TUOMIO 11.7.1996 — YHDISTETYT ASIAT C-427/93, C-429/93 JA C-436/93

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
11 piivini heinikuuta 1996

Yhdistetyissi asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93,

jotka Se- og Handelsretten i Kobenhavn (C-427/93 ja C-429/93) ja Hejesteret
(C-436/93) ovat saattaneet EYin perustam1ssop1muksen 177 artiklan no]alla yhtel-
sojen tuomioistuimen kisiteltiviksi saadakseen niissi kansallisissa tuomioistuimissa
vireilld olevissa asioissa

Bristol-Myers Squibb

vastaan

Paranova A/S (C-427/93)

ja

C. H. Boehringer Sohn,

Boehringer Ingelheim KG ja

Boehringer Ingelheim A/S

* Oikeudenkiyntikieli: tanska.
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vastaan
Paranova A/S (C-429/93)
sekd
Bayer Aktiengesellschaft ja
Bayer Danmark A/S
vastaan

Paranova A/S (C-436/93)

ennakkoratkaisun  jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon lihentimisestd
21 paivani joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s.1) 7 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen
36 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheen-
johtajat C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet ja G. Hirsch seki tuomarit G. F. Mancini,
J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (esittelevd tuomari), P. Jann ja
H. Ragnemalm,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,
hallintovirkamies L. Hewlett,
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ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Bristol-Myers Squibb, edustajanaan asianajaja Kirsten Levinsen, K66penha-
mina,

— C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim
A/S -nimiset yhtiét, edustajanaan asianajaja Karen Dyekjzr-Hansen, K66pen-
hamina,

— Bayer Aktiengesellschaft ja Bayer Danmark A/S -nimiset yhtidt, edustajinaan
asianajajat Dietrich C. Ohlgart, Hampuri, ja Henrik Nebelong, K6dpenhamina,

— Paranova A/S, edustajanaan asianajaja Erik B. Pfeiffer, K66penhamina,

— Saksan hallitus, asiamiehiniin liittovaltion oikeusministerion Ministerialrat
Alexander von Miihlendahl, saman ministerion Regierungsdirektor Alfred Dit-
trich ja liittovaltion talousministerion Ministerialrat Ernst Réder,

— Ranskan hallitus, asiamiehiniin ulkoasiainministerion oikeudellisen osaston
ulkoasiainsthteeri Hélene Duchéne ja saman osaston apulaisosastopiillikko

Edwige Belliard,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehinidin Treasury Solicitor’s
Departmentin virkamies S. Lucinda Hudson, avustajanaan barrister Michael
Silverleaf,

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamiehinain oikeudellisen yksikon virkamie-
het Pieter van Nuffel ja Anders Christian Jessen,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Bristol-Myers Squibbin, edustajanaan asianajaja Peter-Ulrik Plesner,
Ko66penhamina; C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer
Ingelheim A/S -nimisten yhtididen, edustajanaan asianajaja Karen Dyekjar-
Hansen; Bayer Aktiengesellschaft ja Bayer Danmark A/S -nimisten yhtididen,
edustajinaan asianajajat Henrik Nebelong ja Dietrich C. Ohlgart; Paranova A/S:n,
edustajanaan asianajaja Erik B. Pfeiffer; Ranskan hallituksen, asiamiehendin ulko-
asiainministerion oikeudellisen osaston ulkoasiainsihteeri Philippe Martinet;
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamieheniin Treasury Solicitor’s
Departmentin virkamies Lindsey Nicoll, avustajanaan Michael Silverleaf, ja komis-
sion, asiamiehindin Richard Wainwright, Hans Peter Hartvig ja Barbara Barden-
hewer, esittimit suulliset huomautukset 4.10.1995 pidetyssd istunnossa,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.12.1995 pidetyssi istunnossa esittimin ratkaisueh-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

So- og Handelsretten i Kebenhavn (C-427/93 ja C-429/93) ja Hajesteret
(C-436/93) ovat esittineet yhteisdjen tuomioistuimelle 22.10.1993 (C-427/93),
21.10.1993 (C-429/93) ja 1.11.1993 (C-436/93) tekemillddn paitoksilld, jotka ovat
saapuneet yhteis6jen tuomioistuimen kirjaamoon 25.10.1993 (C-427/93),
26.10.1993 (C-429/93) ja 4.11.1993 (C-436/93), EY:n perustamissopimuksen
177 artiklan nojalla useita ennakkoratkaisukysymyksii jisenvaltioiden tavaramerk-
kilainsdidinnon lahentimisesti 21 piivini joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1, jiljempini direktiivi)
7 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta.

