1998 High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Divisioniin (Patent Court). Se on esittinyt, etti
Tesco ja Costco ovat loukanneet sen tavaramerkkioikeuksia tuomalla maahan ja
myymalld Levi’s-farmareita.

Levi’s on todennut ilmoittaneensa Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimiville val-
tuutetuille jilleenmyyjilleen joko kirjallisesti tai suullisesti ohjeista, joihin kuuluu
tukkumyynnin kielto, jonka mukaan kauppatavaroita saa myydi ainoastaan
kuluttajille. Lomakkeissa, joita se kdyttidd tilausvahvistuksina, se on varannut
itselleen oikeuden lakata toimittamasta tavaroita tukkumyyntikieltoa rikkoville
jilleenmyyjille, ja se on kdyttinyt titd oikeutta useasti. Se on pyytinyt, etti sen
valtuutetut jidlleenmyyjat myisivit vaatteita asiakkailleen vain tiettyyn mairiian
asti eli yleensi korkeintaan kuusi vaatekappaletta ja ettid ne pitdisivit myymi-
16issddn kylttejd, joissa ilmoitettaisiin tukkumyyntikiellosta ja kyseisestid myyti-
vien vaatemdirien rajoituksesta. Meksikossa Levi’s on myynyt tavaroitaan
valtuutetuille tukkumyyijille. Se on todennut ilmoittaneensa kaikille niille muun
muassa toistuvasti lihettdmilldidn kirjeilld, ettd sen toimintaperiaatteena oli, ettei
tavaroita myytdisi vientiin.

Tesco on myéntianyt tienneensi, ettd kyseisend ajankohtana Levi’s ei halunnut,
ettd sen farmarihousuja myytidisiin ETA:ssa muutoin kuin valtuutettujen jil-
leenmyyjien kautta. Costco on puolestaan viittinyt, ettei se tiennyt titi.

Tesco ja Costco ovat esittdneet, ettd niitd ei sido mikddn sopimusperusteinen
rajoitus. Levi’s ei ole pyrkinyt asettamaan niihin tavaroihin liittyvid rajoituksia
eikd ilmoittamaan tillaisista rajoituksista, eikd se mydskidin ole varannut itsel-
leen mitdin oikeuksia millddn tavoin. Tescon ja Costcon mukaan kyseisten far-
marihousujen ostajalla on niiden osalta tiysi mdiardamisvalta.
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Tassd tilanteessa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Patent Court) on paittanyt lykdtd asian kisittelyd ja esittdd yhteisjen tuo-
mioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1. Jos tavaramerkin haltija tai timidn suostumuksella joku muu on saattanut

rekisteroidyllid tavaramerkilli varustetut tavarat markkinoille ETA:n ulko-
puolisessa maassa ja jos jokin kolmas taho on tuonut nimai tavarat ETA:han
tai myynyt niitd sielld, seuraako direktiivistdi 89/104/ETY (jiljempini
direktiivi), ettd tavaramerkin haltijalla on oikeus estid tillainen maa-
hantuonti tai myynti, paitsi jos hin on nimenomaisesti ja selvisti antanut
suostumuksensa, tai voiko suostumus olla hiljainen?

Jos ensimmaiiseen kysymykseen on vastattava, etti tavaramerkin haltijan
suostumus voi olla hiljainen, voidaanko suostumus johtaa stiti, ettd tavara-
merkin haltija tai joku muu timédn suostumuksella on myynyt tavarat aset-
tamatta sellaista sopimusperusteista rajoitusta, jolla kiellettdisiin
jilleenmyynti ETA:ssa ja joka sitoisi ensimmadistd ostajaa ja kaikkia timin
jilkeen tulevia ostajia?

