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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

11 pidivind marraskuuta 1997 ’

Asiassa C-349/95,

jonka Hoge Raad der Nederlanden on saattanut EY:n perustamissopimuksen
177 artiklan nojalla yhteisdjen tuomioistuimen kisiteltiviksi saadakseen tissi kan-
sallisessa tuomioistuimessa vireilli olevassa asiassa

Frits Loendersloot, joka toimii toiminimelli F Loendersloot Internationale
Expeditie

vastaan

George Ballantine & Son Ltd ym.

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheen-
johtajat C. Gulmann (esittelevi tuomari), H. Ragnemalm ja M. Wathelet seki tuo-
marit J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward,
G. Hirsch, P. Jann ja L. Sevén,

# Qikeudenkiyntikieli: hollanti.
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julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittianeet

— Frits Loendersloot, joka toimii toiminimelld F Loendersloot Internationale
Expeditie, edustajanaan asianajaja G. van der Wal, Haag

— George Ballantine & Son Ltd ym., edustajanaan asianajaja W. A. Hoyng, Eind-
hoven,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendin Treasury Solicitor’s
Departmentin virkamies S. Braviner, avustajanaan barrister M. Silverleaf,

— Euroopan yhteiséjen komissio, asiamiehendin oikeudellinen neuvonantaja
H. van Lier,

ottaen huomioon suullista kasittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Frits Loenderslootin, joka toimii toiminimelld F. Loendersloot Interna-
tionale Expeditie, edustajanaan asianajaja G. van der Wal, George Ballantine & Son
Ltd ym:n, edustajanaan asianajaja W. A. Hoyng, Yhdistyneen kuningaskunnan
asiamiehenddn Treasury Solicitor’s Departmentin virkamies L. Nicoll, jota avusti
M. Silverleaf, ja komission, asiamiehenian H. van Lier 7.1.1997 pidetyssi istun-
nossa esittamit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 27.2.1997 pidetyssa istunnossa esittamin ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Hoge Raad der Nederlanden on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle 3.11.1995
tekemalldin paitokselld, joka on saapunut yhteisojen tuomioistuimeen 13.11.1995,
EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla nelja ennakkoratkaisukysymysti
perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta.

Nimi kysymykset on esitetty oikeudenkdynnissi, jossa vastapuolia ovat Frits
Loendersloot, joka toimii toiminimelli F. Loendersloot Internationale Expeditie
(jaljempani Loendersloot) ja jonka kotipatkka on Alankomaissa, ja George Bal-
lantine & Son Ltd ja 14 muuta Skotlantiin tai Englantiin sijoittautunutta yhtioti
(jaljempind Ballantine ynni muut).

Ballantine ynni muut valmistavat ja myyvit alkoholijuomia, etupiissi viskii. Nii-
den tuotteet ovat maineikkaita, ja niitd myydain melkein kaikissa maailman maissa.

Tuotteita myydiin pulloissa, joithin valmistajat ovat kiinnittineet omalla tavara-
merkilladn varustetut etiketit, ja tavaramerkki on myos pullo]en pakkauksessa. Bal-
lantine ynnd muut kiinnittavat lisakst yksiloivia numerosarjoja seka pullojen eti-
ketteihin tai muualle pullothin ettd niiden pakkauksiin.

Loendersloot on tavararahdin kuljetus- ja varastointiyhti6. Sen asiakkaisiin kuuluu
niin sanottua rinnakkaistuontia harjoittavia yrityksia. Nima yritykset ostavat tuot-
teet Ballantinelta ynni muilta sellaisista maista, joissa hinnat ovat suhteellisen
alhaisia, myydikseen ne korkeamman hintatason maissa.
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Ballantine ynnd muut nostivat vuonna 1990 kanteen Arrondissementsrechtbank te
Bredassa, jossa ne vaativat tuomioistuinta kieltimain Loenderslootia jatkamasta
niille tavaramerkin haltijana kuuluvia oikeuksia loukkaavia tai muista syisti lain-
vastaisia tolmia; niiti ovat varsinkin seuraavat toimet:

— Ballantinen ynni muiden tavaramerkkien sisiltimien etikettien poistaminen
pulloista ja niiden kiyttiminen uudelleen joko kiinnittimailli alkuperiiset eti-
ketit uudelleen tai korvaamalla ne jiljennoksills;

— alkuperiisissi etiketeissi tai niiden alla sekd pakkauksissa olevien yksiloivien
numerosarjojen poistaminen;

— englanninkielisen sanan ”pure” ja Ballantinen ynni muiden hyviksymin sellai-
sen tuojan nimen poistaminen, joka on alkuperiisissi etiketeissd, ja mahdolli-
sesti timin nimen korvaaminen toisen henkilon nimell;

— niin kisiteltyjen tuotteiden vienti Ranskaan, Espanjaan, Englantiin, Yhdysval-
toihin ja Japaniin sijoittuneille kauppiaille.

Loendersloot on vaittdnyt, ettd vaikka katsottaisiinkin sen suorittaneen nimi toi-
met, toimilla ei loukata tavaramerkkioikeutta, ervitki ne ole lainvastaisia muista-
kaan syista. Se on korostanut erityisesti, ettd nimi toimet olivat tietyilla markki-
noilla tarpeen, jotta kyseiset tuotteet olisi voitu tuoda maahan rinnakkaistuontina.