Nimi kysymykset on esitetty kolmen sellaisen riita-asian yhteydessi, joissa
asianosaisina ovat toisaalta lidkkeitd valmistavat yhtiét Bristol-Myers Squibb,
C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim
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A/S (jiljempind Boehringer) sekd Bayer Aktiengesellschaft ja Bayer Danmark
A/S (jaljempini Bayer) ja toisaalta Paranova A/S (jiljempini Paranova), joka tuo
Tanskaan tietty)i edelld mainittujen yhtididen valmistamia tuotteita.

Asiaan sovellettavat oikeussiinnot

Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan sellaiset jisenvaltioiden viliset tuonti-
kiellot ja -rajoitukset, jotka ovat perusteltuja teollisten ja kaupallisten oikeuksien
suojelemiseksi, ovat sallittuja, jos ne eivit ole keino mielivaltaiseen syrjintdan tai
jasenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Direktiivin 5 artiklassa, joka koskee "tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia”, saade-
tdan seuraavaa:

1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen suostumustaan kiyttimisti
elinkeinotoiminnassa:

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

b) merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on sama tal samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleisén keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltid my6s vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymista.
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3. Edelld 1 ja 2 kohdassa siddetyin edellytyksin voidaan kieltid muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai litkkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen til-
laista tarkoitusta varten merkkid kidyttien taikka palvelujen tarjoaminen tai suo-
rittaminen merkkii kiyttien;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kayttien;

d) merkin kiyttiminen litkeasiakirjoissa ja mainonnassa.

Direktiivin 7 artillassa vahvistetaan “tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammu-
misen” periaate seuraavasti:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kidyttimistd niissi tavaroissa,
jotka haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhtei-
soOssa titd tavaramerkkid kiyttaen,
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2. Mitd 1 kohdassa sdidetiin, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vas-
tustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin teh-
dain muutoksia tai niiti huononnetaan sen jilkeen, kun ne on laskettu litkkeelle.”

Nimi sidnnokset on saatettu osaksi Tanskan sisiistd oikeusjirjestystd tavaramer-

keistd, tuotenimistd ja tuoteperhettd koskevista merkeistd 6.6.1991 annetun lain nro
341 4 ja 6 pykililli.

Tosiseikat sekd ennakkoratkaisukysymykset

Bristol-Myers Squibb markkinoi eri jisenvaltioissa ladkkeitd, jotka se on itse val-
mistanut tai jotka sen osakkuusyhtié on valmistanut. Se omistaa Tanskassa rekis-
terdidyt tavaramerkit Capoten, Mycostatin, Vepesid, Vumon ja Diclocil. Capotenia
kiytetddn verenpaineen alentamiseen, ja siti myydiin tabletteina lipipainolius-
koissa. Mycostatinia kiytetdin suun sienitulehdusten hoitoon, ja sitd myyddin pul-
loissa. Vepesid on syovin hoitoon kaytettivi ladke, jota myydian lasipulloissa tai
kapseleina lipipainopakkauksissa. Vumon on myos syovin hoitoon kiytettivi
liike, joka on pakattu ampullethin. Diclocil on antibiootti, jota kiytetadn tuleh-
dusten hoitoon, ja sitd myydiin kapseleina lipipainopakkauksissa.

Boehringer valmistaa lddkkeiti Saksassa ja myy niitd kaikkialla yhteiséssi. Se on
rekisterdinyt Tanskassa Boehringer Ingelheim -tavaramerkin, joka kiinnitetddn
yleisesti kaikkiin Boehringerin lidkkeisiin, sekd Atrovent-, Berodual-, Berotec- ja
Catapresan-tavaramerkit, joita kiytetddn yksittdisten lddkkeiden tavaramerkkeini.
Atroventia, Berodualia ja Berotecid kidytetdidn keuhkoastman hoitoon, ja nnti
myydiin aerosolina. Niiti myydian katkkialla yhteisossi aerosolia sisaltivini
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inhalaattoreina, mutta tuotteissa kiytetyn vaikuttavan aineen méird vaihtelee.
Catapresania kiytetddn korkean verenpaineen hoitoon, ja sitd myyddin tabletteina
lipipainopakkauksissa.