Jos tavaramerkin haltija on saattanut rekistersidylld tavaramerkilld varus-
tetut tavarat markkinoille ETA:n ulkopuolisessa maassa,

a) arvioitaessa, onko tavaramerkin haltijan katsottava antaneen direktiivissd
tarkoitetulla tavalla suostumuksensa tavaroiden saattamiseen markki-
noille ETA:ssa, missd miirin asian kannalta on merkitysti silld,
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ettd henkilo (joka ei ole valtuutettu jilleenmyyjd), joka saattaa tavarat
markkinoille, tietid olevansa tavaroiden laillinen omistaja ja etti
tavaroihin ei ole tehty merkintidi, jonka mukaan niitd ei saa saattaa
markkinoille ETA:ssa, ja/tai

ettd henkil6 (joka ei ole valtuutettu jilleenmyyji), joka saattaa tavarat
markkinoille, tietdd, etti tavaramerkin haltija vastustaa tavaroiden
saattamista markkinoille ETA:ssa, ja/tai

1) ettd henkil6 (joka ei ole valtuutettu jilleenmyyji), joka saattaa tavarat

1v)

v)

1-8746

markkinoille, tietdd, ettd tavaramerkin haltija vastustaa tavaroiden
saattamista markkinoille ETA:ssa muun kuin valtuutetun jilleen-
myyjin toimesta, ja/tai

ettd tavarat on ostettu ETA:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevilta val-
tuutetuilta jilleenmyyjiltd, joille tavaramerkin haltija on ilmoittanut
vastustavansa tavaroiden myyntid edelleen myytiviksi, mutta jotka
eivit ole asettaneet ostajille mitdin sopimusperusteisia rajoituksia,
joilla rajoitettaisiin ndiden oikeutta mairiti tavaroista, ja/tai

ettd tavarat on ostettu ETA:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevilta val-
tuutetuilta tukkukauppiailta, joille tavaramerkin haltija on ilmoittanut,
ettd tavarat on myytidva tuossa maassa sijaitseville jilleenmyyjille eika
niitd saa myydid maasta vietdviksi, mutta jotka eivit ole asettaneet
ostajille mitddn sopimusperusteisia rajoituksia, joilla rajoitettaisiin
ndiden oikeutta mairiti tavaroista, ja/tai
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vi) onko tavaramerkin haltija ilmoittanut kaikille tavaroitaan ostaneille
tahoille (eli tavaramerkin haltijalta ostaneen tahon ja tavarat ETA:ssa
markkinoille saattaneen tahon vilissi oleville ostajille) siitd, ettd se
vastustaa tavaroiden myyntii edelleen myytiviksi, ja/tai

vii) onko tavaramerkin haltija asettanut ensimmdistd ostajaa oikeudelli-
sesti sitovan sopimusperusteisen rajoituksen, jolla kielletiin tavaroi-
den myynti jilleenmyyntid varten muille kuin lopullisille kuluttajille?

b) Riippuuko se, onko tavaramerkin haltijan katsottava antaneen direktii-
vissd tarkoitetulla tavalla suostumuksensa tavaroiden markkinoille saat-
tamiseen ETA:ssa jostakin muusta seikasta tai seikoista, ja jos niin misti?”

29 Yhteisdjen tuomioistuimen presidentin 15.12.1999 antamalla miiriykselld asiat
C-414/99—C-416/99 yhdistettiin kirjallista ja suullista kisittelyd sekd tuomion
antamista varten.

Direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa koskevat ennakkoratkaisukysymykset

Alustavia huomioita

30 Aluksi on todettava, ettid asiassa C-414/99 esitetyissi kysymyksissd viitataan
sithen, ettd tavarat on saatettu markkinoille Euroopan yhteiséssi, kun taas

I-8747



31

32

33

TUOMIO 20.11.2001 — YHDISTETYT ASIAT C-414/99—C-416/99

asioissa C-415/99 ja C-416/99 esitetyissd kysymyksissd on mainittu, ettd tavarat
on saatettu markkinoille ETA:ssa, eli jalkimmaiisissd kysymyksissdi on otettu
huomioon ETA-sopimuksella direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaan tehty
muutos.

Koska silld, kumpaa tilannetta nyt annettavat vastaukset koskevat, ei ole mer-
kitystd yhteison jasenvaltioiden kannalta, jiljempidnd tdssd tuomiossa viitataan
markkinoille saattamiseen ETA:ssa.