Arrondissementsrechtbank te Breda katsoi yksiléivien numerosarjojen poistamisen
lainvastaiseksi muista kuin tavaramerkkioikeuteen liittyvistd syistd ja kielsi
Loenderslootia poistamasta nditd numerosarjoja pulloista ja pakkauksista seki
viemastd maasta niin kisiteltyja tuotteita. Se katsoi vield, ettd sill3, ettd pulloista ja
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pakkauksista poistetaan niithin kiinnitetyt tavaramerkit ja etti nimid merkit
kiinnitetiin uudelleen, loukataan tavaramerkkioikeutta, ja miirisi titen Ballantinen
ynni muiden esittdimdin ndyttod tavaramerkkioikeudesta, johon ne vetoavat
vaatimuksiensa tueksi.

Loendersloot valitti tuomioista Gerechtshof te s’-Hertogenboschiin, Ballantine
ynnid muut tekivit asiassa vastavalituksen.

Gerechtshof kumosi Arrondissementsrechtbankin tuomion siltd osin kuin tuo-
miossa kielletddn poistamasta yksiloivii numerosarjoja ja viemistd kyseisid tuot-
teita. Gerechtshof katsoi kuitenkin tavaramerkkioikeuden viitetyn loukkaamisen
osalta, ettd Arrondissementsrechbank oli oikein katsonut, etti se, etti muu kuin
tavaramerkin haltija poistaa tavaramerkin ja kayttda sita uudelleen, on katsottava
tavaramerkin lainvastaiseksi kiytoksi. Se hylkisi Loenderslootin viitteet siitd, ettd
EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla estdisivit madriimidstd Ballantinen
ynni muiden vaatimia kieltotoimenpiteitd, ja katsoi, ettd tavaramerkin haltijan
yksinoikeus kiinnittdd tima merkki tuotteeseen on osa tavaramerkin ydinsisiltoa.

Loendersloot valitti Gerechtshofin tuomiosta oikeuskysymyksid koskevilta osin
Hoge Raadiin; Ballantine ynni muut jittivit vastavalituksen. Loendersloot viitti
erityisesti, etta tavaramerkin haltijalle sen kansallisessa lainsaddinnossi tunnustettu
oitkeus estii muuta yritysti poistamasta tavaramerkin haltijan tavaramerkkii ja
kiyttdi sitd uudelleen ei ole osa tavaramerkin ydinsisiltod, ja ettd Ballantine ynni
muut kiyttivit tavaramerkkioikeuksiaan voidakseen yllipitad yksiloivien numero-
sarjojen jirjestelmdi, jonka tarkoituksena on pelkistiin estdd rinnakkaiskauppa
sellaisilla tavoilla, jotka eivit ole yhteensopivia yhteisén oikeuden kanssa.

Ballantine ynni muut korostivat, etti yksinoikeus, johon ne ovat vedonneet, on
osa tavaramerkin ydinsisaltod ja ettd yksildivien numerosarjojen tarkoitus on tiy-
sin laillinen, kuten esimerkiksi viallisten tuotteiden vetiminen pois markkinotlta ja
jaljitelmien kaupan rajoittaminen.
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Hoge Raad vahvisti ennakkoratkaisupyynnossiin, etti se, ettdi muu kuin tavara-
merkin haltija poistaa tavaramerkin ja kiyttda sitd uudelleen ilman tavaramerkin
haltijjan suostumusta on kiellettyd kyseistd alaa koskevan kansallisen oikeuden
perusteella. Katsottuaan, ettei se voinut antaa piitostd perustamissopimuksen
36 artiklaa koskevista viitteistd pyytimitti ensin ennakkoratkaisua yhteiséjen tuo-
mioistuimelta, se lykkisi asian ratkaisemista esittddkseen yhteiséjen tuomiois-
tuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

))1)

Kuuluuko tavaramerkkioikeuksien ydinsisiltodn, ettd tavaramerkin haltijalla
on kansallisen lainsaidinnon perusteella otkeus estia se, ettda muu kuin tava-
ramerkin haltija poistaa etiketit, jotka tavaramerkin haltija on kiinnittiinyt val-
mistamiinsa alkoholijuomia sisiltdviin pu1101h1r1 ja pakkauksiin ja jotka on
varustettu tavaramerkin haltijan merkilla, kun juomat on saatettu yhteisén
markkinoille tissi pakkauksessa, ja se, ettd muu kuin tavaramerkin haltija
kiinnittdi etiketit takaisin tai korvaa ne samankaltaisilla etiketeilld, jos tuot-
teen alkuperiinen laatu ei ole muuttunut?

2) Jos etiketit korvataan samankaltaisilla etiketeilld, onko vastaus erilainen, jos

muu kuin tavaramerkin haltija poistaa alkuperiisessi etiketissd olleen sanan
’pure’ ja/tai poistaa siind olleen maahantuojan nimen ja korvaa sen toisella
nimella?

3) Jos ensimmiiseen kysymykseen vastataan myoOntivisti, mutta tavaramerkin

4)

haltija kayttad oikeuttaan kysymyksessi esitetyssa tilanteessa estiikseen sen,
ettd joku poistaa etiketeissi tai niiden alla olevat yksildivit merkit, jotka tava-
ramerkin haltija on kiinnittinyt, jotta se voisi 16ytda myyntiorganisaationsa
puutteet ja nain estdd tuotteidensa rinnakkaiskaupan, onko tillgin tillaista
tavaramerkkiotkeuden kiytt63d pidettiva ’jisenvaltioiden vilisen kaupan pei-
teltyni rajoittamisena’, jonka tarkoituksena on jakaa keinotekoisesti markki-
nat?