Bayer valmistaa ja myy eri jasenvaltioissa Adalat-nimisti lidkettd; Bayer on rekis-
terdinyt tdmin tuotenimen Tanskassa, samoin kuin toiminimensi Bayer. Adalatia
kiytetadn sydin- ja verisuonitautien hoidossa. Adalatia myytiin useita vuosia Tans-
kassa 30 ja 100 tabletin pakkauksissa, joissa oli kussakin 10 tabletin lipipainolius-
koja. Vuodesta 1990 alkaen Tanskassa on myyty vain 100 tabletin pakkauksia.
Muissa jasenvaltioissa Adalatia myydiin ertkokoisissa pakkauksissa, joissa on 20,
30, 50, 60 tai 100 tablettia.

Paranova on niin sanottuna rinnakkaistuontina maahan tuotujen liikkeiden jake-
luyhtid. Se osti edelld mainittuja lidkkeita erissi jasenvaltioista, joissa niiden lidk-
keiden hinnat olivat suhteellisen halpoja (Kreikka, Yhdlstynyt kuningaskunta,
Espanja ja Portugali), ja toi nimi tuotteet Tanskaan, jossa se myi ne valmistajien
virallista hintaa alempaan hintaan saaden kuitenkin voittoa.

Tanskassa tapahtuvaa lidkkeiden myyntid varten Paranova pakkasi kaikli liskkeet
uusiin yhteniisiin ja selvisti erottuviin ulompun pakkauksun jotka olivat valkoisia
ja joissa oli virillisid raitoja; timi viritys vastasi valrmsta)len alkuperiisten pak—
kausten viritystd. Uusissa pakkauksissa oli erityisesti valmistajien tavaramerkki ja
ilmoitus siitd, ettd tuotteet olivat Bristol-Myers Squibbin, Boehringer Ingelheimin
ja Bayerin valmistamia ja Paranovan maahan tuomia ja uudelleen pakkaamia.
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Capotenin, Diclocilin, Catapresanin ja Adalatin Paranova pakkasi uudelleen eriko-
koisiin pakkauksiin. '

Bayerin kiyttimissd Adalatin tanskalaisessa pakkauksessa oli maininta ”Adalat
20 mg”. Paranova toi Adalatia maahan Kreikasta, jossa tuotetta myytiin pakkauk-
sessa, jossa oli kolme 10 tabletin lapipainoliuskaa. Paranova pakkasi tuotteen uusiin
pakkauksiin, joissa oli selostus ”Adalat retard” ja joissa oli kymmenen 10 tabletin
lipipainoliuskaa.

Ulompien pakkausten korvaamisen lisiksi Paranova teki seuraavat toimenpiteet.

Vepesidin ja Vumonin osalta Paranova otti lasipullot ja ampullit ulos vuorauksesta,
johon ne oli sijoitettu, ja kiinnitti kuhunkin pulloon ja ampulliin uuden tarran,
joka peitti valmistajan etiketin. Tahin uuteen etikettiin oli painettu Bristol-Myers
Squibbin tavaramerkki ja selvitys siitd, ettd tuotteen valmistaja on Bristol-Myers
Squibb ja sen maahantuoja ja uudelleen pakkaaja Paranova. Laikepullot ja ampullit
sijoitettiin takaisin alkuperiiseen vuoraukseen ja uuteen ulompaan pakkaukseen.
Myo6s Mycostatinin, Atroventin, Berodualin ja Berotecin osalta Paranova peitti
pullojen tai inhalaattorien alkuperiiset etiketit omalla etiketillddn, jossa oli valmis-
tajan tavaramerkki.