On mybs syytd muistuttaa, ettd direktiivin § ja 7 artiklassa yhteison lainsditdja
on hyviksynyt yhteisénlaajuisen sammumisen periaatteen, jonka mukaan tava-
ramerkin haltija ei saa tavaramerkkiin perustuvan oikeutensa perusteella kieltda
tavaramerkin kayttimistd niissd tavaroissa, jotka tavaramerkin haltija tai hinen
suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa tdtid tavara-
merkkid kidyttien. Antaessaan nimi sidnnokset yhtelson lamsaata]a ei ole ]at-
tinyt jasenvaltioille mahdollisuutta sddtisd kansailisessa lainsdaddnndssddn sutd,
etti tavaramerkkiin perustuvat oikeudet sammuvat myos sellaisten tavaroiden
osalta, jotka on saatettu markkinoille kolmansissa maissa (asia C-355/96, Sil-
houette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. 1-4799,
26 kohta).

Direktiivin vaikutuksena on siis, ettd tavaramerkin haltijalla olevat oikeudet
sammuvat vain niissi tilanteissa, joissa tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa,
ja niin ollen tavaramerkin haltija voi myydi tavaroitaan timin alueen ulko-
puolella, eiki tillaisesta myynnisti seuraa, ettd hinelld ETA:ssa olevat oikeudet
sammuisivat. Tadsmentiessiin, ettd tavaroiden markkinoille saattaminen ETA:n
ulkopuolella ei sammuta tavaramerkin haltijan oikeutta kieltda sitd, ettd nimi
tavarat tuodaan ETA:han ilman hinen suostumustaan, yhteisdjen lainsditdjd on
niin ollen mahdollistanut sen, etti tavaramerkin haltija voi maiiritd tavara-
merkilld varustettujen tavaroiden ensimmiisestd liikkeelle laskemisesta ETA:ssa
(asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999, Kok. 1999,
s. -4103, 21 kohta).
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Ennakkoratkaisukysymyksillidn kansallinen tuomioistuin haluaa piiasiallisesti
tietdd, missd tilanteissa tavaramerkin haltijan voidaan katsoa suostuneen suoraan
tai vilillisesti siihen, etti kolmannet henkilét, jotka omistavat tilli tavara-
merkilld varustettuja tavaroita, jotka tavaramerkin haltija tai joku muu hinen
suostumuksellaan on saattanut markkinoille ETA:n ulkopuolella, tuovat kyseiset
tavarat ETA:han ja saattavat ne ETA:ssa markkinoille.

Voiko suostumusta koskeva edellytys tiyttyad silld, ettd tavaramerkin haltija on
hiljaisesti suostunut siihen, tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa?

Kaikissa asioissa C-414/99—C-416/99 esittimilldan ensimmaiselld kysymykselld
kansallinen tuomioistuin haluaa tietii, onko direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa
tulkittava niin, ettd tavaramerkkiin perustuva oikeus sammuu vain, jos tavara-
merkin haltija on nimenomaisesti suostunut siihen, ettd tdlld tavaramerkilla
varustetut tavarat, jotka on aiemmin saatettu markkinoille ETA:n ulkopuolella,
saatetaan markkinoille ETA:ssa, vai voiko suostumus olla myos hiljainen.

Talld kysymykselld pyritddn siis siihen, ettd yhteiséjen tuomioistuin tdsmentiisi,
milld tavoin tavaramerkin haltijan on ilmaistava suostumuksensa siihen, etti
tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa.

Tdhidn kysymykseen vastaaminen edellyttdd ensin sen kysymyksen ratkaisemista,
onko direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa kiytetylle suostumuksen kaisitteelle
annettava nyt kyseessid olevan kaltaisissa tilanteissa sellainen tulkinta, joka on
yhdenmukainen koko yhteisén oikeusjirjestyksessa.
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Italian hallitus katsoo, ettd jos tavarat on saatettu markkinoille ETA:n ulko-
puolella, tavaramerkkioikeudet eivit koskaan sammu yhteisén oikeussiinnon
perusteella, koska tillaisesta sammumisesta ei siddeti direktiivissi. Se kysymys,
onko jilleentuontiin ETA:han suostuttu nimenomaisesti tai hiljaisesti, ei koske
direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua suostumista sammumiseen, vaan
tissi on kyse tavaramerkkioikeutta koskevasta maiidridmistoimesta, johon
sovelletaan kyseessi olevaa kansallista oikeutta.