Muuttuuko kolmanteen kysymykseen annettava vastaus sen mukaan, onko
tavaramerkin haltija kiinnittinyt yksiloivat merkit lakiin perustuvan velvolli-
suuden vuoksi vai vapaaehtoisesti, kun tarkoituksena on kuitenkin mahdollis-
taa tuotteen vetiminen pois markkinoilta ja/tai rajoittaa tavaramerkin haltijan
tuotevastuuta ja/tai rajoittaa jaljitelmien kauppaa tai kuten tissi tapauksessa,
rajoittaa yksinomaan rinnakkaiskauppaa?”
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Alustavat huomautukset

Alukst on todettava, etti ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin on esittinyt
nimi kysymykset kolmen seuraavan lihtokohdan perusteella:

— ensinnikin Ballantinen ynni muiden tavaramerkkien poistaminen ja uudelleen
kiinnittaminen tai niiden korvaaminen muilla loukkaa kansallisen lainsia-
dinnén mukaan Ballantinen ynni muiden tavaramerkkioikeuksia,

— Ballantinen ynni muiden vaatimat kieltotoimenpiteet ovat jasenvaltioiden vili-
sen tavaroiden vapaan litkkkuvuuden rajoituksia, jotka periaatteessa ovat kysy-
myksessi olevalla alalla sovellettavien perustamissopimuksen siintdjen vastai-
sia ja

— tallaiset rajoitukset voidaan sallia perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla, jos
ne ovat perusteltuja teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi,
edellyttden, ettd ne eivit ole keino mielivaltaiseen syrjintain tai jasenvaltioiden
vilisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Toisen lihtokohdan osalta Ballantine ynna muut ovat kiistineet, ettd vaaditut kiel-
totoimenpiteet olisivat yhteison sisiisen kaupan rajoituksia, koska niilld et millain
tavoilla estetd Loenderslootia viemistd kysymyksessd olevia tuotteita alkuperiisen
laatuisena muihin jasenvaltioihin.

Kuten julkisasiamies on esittinyt taltd osin ratkaisuehdotuksensa 25 kohdassa, asi-
assa el ole syytd asettaa kyseenalaiseksi ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistui-
men sen arvioinnin oikeellisuutta, jonka mukaan Ballantinen ynni muiden vaati-
mien kieltotoimenpiteiden kaltaiset toimenpiteet ovat EY:n perustamissopimuksen
30 ja 34 artiklassa maaratyn jasenvaltioiden vilisen tavaroiden vapaan litkkuvuuden
rajoituksia.
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Kolmannen lihtokohdan osalta on viitattu siihen, ettd tehtyihin kysymyksiin ei ole
vastattava perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella vaan jisenvaltioiden tava-
ramerkkilainsiddannén lihentimisestd 21 pdiviana joulukuuta 1988 annetun ensim-
miisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY perusteella (EYVL 1989, L 40, s. 1), joka
on tiytynyt saattaa osaksi jasenvaltioiden kansallista oikeusjirjestystd viimeistdin
31.12.1992.

Tiltd osin on riittdvad todeta, ettd ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen
tehtivina on maiiritelld siten, ettd se ottaa huomioon paiasiassa vaadittujen kaltai-
siin kieltotoimenpiteisiin soveltavat kansalliset sdinnét, onko sen kisiteltivini
oleva oikeusriita ratkaistava perustamissopimuksen 36 artiklan vai direktiivin
89/104/ETY mukaisesti; direktiivin 7 artiklassa siadetddn yhteiséssi markkinoille
saatettujen tuotteiden tavaramerkkioikeuden sammumisesta. Kuitenkin on otettava
huomioon, ettd direktiivin 7 artiklan ja perustamissopimuksen 36 artiklan tarkoi-
tuksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa koskevat ja tavaroiden
vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten,
ettd niitd kahta asiaa koskevia miiriyksia ja sdinnoksid, joilla pyritiin samaan
lopputulokseen, on tulkittava samalla tavalla (yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93
ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s.1-3457,
40 kohta ja yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio
11.7.1996, Kok. 1996, s. 1-3603, 27 kohta sekid asia C-232/94, MPA Pharma, tuo-
mio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3671, 13 kohta).

Ennakkoratkaisukysymykset

Niilld neljilli kysymykselld, jotka on syytd kisitelld yhdessd, ennakkoratkaisua
pyytinyt tuomioistuin haluaa ensisijaisesti tietdd, onko perustamissopimuksen
36 artiklaa tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa estddk-
seen muuta yritystd poistamasta ja sitten kiinnittimastd tai korvaamasta tavaramer-
kin haltijan tavaramerkilld varustettuja etikettejd, jotka timd on kiinnittinyt
yhteison markkinoille saattamiin tuotteisiinsa ilman, ettid niiden tuotteiden alkupe-
riinen laatu olisi muuttunut, vaikka tillainen menettely merkitsee rajoitusta
yhteison sisiiselle kaupalle. '
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Kysymykset koskevat erityisesti sellaisia tapauksia, joissa uudelleenmerkinti on
tehty