Talt4 osin on syytd muistuttaa, ettd direktiivin 5—7 artiklalla on tiysin yhden-
mukaistettu ne jdsenvaltioiden kansalliset siinnokset, jotka koskevat tavara-
merkkiin perustuvia oikeuksia, ja niissd artikloissa maiiritelldin ne oikeudet,
joita tavaramerkin haltijoilla on yhteiséssi (em. asia Silhouette International
Schmied, tuomion 25 ja 29 kohta).

Direktiivin 5 artiklassa tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka
perusteella haltija saa muun muassa kieitdid muita “ilman hinen suostumustaan”
maahantuomasta tavaramerkilld varustettuja tavaroita. Direktiivin 7 artiklan
1 kohdassa sididdetdan poikkeuksesta tihin piaidsdintoon, koska siind siddetdin,
ettd tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun hin tai “hinen suostu-
muksellaan” joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa.

Niin ollen suostumus merkitsee sitd, ettd tavaramerkin haltija luopuu direktiivin
S artiklaan perustuvasta yksinoikeudestaan, jonka nojalla hin saa kieltdd muita
maahantuomasta tavaramerkilldin varustettuja tuotteita, ja suostumus on siis
ratkaiseva tekijd timin oikeuden sammumisen kannalta.

Jos suostumuksen kisite kuuluisi jasenvaltioiden kansallisessa oikeudessa sidin-
neltdviin kaisitteisiin, tdstd saattaisi seurata, ettd tavaramerkkien haltijoille
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annettava suoja vaihtelisi aina kulloisenkin lain mukaan. Tissid tapauksessa ei
saavutettaisi sitd direktiivin 89/104/ETY yhdeksinnessi perustelukappaleessa
mainittua tavoitetta, jonka mukaan “on tirkedd varmistaa, etti rekisterdidyt
tavaramerkit saavat tistd lihtien saman suojan kaikkien jisenvaltioiden oikeus-
jarjestelmissa”.

Niin ollen yhteisdjen tuomioistuimen on annettava kyseiselle direktiivin
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle kisitteelle eli ETA:ssa markkinoille saatta-
miseen suostumiselle yhdenmukainen tulkinta.

Pidiasioiden asianosaiset, Saksan, Suomen ja Ruotsin hallitukset ja EFTAn val-
vontaviranomainen myontivat nimenomaisesti tai ainakin epasuorasti, ettid seki
nimenomainen ettd hiljainen suostumus voivat tiyttdd sen edellytyksen, joka
koskee tavaramerkin haltijan suostumista aiemmin ETA:n ulkopuolella myytyjen
tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa. Ranskan hallitus sitd vastoin
esittdd, ettd suostumuksen tulisi olla nimenomainen. Komissio puolestaan katsoo,
ettd olennaista ei ole se, onko suostumuksen oltava nimenomainen vai hiljainen,
vaan se, onko tavaramerkin haltijalla ollut ensimmaiiseni mahdollisuus hyo-
dyntii niitd yksinoikeuksia, jotka silli on ETA:ssa.

Kun otetaan huomioon se, miten suuri merkitys on silli suostumuksesta aiheu-
tuvalla seurauksella, ettd paiasioissa kyseessi olevien tavaramerkkien haltijoilla
ei endd ole kyseistd yksinoikeutta eli oikeutta, jonka nojalla tavaramerkkien
haltijat voivat miirdtd tavaramerkilli varustettujen tavaroiden ensimmaiisesti
markkinoille saattamisesta ETA:ssa, on katsottava, ettid suostumuksen on oltava
ilmaistu tavalla, josta varmalla tavalla selvidid haltijan tahto luopua tisti
oikeudestaan.