— pullo;en etikettethin tai etikettien alle j ja pakkausten paalle tavaramerkin halti-
jan kiinnittimien yksiloivien numerosarjojen poistamisekst;

— englannin kielisen sanan ”pure” ja etiketeissi mainitun, hyviksytyn tuojan
nimen poistamiseksi ja mahdollisesti timdn nimen korvaamiseksi toisen hen-
kilon nimelli;

Ensimmiisen tapauksen osalta, yhteis6jen tuomioistuinta on pyydetty lausumaan
yhtailtd siitd, mikd on sen seikan merkitys, ettd tavaramerkin haltija kdyttad
otkeuttaan estdikseen muuta yritystid poistamasta yksiloivid numerosarjoja, joiden
avulla tavaramerkin haltija voi l6ytdd mahdolliset myyntiorganisaationsa puutteet
ja estdd myos rinnakkaiskaupan ja toisaalta sen seikan merkityksestd, ettd yksiloi-
villi numerosarjoilla on toisia tavoitteita, joita ovat se, etti numerosarjojen avulla
voidaan noudattaa laillista velvoitetta, ettd vialliset tuotteet voidaan vetdd pois
markkinoilta, ettd valmistajan tuotevastuuta ja jiljitelmien kauppaa voidaan rajoit-
taa.

Ybhteisojen tuomioistuimen otkeuskdytinto

Ennen kysymyksiin vastaamista on syytd muistuttaa, etti yhteis6jen tuomioistui-
men oikeuskdytinnon mukaan 36 artiklassa sallitaan poikkeukset tavaroiden
vapaan litkkuvuuden perusperiaatteesta yhteismarkkinoilla ainoastaan silloin jos
poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojelemiseksi, jotka ovat osa
teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisiltod.
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Yhteisojen tuomioistuin on vahvistanut tavaramerkkioikeuden osalta, ettd se on
olennainen osa perustamissopimuksessa tavoiteltua vidristymittdmin kilpailun jir-
jestelmaa. Tissa jarjestelmissd yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita
tuotteidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja timi on mahdollista ainoastaan,
jos on olemassa erottelukykyisid merkkeji, joiden avulla kukin tuote voidaan tun-
nistaa. Jotta tavaramerkki voisi toimia tillaisena merkkini, sen on oltava takeena
siitd, ettd kaikki tavaramerkilld varustetut tavarat on valmistettu tietyn yhden yn-
tyksen valvonnassa, joka vastaa niiden laadusta (ks. erityisesti asia C-10/89, Hag,
tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s.1-3711, 13 kohta, jiljempani asiassa Hag II
annettu tuomio, ja em. asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annettu tuomio,
43 kohta). Tdmin vuoksi tavaramerkkioikeuden ydinsisiltond on erityisesti taata
tavaramerkkioikeuden haltijalle yksinoikeus tavaramerkin kiyttimiseen saatetta-
essa tuote ensimmiisen kerran markkinoille ja suojata tavaramerkin haltijaa sellai-
silta kilpailijoilta, jotka haluaisivat kidyttdd vdirin tavaramerkin asemaa ja mainetta
markkinoilla myymalli tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tillaisella tavara-
merkilld (ks. erityisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978,
Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta, em. asia Hag II, tuomion 14 kohta ja em. asia Bristol-
Myers Squibb ym., tuomion 44 kohta).

Tistd seuraa erityisesti, ettd jisenvaltion lainsiidinnon mukaan suojattu tavaramer-
kin haltija ei voi vedota tihin lainsiddint66n estidkseen sellaisen tuotteen maahan-
tuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se on itse saattanut markkinoille toi-
sessa jasenvaltiossa tal joka on saatettu markkinoille toisessa jisenvaltiossa
tavaramerkin haltijan suostumuksella (ks. erityisesti em. asia Bristol-Myers Squibb
ym., tuomion 45 kohta). Nimittdin tavaramerkkiotkeuden tavoitteena et ole sen
salliminen, ettd tavaramerkin haltijat jakavat kansalliset markkinat, eikd siten jdsen-
valtioiden vililli mahdollisesti olevien hintaerojen yllipitimisen edistiminen (ks.
em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 46 kohta).

Sen osalta, kisittaiko tavaramerkin haltijalle annettu yksinoikeus oikeuden estdid
sen, ettd muu yritys kayttdd tavaramerkkii pakattuaan tuotteen uudelleen, yhtei-
sojen tuomioistuimen otkeuskidytinnostd kidy ilmi, ettd asiassa on otettava huomi-
oon tavaramerkin keskeinen tehtdvi sen takaa]ana ettd kulutta]a tai loppukiytdji
voi olla varma tavaramerkilld varustetun tuotteen alkuperisti ja erottaa tuotteen
toisista tuotteista sekoittamatta sitd nithin. Tama alkuperin takaaminen tarkoittaa
sitd, ettd kuluttaja tai loppukiyttdja voi olla varma siita, ettd tuotteen sen alkupe-
raisessa muodossa hankkinut muu yritys ei ole muuttanut ilman tavaramerkin
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haltijan suostumusta kuluttajalle tai loppukiyttijille tarjottua, tavaramerkilld
varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista (ks. erityisesti em. asia
Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuo-
mion 47 kohta).

Yhteis6jen tuomioistuin on siis todennut, ettd tavaramerkin haltijalle annettu
oikeus estii kaikenlainen timin tavaramerkin kiyttiminen, joka saattaisi vaaristai
sithen liittyvai alkuperin takaamista, kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisalt6on,
ja timin oikeuden suojaamiseksi saattaa olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan
liikkuvuuden perusperiaatteesta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta,
asia 1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981, Kok. 1981, s. 2913, 9 kohta ja em. asia Bristol-
Myers Squibb ym., tuomion 48 kohta).

Yhteisojen tuomioistuin on todennut nididen periaatteiden soveltamisesta rinnak-
kaismyynnin tarkoituksiin tehtdvin lidkkeiden uudelleen pakkaamista koskevien
asioiden yhteydessa, ettd perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, ettd
tavaramerkin haltija voi laillisesti estidd lidkkeen myohemmin markkinoille saatta-
misen, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittinyt sithen
uudelleen tavaramerkin (ks. erityisesti em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion
8 kohta ja direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohdan osalta em. asia Bristol-
Myers Squibb ym., tuomion 50 kohta).

Vastoin Loenderslootin viitettd titd oikeuskdytdnt6d sovelletaan myos padasian
kaltaisiin tapauksiin. Nimittiin myds tdssi tapauksessa muu yritys on muuttanut
ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tavaramerkilld varustettua tuotetta siten,
ettd tavaramerkkiin liittyvd alkuperin takaaminen saattaa viiristya.

On kuitenkin muistutettava, etti yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskidytinnon
mukaan (ks. erityisesti em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 10 kohta, asia 3/78,
Centrafarm, tuomio 10.10.1978, Kok. 1978, s. 1823, 21 ja 22 kohta ja em. asia
Bristol-Myers Squibb ym. 49 ja 50 kohta) perustamlssopxmuksen 36 artiklan vas-
taista on, ettd tavaramerkin haltija estdd tavaramerkin uudelleen kiinnittimisen,
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kun timan tavaramerkkioikeuden kiyttd johtaa jisenvaltioiden markkinoiden kei-
notekoiseen jakamiseen ja kun uudelleen kiinnittiminen tehdain siten, ettd tavara-
merkin haltjjan laillisia intressejd kunnioitetaan. Niiden laillisten intressien suoje-
leminen edellyttid nimittdin, ettd pakkauksessa olevan tuotteen alkuperiisti laatua
et muuteta ja ettid uudelleen kiinnittimisti ei tehdi siten, ettd se voisi vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.

Tistd seuraa, ettid perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla tavaramerkkioikeuden
haltija voi vedota tahin oikeuteen estiikseen muuta yritystd poistamasta ja sen jil-
keen kiinnittimasta uudelleen tai korvaamasta sen tavaramerkilla varustettuja eti-
ketteji, jollei

— niyteta toteen, ettd se, ettd tavaramerkkioikeuden haltija kiyttdd tavaramerk-
kiotkeutta estddkseen talld tavaramerkilla varustettujen, uudelleen merkittyjen
tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jasenvaltioiden markkinoiden kei-
notekoiseen jakamiseen,

— osoiteta, ettd uudelleenmerkinti ei muuta tuotteen alkuperiisti laatua ja

— uudelleen merkityn tuotteen ulkoasu ole sellainen, ettd se saattaisi vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.

Yhteisojen tuomioistuin on lisiksi edellyttinyt oikeuskidytinnossidn, ettd lidkkei-
den uudelleen pakkaajan on ilmoitettava tavaramerkin haltjalle vudelleen pakkaa-
misesta ja lahetettidvd pyynnosti tille niyte uudelleen pakatusta tuotteesta ja ilmoi-
tettava uudelleen pakatussa tuotteessa kuka on vastuussa uudelleen pakkaamisesta
(ks. erityisesti em. asia Bristol-Myers Squibb ym.).
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Niin ollen niitd edellytyksid on tutkittava pidasian kaltaisessa tilanteessa.

Tuotteen alkuperdisen laadun osalta on todettava, ettd ensimmiisen ennakkoratkai-
sukysymyksen sanamuodosta ilmenee, ettd ennakkoratkaisua pyytineen tuomiois-
tuimen mielestd kysymyksessi olevalla uudelleenmerkinnalli ei muuteta tuotteen
laatua.

Tavaramerkin maineen osalta on todettava, etti uudelleenmerkinnin toteuttavan
muun yrityksen on huolehdittava siiti, ettei tavaramerkin — ja siten tavaramerkin
haltijan — maine kirsi uudelleen merkityn tuotteen riittimittémisti ulkoasusta
(ks. erityisesti em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 75 ja 76 kohta). Sen
arvioimiseksi, onko niin paiasian tapauksessa kansallisen tuomioistuimen on otet-
tava huomioon etenkin Ballantinen ynni muiden intressi suojella tuotteidensa ylel-
lisyyskuvaa ja tuotteiden hyvidi mainetta.

Oikeudenkiyntiasiakirjoista ilmenee, etti oikeudenkiynnissi on keskeisessi ase-
massa sen edellytyksen soveltaminen, joka koskee tavaramerkin haltijan tavara-
merkkioikeuden kayttimista tavalla, joka johtaa jasenvaltioiden markkinoiden kei-
notekoiseen jakamiseen.