Tillainen tahto ilmenee tavallisesti nimenomaisesta tahdonilmauksesta. On kui-
tenkin mahdollista, etti tietyissi tapauksissa tahto voi ilmetid my6s implisiittisesti
sellaisista ETA:ssa markkinoille saattamista ajallisesti edeltivisti tai sitd seuraa-
vista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijoistd ja olosuhteista, joista kansal-
lisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan myos selvidi varmalla tavalla se, etti
haltija on luopunut oikeudestaan.
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Asioissa C-414/99—C-416/99 esitettyyn ensimmdiseen kysymykseen on niin
ollen vastattava, ettd direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, ettid
tavaramerkin haltijan voidaan katsoa suostuneen siihen, etti tilld tavaramerkilla
varustetut tavarat, jotka hin tai hianen suostumuksellaan joku muu on aiemmin
saattanut markkinoille ETA:n ulkopuolella, saatetaan markkinoille ETA:ssa,
vaikka timi suostumus olisi pelkistdin hiljainen, jos suostumus ilmenee sellai-
sista ETA:ssa markkinoille saattamista ajallisesti edeltivistd tai sitd seuraavista
taikka sen kanssa samanaikaisista tekijoistd ja olosuhteista, joista kansallisen
tuomioistuimen arvioinnin mukaan selviidi varmalla tavalla se, ettd tavaramerkin
haltija on luopunut oikeudestaan kieltid markkinoille saattaminen ETA:ssa.

Voiko tavaramerkin haltijan biljainen suostumus ilmeti pelkdstd tavaramerkin
haltijan passiivisuudesta?

Asioissa C-415/99 ja C-416/99 esittamilldin toisella kysymykselld ja kolmannen
kysymyksen a kohdan i, vi ja vii alakohdalla seki asiassa C-414/99 esittamaillian
toisella kysymykselld kansallinen tuomioistuin kysyy, voiko hiljainen suostu-
mus — kun otetaan huomioon piiasioiden eri osatekijait — ilmeta siita, ettd

— tavaramerkin haltija ei ole ilmoittanut kaikille niille perikkaiisille ostajille,
jotka ovat hankkineet ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettuja tavaroita,
siitd, ettd hin ei salli sitd, ettd tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa

— tavaroissa ei ole merkintidi kiellosta saattaa niiti markkinoille ETA:ssa

— tavaramerkin haltija on luovuttanut tavaramerkilld varustettujen tavaroiden
omistusoikeuden asettamatta sopimusperusteisia rajoituksia ja sopimukseen
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sovellettavan lain mukaan tillaisten rajoitusten puuttuessa omistusoikeuden
luovutuksella annetaan luovutuksensaajalle rajoittamaton oikeus jilleen-
myyntiin tai ainakin oikeus saattaa tavarat myshemmin markkinoille
ETA:ssa.

A & G, Tesco ja Costco viittaavat muun muassa edelld mainituissa asioissa Sil-
houette International Schmied seki Sebago ja Maison Dubois annettuihin tuo-
mioithin  ja  esittdvdt, ettdi tavaramerkin loukkaamista koskevassa
oikeudenkiynnissi vastaajan olisi oletettava toimineen tavaramerkin haltijan
suostumuksella, ellei haltija kumoa titi presumptiota.

Niiden osapuolten mukaan tavaramerkin haltijan, joka haluaa, ettd hinelld olisi
edelleen yksinoikeus ETA:ssa, on huolehdittava:

— siitd, ettd tavaramerkilli varustetuissa tavaroissa on selked maininta titi
koskevista rajoituksista ja

— slitd, ettd ndista rajoituksista mainitaan niiti tavaroita koskevissa myynti- ja
jalleenmyyntisopimuksissa.

A & G viirtdd, etrtd siind Davidoffin ja sen singaporelaisen jakelijan vilisen
sopimuksen lausekkeessa, jonka mukaan kyseinen jakelija sitoutuu edellyttimain
jalleenmyyjiltdan, edustajiltaan ja/tai vihittdismyyjiltadn, etteivit nimi myy
kyseisid tavaroita sovitun alueen ulkopuolelle, ei kielletty jakelijaa eiki sen jil-
leenmyyjid, edustajia ja/tai vihittdismyyjia myymdstd niditd tavaroita kolmansille
kyseisen alueen sisdpuolella niin, ettd tissi yhteydessi ostajalle annettaisiin
rajoittamaton jilleenmyyntioikeus. Tissi asiassa ei A & G:n mukaan kuitenkaan
ole katsottava tulleen selvitetyksi, ettd jakelija tai sen jilleenmyyjit, edustajat tai
vahittdismyyjat olisivat myyneet kyseisid tavaroita sovitun alueen ulkopuolelle.
Tavaroissa tai niiden pakkauksissa ei myoskidn ollut mitdin merkintia siitd, ettd
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oikeutta jilleenmyyntiin olisi rajoitettu, ja ndmi tavarat oli ostettu ja sitten
myyty A & G:lle ilman mitdin tillaisia rajoituksia.