Timin osalta on syytd todeta ensiksi, etti yhteisdjen tuomioistuin on todennut
edelli mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamansa tuomion 52 koh-
dassa, ettd se, ettd tavaramerkin haltija kiyttad tavaramerkkioikeuttaan estiikseen
muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tilli tavaramerkilli varustettujen tuottei-
den markkinoille saattamisen, johtaa jasenvaltioiden markkinoiden jakamiseen eri-
tyisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille eri jisenvaltioissa
saman laakkeen erilaisessa pakkauksessa ja kun rinnakkaistuoja e1 voi tuoda toiseen
jasenvaltioon ja saattaa sielli markkinoille tuotetta siini muodossa kuin tavaramer-
kin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jasenvaltiossa.
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Yhteisojen tuomioistuin on lisiksi todennut samassa asiassa antamansa tuomion 56
ja 57 kohdassa, etti tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estaa tavaramerkilld
varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan
rajoittaa ainoastaan jos maahantuojan suorittama uudelleen pakkaaminen on tar-
peen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijisenvaltiossa. Sen sijaan
asiassa el tarvitse niyttad, ettd tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jisenval-
tioiden vilisten markkinoiden jakamiseen.

Loendersloot ynni muut korostavat paiasiassa, ettd se, etti tavaramerkin haltija
kayttid tavaramerkkioikeuttaan uudelleenmerkinnin estimiseen, johtaa jisenvalti-
oiden vilisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, koska tilloin pidetdin ylld
hintaeroja, jotka eivit ole perusteltuja todellisten kustannusten eroilla. Niiden
mukaan uudelleenmerkinti on tarpeen kahdesta syysti. Ensinnikin se on vilttdma-
tonti, jotta Ballantinen ynnd muiden pulloihin merkitsemit yksiléivit numerosar-
jat v01daan poistaa, mikd on tarpeen rlnnakkalskauppaan osallistuvien jalleenmyy-
jien mmettomyyden turvaamiseksi. Loendersloot el pysty ilman nimettémyyttd
hankkimaan tuotteita Ballantinen ynna muiden oikeuksien haltijoilta, koska nimi
yritykset pelkdivat valmistajien taholta niille siini tapauksessa koituvia seuraamuk-
sia, ettd valmistajat tietdvit, mitkid jilleenmyyjit osallistuvat rinnakkaismyyntiin.
Lisikst uudelleenmerkinti on tarpeen sanan ”pure” poistamiseksi tai maahantuojaa
koskevien mainintojen muuttamiseksi, jotta tuote voidaan saattaa markkinoille
mairamaassa.

On todettava, ettd kansallisten tuomioistuinten, joille kuuluu sen arvioiminen,
onko uudelleenmerkintd tarpeen jisenvaltioiden vilisten markkinoiden keinotekoi-
sen jakamisen valttamiseksi, tehtivit eroavat toisistaan paiasian kaltaisissa tapauk-
sissa ja ldidkkeiden uudelleen pakkaamista koskevissa tapauksissa. Laikkeiden
uudelleen pakkaamista koskevissa asioissa kansallisten tuomioistuinten on nimit-
tdin miariteltdvi, onko niiden omien jisenvaltioiden markkinoilla olemassa sellaisia
setkkoja, joiden takia uudelleen pakkaaminen on objektiivisesti tarpeen. Pidasiassa
kansallisen tuomioistuimen on sen sijaan arvioitava, onko uudelleenmerkinti tar-
peen toisaalta rinnakkaiskaupan tuotteiden hankkimislihteiden suojelemiseksi ja
toisaalta siksi, ettd tuotteet voidaan saattaa miirinpiini olevien jisenvaltioiden
markkinoille.
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Yksildivien numerosarjojen poistaminen

Siltd osin kuin kysymys on etikettien poistamisesta ja niiden uudelleen kiinnitti-
misestd tai niiden korvaamisesta yksildivien numerosarjojen poistamiseksi
Ballantine ynna muut viittdvit, ettd numerosarjojen poistaminen ei ole mitenkiin
tarpeen kysymyksessi olevien tuotteiden saattamiseksi eri jasenvaltioiden markki-
noille niissa valtioissa voimassa olevien sadntdjen mukaisesti.

Tiltd osin on todettava, ettd vaikka edelld oleva pitaa sininsi patkkansa, yksiloivien
numerosarjojen poistaminen voi kuitenkin — kuten Loendersloot on esittinyt —
osoittautua tarpeelliseksi viltettiessi jisenvaltioiden markkinoiden keinotekoista
jakamista, joka atheutuu rinnakkaiskauppaan osallistuvien henkildiden vaikeuksista
hankkia tuotteita Ballantinen ynnd muiden jilleenmyyjiltd, jotka puolestaan pel-
kadvit niiden valmistajien taholta seuraavia seuraamuksia, jos ne myyvit tuotteita
rinnakkaiskauppaan osallistuville henkiléille. Nimittiin vaikka — kuten Ballantine
ynndi muut ovat korostaneet — valmistajat rikkoistvat tillaisella menettelylld
perustamissopimuksen kilpailusddntdjd, et kuitenkaan ole poissuljettua, ettid val-
mistajat kiinnittivit yksiloivit numerosarjat voidakseen jaljittad ndiden tuotteiden
kulkureitit ja voidakseen estii jilleenmyyjidin toimittamasta tuotteita sellaisille
henkiléille, jotka harjoittavat rinnakkaiskauppaa.

Kuitenkin on huomattava, etti yksiléivien numerosarjojen kiinnittiminen voi olla
tarpeen, jotta nimi valmistajat pystyvit noudattamaan laillisia velvoitteita, joita
ovat etenkin elintarvike-erin tunnistamismerkinndistid 14 pdivini kesikuuta 1989
annetusta neuvoston direktiivistd 89/396/ETY (EYVL L 186, s. 21) johtuvat vel-
voitteet, tal ettd ne voivat olla tarpeen muiden, yhteisén otkeuden kannalta tirkei-
den ja laillisten tavoitteiden, kuten viallisten tuotteiden vetimisen pois markki-
noilta ja jiljitelmien kaupan rajoittamisen, toteuttamiseksi.

Niin ollen on todettava, etti jos yksildivit numerosarjat on kiinnitetty edellisessd
kohdassa mainittujen tavoitteiden kaltaisten tavoitteiden vuoksi, se etti tavara-
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merkkioikeuden haltija vetoaa tihin oikeuteensa estdikseen muuta yritystd poista-
masta ja sitten uudelleen kiinnittimaisti tai korvaamasta tavaramerkilld varustetut
etiketit poistaakseen yksildivit numerosarjat, ei johda jisenvaltioiden vilisten
markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tallaisissa tilanteissa ei ole syyti rajoit-
taa niita oikeuksia, joihin tavaramerkin haltija voi vedota perustamissopimuksen
36 artiklan perusteella.

Kun kysymys on sellaisesta tilanteesta, jossa on niytetty toisaalta, ettd yksil6ivit
numerosarjat on kiinnitetty yhteisén oikeuden mukaan laillisten tavoitteiden
vuoksi, mutta etti tavaramerkin haltija on toisaalta kiyttinyt numerosarjoja myos
loytizkseen myyntiorganisaationsa puutteet ja estaikseen siten tuotteidensa rin-
nakkaiskaupan, rinnakkaiskauppaan osallistuvia henkilita suojataan niiti toimen-
piteitd vastaan perustamissopimuksen kilpailusaintdjen nojalla.

Sanan "pure” ja maahantuojan nimen poistaminen etiketeisti

Loendersloot viittaa, ettd sen asiakkaiden intressi sanan ”pure” ja etiketissi olevan
maahantuojan nimen poistamiseen ja mahdollisesti sen korvaaminen rinnakkais-
tuojan nimelld, liittyy miiramaassa voimassa oleviin elintarvikkeiden merkint6ja
koskeviin saanndksiin. Loendersloot ainoastaan saattoi niiden toimenpiteiden
avulla tuotteen sellaiseksi, ettd se voitiin myydid kyseisilli markkinoilla. Sen
mukaan sanan “pure” kiyttiminen on kiellettyd tietyissi miirimaissa ja ettd eti-
ketissid olevan virallisen tuojan nimen poistaminen tai sen korvaaminen rinnakkais-
tuojan nimelld voi olla tarpeen tuotteen mairimaan vaatimusten tdyttimiseksi,
vaikka nimi sdinndt on yhdenmukaistettu yhteisossi kuluttajalle myytivaksi tar-
koitettujen elintarvikkeiden merkintdji, esillepanoa ja mainontaa koskevan jisen-
valtioiden lainsaddannon lihentdmisestd 18 pdivina joulukuuta 1978 annetulla neu-
voston direktitvilld 79/112/ETY (EYVL L 33, s. 1).
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Tiltd osin on todettava, ettd Ballantinen ynnd muiden tavaramerkin kiyttiminen
uudelleenmerkinnin estimiseksi Loenderslootin mainitsemien tavoitteiden takia
johtaa tosiasiassa jisenvaltioiden vilisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen,
jos niytetadn, ettd alkuperiisissa etiketeissi olevalla englanninkielisen sanan “pure”
ja hyviksytyn tuojan nimen sisdltivilla maininnalla estetdin kysymyksessi olevien
tuotteiden markkinoille saattaminen mairijisenvaltion markkinoilla, siksi etta
markkinoille saattamisessa el noudateta tissi jasenvaltiossa voimassa olevia elintar-
vikkeiden merkint6ji koskevia siint6jd. Tallaisessa tilanteessa uudelleenmerkinti
olist tarpeen tuotteen markkinoille saattamiseksi tissi jasenvaltiossa.

On kuitenkin tarkennettava, ettd uudelleenmerkintii suorittavan henkilon on kay-
tettava sellaisia rinnakkaiskaupan mahdollistavia keinoja, joilla puututaan mahdol-
lisimman vidhin tavaramerkin ydinsisilt6on. Niin ollen silloin kun alkuperiisissi
etiketeissd olevat merkinndt ovat sininsi mddrdjisenvaltiossa voimassa olevien
tuotteiden merkintad koskevien sellaisten saintojen mukaisia, joiden perusteella
nithin on kuitenkin lisittiva tiydentivii tietoja, et ole tarpeen poistaa ja uudelleen
kiinnittad tai korvata alkuperiisid etikettejd, silla kysymyksessi oleviin pulloihin
kiinnitettava pelkka tarra, jossa mainitaan lisitiedot, voi riittai.