Tesco ja Costco katsovat, ettd koska sopimuksissa, joiden mukaan elinkeinon-
harjoittaja hankkii ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettuja tavaramerkilld
varustettuja tavaroita, ei ole tavaroiden jilleenmyyntid koskevia rajoituksia,
merkitysti ei ole silli, ettd tavaramerkin haltija on saattanut ilmoittaa tai muuten

ilmaista, ettei hin halua, ettd kyseinen elinkeinonharjoittaja myy niita tavaroita
ETA:ssa.

Kaikissa kolmessa asiassa C-414/99—C-416/99 esitettyyn ensimmiiseen kysy-
mykseen edelld jo annetusta vastauksesta ilmenee kuitenkin, ettd suostumusta
koskeva edellytys tiyttyy vain, jos haltija on todella antanut suostumuksensa, ja
ettd niistd tekijoistd, jotka otetaan huomioon tutkittaessa hiljaista suostumusta,
on varmalla tavalla selvittivi tavaramerkin haltijan luopuneen yksinoikeutensa
kadyttimisesta.

Tidstid seuraa, ettd suostumuksen antamiseen vetoavan elinkeinonharjoittajan on
niytettivi suostumuksen antaminen toteen, eikd tavaramerkin haltijalla ole
velvollisuutta niyttidd toteen sitd, ettd hin ei ole antanut suostumustaan.

Niin ollen hiljaista suostumusta siihen, ettd ETA:n ulkopuolella markkinoille
saatetut tavarat saatetaan markk1n01lle ETA:ssa, ei voida johtaa pelkastaan
tavaramerkin haltijan passiivisuudesta.

Vastaavasti hiljaista suostumusta ei voida johtaa siitd, ettd tavaramerkin haltija ei
ole ilmoittanut vastustavansa markkinoille saattamista ETA:ssa, eikd siitd, ettd
tavaroissa ei ole merkintii kiellosta saattaa tavarat markkinoille ETA:ssa.
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Lopuksi tillaista suostumusta ei voida myoskiin johtaa siitd, ettd tavaramerkin
haltija on luovuttanut tavaramerkilli varustettujen tavaroiden omistusoikeuden
asettamatta sopimusperusteisia rajoituksia ja ettid sopimukseen sovellettavan lain
mukaan tillaisten rajoitusten puuttuessa omistusoikeuden luovutuksella anne-
taan luovutuksensaajalle rajoittamaton oikeus jilleenmyyntiin tai ainakin oikeus
saattaa tavarat myohemmin markkinoille ETA:ssa.

Kansallisessa laissa, jossa riittavani pidettdisiin pelkkid tavaramerkin haltijan
passilvisuutta, ei nimittdin sidddettdisi hiljaisesta suostumuksesta vaan pre-
sumptiosta, jonka mukaan suostumus oletetaan annetuksi. Tilloin unohdettaisiin
se, ettd yhteison oikeudessa on edellytetty, ettd suostumus on todellakin annettu.

Koska yhteison lainsditdjan asiana on mairittid tavaramerkin haltijoiden
oikeudet yhteison jasenvaltioissa, ei voida hyviksyd, etti kun on kyse sopi-
muksesta, joka koskee tavaroiden markkinoille saattamista ETA:n ulkopuolella,
tihin sopimukseen sovellettavan lain perusteella sovellettavaksi tulevilla sidin-
noksilli rajoitetaan sitd suojaa, jonka tavaramerkin haltija saa direktiivin
5 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan perusteella.

Asioissa C-415/99 ja C-416/99 esitettyyn toiseen kysymykseen ja kolmannen
kysymyksen a kohdan 1, vi ja vii alakohtaan seki asiassa C-414/99 esitettyyn
toiseen kysymykseen on siis vastattava, etti hiljainen suostumus ei voi ilmeti
siita, ettd

— tavaramerkin haltija ei ole ilmoittanut kaikille niille perikkiisille ostajille,
jotka ovat hankkineet ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettuja tavaroita,
siitd, ettd hdn ei salli sitd, ettid tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa
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— tavaroissa ei ole merkintdi kiellosta saattaa niitd markkinoille ETA:ssa

— tavaramerkin haltija on luovuttanut tavaramerkilld varustettujen tavaroiden
omistusoikeuden asettamatta sopimusperusteisia rajoituksia ja sopimukseen
sovellettavan lain mukaan tillaisten rajoitusten puuttuessa omistusoikeuden
luovutuksella annetaan luovutuksensaajalle rajoittamaton oikeus jilleen-

myyntiin tai ainakin oikeus saattaa tavarat myéhemmin markkinoille
ETA:ssa.

Kun otetaan huomioon timi vastaus, asiassa C-414/99 esitettyyn kolmanteen
kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Miti seuraa siitd, etti tavaramerkillid varustetut tavarat ETA:han tuova elinkei-
nonharjoittaja ei tiedd siitd, etti kyseisen tavaramerkin haltija on ilmaissut vas-
tustavansa tillaista tuontia?

Asioissa C-415/99 ja C-416/99 esittdiminsi kolmannen kysymyksen a kohdan
ii—v alakohdissa kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko tavaramerkin hal-
tijan yksinoikeuden sammumisen kannalta merkitystd sill4, ettd

— elinkeinonharjoittaja, joka tuo tavaramerkilli varustettuja tavaroita yhtei-
so0n, ei tiedd sitd, ettd tavaramerkin haltija on kieltinyt ndiden tavaroiden
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markkinoille saattamisen ETA:ssa tai sen, etti muut kuin valtuutetut jil-
leenmyyjit myyvit nditd tavaroita niilli markkinoilla, tai

— valtuutetut jilleen- ja tukkumyyjdt eivit ole asettaneet omille ostajilleen
sopimusperusteisia rajoituksia, joissa ilmaistaisiin timi haltijan asettama
kielto, vaikka tavaramerkin haltija on ilmoittanut kiellosta niille jilleen- ja
tukkumyyjille.

Niissd kysymyksissi tuodaan esiin se ongelma, voidaanko ensimyyjin ensiosta-
jalle asettamaan tai myyntisopimuksen osapuolten sopimaan rajoitukseen, joka
kohdistuu oikeuteen miaritid vapaasti tavaroista, vedota sellaista kolmatta vas-
taan, jolle tavarat on myshemmin luovutettu.

Niami kysymykset eivit liity siihen, mikid vaikutus tavaramerkkioikeuteen on
silld, ettd tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa on annettu suostumus.
Koska nimittdin tillaista suostumusta ei voida johtaa pelkistd tavaramerkin
haltijan passiivisuudesta, edellytykseni yksinoikeuden voimassa pysymiselle ei
ole se, etti tavaramerkin haltija kieltid tavaroiden markkinoille saattamisen
ETA:ssa — haltijallahan ei ole velvollisuutta kieltidd titi — eikd varsinkaan se,
ettd tdllainen kielto mainittaisiin jakeluketjun yhdessi tai useammassa sopi-
muksessa.

Kansalliset siannokset, jotka koskevat sitid, voidaanko myyntirajoituksiin vedota
kolmansia vastaan, eivit siis ole merkityksellisia ratkaistaessa riitaa tavaramerkin
haltijan ja jakeluketjussa myohemmin elinkeinonharjoittajan vililld, silti osin
kuin kyse on tavaramerkkioikeuden voimassa pysymisesti tai sammumisesta.
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Asioissa C-415/99 ja C-416/99 esitetyn kolmannen kysymyksen a kohdan
ii—v alakohtiin on siis vastattava, ettd tavaramerkin haltijan yksinoikeuden
sammumisen kannalta merkitysti ei ole silld, ettd

— elinkeinonharjoittaja, joka tuo tavaramerkilld varustettuja tavaroita yhtei-
sO60n, ei tiedi sitd, ettd haltija on kieltinyt nididen tavaroiden markkinoille
saattamisen ETA:ssa tai sen, ettd muut kuin valtuutetut jilleenmyyjat myyvit
niitd tavaroita niilli markkinoilla, tai

— valtuutetut jilleen- ja tukkumyyjit eivit ole asettaneet omille ostajilleen
sopimusperusteisia rajoituksia, joissa ilmaistaisiin timi haltijan asettama
kielto, vaikka tavaramerkin haltija on ilmoittanut kiellosta niille jilleen- ja
tukkumyyjille.