Muut edellytykset, jotka mahdollisesti on tiytyttavi

Timin jilkeen on vield tutkittava, tiyttyvitkd muut yhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskaytinnossi laikkeiden uudelleen pakkaamista varten asetetut ja timin tuo-
mion 30 kohdassa esityt vaatimukset, eli ne, joiden mukaan liikkeiden uudelleen
pakkaajan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle uudelleen pakkaamisesta ja lihe-
tettivi pyynnosti niyte uudelleen pakatusta tuotteesta ja ilmoitettava uudelleen
pakatussa tuotteessa, kuka on vastuussa uudelleen pakkaamisesta. Ballantine ynni
muut ovat esittineet, etti samoja edellytyksid on sovellettava siini tapauksessa,
kuten on laita pddasian kaltaisissa tapauksissa, ettd yhteison otkeudessa rajoitetaan
niiden oikeutta estiid tavaramerkkialalla voimassa olevien kansallisten sdintojen
perusteella tavaramerkkien uudelleen kiinnittiminen. Loendersloot katsoo sitd vas-
toin, ettd niiti edellytyksii voidaan soveltaa ainoastaan liikkeiden uudelleen pak-
kaamiseen.
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Taltd osin on todettava, ettd yhteis6jen tuomioistuin on katsonut, ettd tavaroiden
vapaaseen litkkuvuuteen liittyvien vaatimusten johdosta tillaiset uudelleen pakkaa-
jalle asetetut edellytykset ovat perusteltuja siksi, ettd uudelleen pakkaajalle tunnus-
tetaan tietty oikeus, joka normaaleissa olosuhteissa on varattu tavaramerkin halti-
jalle (ks. em. asia Bristoll-Myers Squibb ym., 68 kohta). Samoin on kuitenkin
todettava, ettd edelld esitetyt edellytykset on vahvistettu ottamalla huomioon tava-
ramerkin haltijan lailliset intressit ladkealan erityispiirteiden johdosta.

Pidasian kaltaisessa tapauksessa ja kun otetaan huomioon uudelleen merkintii
suorittavan henkilén toimenpiteet, tavaramerkin haltijan intressit ja etenkin sen
intressi estid jaljitelmien kauppa, otetaan riittdvisti huomioon silloin, jos timi hen-
kil6 ilmoittaa tavaramerkin haltijalle ennen uudelleen merkittyjen tuotteiden mark-
kinoille saattamista.

Edelld lausutun perusteella ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava, ettd perus-
tamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija voi
vedota otkeuteensa estiadkseen muuta yritysti poistamasta ja sitten kiinnittdimasta
uudelleen tai korvaamasta tavaramerkin haltijan tavaramerkilla varustettuja etiket-
tejd, jotka tavaramerkin haltija on kiinnittinyt yhteisén markkinoille saattamiinsa
tuotteisiin, vaikka tillainen menettely merkitsee rajoitusta yhteison sisiiselle kau-

palle, jollei

— niytetd toteen, etti se, ettd tavaramerkkioikeuden haltija kiyttda tavaramerk-
kioikeutta estiikseen talli tavaramerkilld varustettujen, uudelleenmerkittyjen
tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jasenvaltioiden markkinoiden kei-
notekoiseen jakamiseen,

— osoiteta, ettd uudelleenmerkinti el muuta tuotteen alkuperiisti laatua;

— uudelleenmerkityn tuotteen ulkoasu ole sellainen, ettd se saattaisi vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta ja
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— uudelleenmerkinnin toteuttava henkilo ilmoita tavaramerkin haltijalle uudel-
leenmerkinnisti ennen uudelleen merkittyjen tuotteiden markkinoille saatta-
mista.

Kansallisen tuomioistuimen tehtivini on edelld esitetyt setkat huomioon ottaen
arvioida, tdyttyvitkd nimi edellytykset sen kisiteltdvind olevassa asiassa.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteiséjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Yhdistyneen kuningas-
kunnan hallitukselle ja Euroopan yhteis6jen komissiolle aitheutuneita oikeuden-
kiayntikuluja ei voida miiritd korvattaviksi. Pidasian asianosaisten osalta asian
kasittely yhteis6jen tuomioistuimessa on vilivathe kansallisessa tuomioistuimessa
vireilli olevan asian kisittelyssi, minkid vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana
on paittdd oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Hoge Raad der Nederlandenin 3.11.1995 tekemalldin piitokselld
esittimat kysymykset seuraavasti:

EY:n perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, etta tavaramerkin
haltija voi vedota oikeuteensa estiikseen muuta yritystd poistamasta ja sitten
kiinnittimisti uudelleen tai korvaamasta tavaramerkin haltijan tavaramerkilld
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varustettuja etikettejd, jotka tavaramerkin haltija on kiinnittinyt yhteisén
markkinoille saattamiinsa tuotteisiin, vaikka tillainen menettely merkitsee
rajoitusta yhteison sisdiselle kaupalle, jollei

— niyteti toteen, ettd se, ettdi tavaramerkkioikeuden haltija kayttiad tavara-
merkkioikeutta estiikseen tilld tavaramerkilld varustettujen, uudelleenmer-
kittyjen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jisenvaltioiden markki-
noiden keinotekoiseen jakamiseen,

— osoiteta, etti uudelleenmerkinti ei muuta tuotteen alkuperiistd laatua,

— uudelleenmerkityn tuotteen ulkoasu ole sellainen, etta se saattaisi vahingoit-
taa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta ja

— uudelleenmerkinnin toteuttava henkilé ilmoita tavaramerkin haltijalle
uudelleenmerkinnistd ennen uudelleen merkittyjen tuotteiden markkinoille
saattamista.
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