Kun otetaan huomioon timi vastaus ja edelli annetut vastaukset, asioissa
C-415/99 ja C-416/99 esitetyn kolmannen kysymyksen b kohtaan ei ole tarpeen
vastata.

Direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa koskevat ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan huomioon edelld tutkittuihin kysymyksiin annetut vastaukset, pai-
asioiden ratkaisemiseksi ei ole tarpeen, etti asiassa C-414/99 esitettyihin nel-
janteen, viidenteen ja kuudenteen kysymykseen vastataan.
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Oikeudenkidyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Saksan, Ranskan, Ita-
lian, Suomen ja Ruotsin hallituksille, komissiolle ja EFTAn valvontaelimelle
aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida maiiritd korvattaviksi. Pddasian
asianosaisten osalta asian kisittely yhteisojen tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kaisittelyssd, minka vuoksi
kansallisen tuomioistuimen asiana on pdittdd oikeudenkiyntikulujen korvaami-
sesta.

Nailld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin
(Patent Court) 24.6.1999 ja 22.7.1999 tekemilldian pditoksilld esittimit kysy-
mykset seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentiamisestd 21 pdivdni jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sel-
laisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 pdivini
toukokuuta 1992 tehdylld sopimuksella, 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
niin, ettd tavaramerkin haltijan voidaan katsoa suostuneen siihen, etti tilla
tavaramerkilli varustetut tavarat, jotka hin tai hinen suostumuksellaan joku
muu on aiemmin saattanut markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuo-
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lella, saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella, vaikka timi suostu-
mus olisi pelkistiddn hiljainen, jos suostumus ilmenee sellaisista Euroopan
talousalueella markkinoille saattamista ajallisesti edeltivisti tai sitd seuraa-
vista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijoisti ja olosuhteista, joista
kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan selvidi varmalla tavalla se,
etti tavaramerkin haltija on luopunut oikeudestaan kieltid markkinoille
saattaminen Euroopan talousalueella.

2) Hiljainen suostumus ei voi ilmeti siitd, ettid

— tavaramerkin haltija ei ole ilmoittanut kaikille niille perikkiisille osta-
jille, jotka ovat hankkineet Euroopan talousalueen ulkopuolella markki-
noille saatettuja tavaroita, siiti, etti hin ei salli siti, etti tavarat saatetaan
markkinoille Euroopan taiousaiueeiia

— tavaroissa ei ole merkintia kiellosta saattaa niitd markkinoille Euroopan
talousalueella

— tavaramerkin haltija on luovuttanut tavaramerkilld varustettujen tava-
roiden omistusoikeuden asettamatta sopimusperusteisia rajoituksia ja
sopimukseen sovellettavan lain mukaan tillaisten rajoitusten puuttuessa
omistusoikeuden luovutuksella annetaan luovutuksensaajalle rajoitta-
maton oikeus jilleenmyyntiin tai ainakin oikeus saattaa tavarat myé-
hemmin markkinoille Euroopan talousalueella.
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3) Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sammumisen kannalta merkitystd ei
ole silld, ettd

— elinkeinonharjoittaja, joka tuo tavaramerkilld varustettuja tavaroita
yhteis6on, ei tiedd sitd, ettdi haltija on kieltinyt ndiden tavaroiden
markkinoille saattamisen Euroopan talousalueella tai sen, ettd muut kuin
valtuutetut jilleenmyyjit myyvit nidita tavaroita nailli markkinoilla, tai

— valtuutetut jilleen- ja tukkumyyjit eivit ole asettaneet omille ostajilleen
sopimusperusteisia rajoituksia, joissa ilmaistaisiin tima haltijan asettama
kielto, vaikka tavaramerkin haltija on ilmoittanut kiellosta niille jilleen-
ja tukkumyyjille.

Rodriguez Iglesias Jann Colneric
von Bahr Gulmann Edward
La Pergola Puissochet Sevon
Skouris Timmermans

Julistettiin Luxemburgissa 20 pdivdnd marraskuuta 2001.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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