Paranova lutti Vepesidin, Vumonin, Berodualin ja Berotecin uusiin pakkauksiin
tanskankieliset kiyttoohjeet.
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Mycostatinin pakkauksessa Paranova korvasi alkuperdisessi pakkauksessa olleen
sumuttimen sumuttimella, joka et ollut Bristol-Myers Squibbin valmistama.

Lisiksi Paranova oli rekisterdinyt tuotteet erityislidkkeini Tanskan erityisladkkei-
den rekisteriin titd alaa koskevan Tanskan lainsdddinnon mukaisesti kayttamalla
samaa tuotenimei kuin tuotteiden valmistajat.

Bristol-Myers Squibb ja Boehringer nostivat Paranovaa vastaan kanteen Se- og
Handelsretten 1 Kobenhavnissa vaatien erityisesti, ettd vastaajan on tunnustettava
loukanneensa kantajan tavaramerkkioikeuksia kiinnittamalla kantajien tavaramerk-
kejd ilman niiden suostumusta tuotteisiin, jotka se saattaa myytiviksi, ja ettd vas-
taajaa kiellettdisiin kiinnittimasti tavaramerkkii uudelleen pakkaamiinsa ja mark-
kinoille saattamiinsa tuotteisiin.

Kansallinen tuomioistuin on piattinyt lykati asian kisittelyd ja esittdd yhteisdjen
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkatsukysymykset:

”1. Onko jisenvaltioiden tavaramerkkilainsidadinnén lihentimisesti 21 paivini
joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa
tulkittava siten, ettd jollei 7 artiklan 2 kohta sovellu kyseessi olevaan tapaukseen,
tavaramerkin haltija, joka on saattanut tavarat markkinoille tavaramerkkii kiyt-
tden, el vol estdid muuta yritystd tuomasta tavaroita toiseen jisenvaltioon markki-
noidakseen niitd samalla tavaramerkilld, vaikka tdma3 yritys on kiinnittinyt tavaroi-
den sisempain pakkaukseen etiketteji, jotka on varustettu tavaramerkilld, ja
korvannut alkuperiisen ulomman pakkauksen uudella pakkauksella, joka on varus-
tettu tavaramerkilla?
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Kysymyksessi painotetaan, ettei ennakkoratkaisua pyydeti tapaukseen, jossa
perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen perusteella voitaisiin katsoa
uudelleen pakkaamisen ja tavaramerkin kiinnittimisen olevan perusteltua
asiassa 102/77 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, vaan ennakkoratkaisupyyn-
ndssa kysytdin ainoastaan siti, onko 7 artiklan 1 kohdassa katsottava tarkoitetta-
van sen lisdksi, ettd siind vahvistetaan tavaramerkkioikeuksien sammumisen yleiset
periaatteet Euroopan yhteisdssi, my®ds sitd, ettd tavaramerkin haltijoille myonnet-
tyjd oikeuksia rajoitetaan silloin, kun kyseessi on tavaramerkin kiyttd, johon mer-
kin haltija ei ole antanut suostumustaan.

2. Jos ensimmiiseen kysymykseen vastataan myontivisti, merkitseeko direktiivin
89/104/ETY 7 artiklan 2 kohta, sitten kun se on saatettu osaksi kansallista oikeus-
Jarjestystd, sitd ettd yhteisdjen tuomioistuimen asiassa 102/77 antamassa tuomiossa
vahvistamat periaatteet ja myohemmin vakiintunut oikeuskiytint6 ovat toissijaisia,
sikili kuin oikeutta uudelleen pakkaamiseen on arvioitava ensisijaisesti mainitun
direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa vastaavien kansallisten siinnosten mukaisesti?”

Asiassa C-427/93 Se- og Handelsretten 1 Kebenhavn esitti yhteiséjen tuomiois-
tuimelle seuraavat kaksi ennakkoratkaisukysymysti:

3, Jos oletetaan, ettd direktiivin 7 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on sallia rin-
nakkaistuojien suorittama tavaramerkkien uudelleen kiinnittiminen, voidaanko
tavaroiden uudelleen pakkaamisen katsoa olevan 7 artiklan 2 kohdan mukainen
’perusteltu aihe’?

Onko silld merkitystd, ettd juuri ulompi pakkaus on vaihdettu ja uudelleen mer-
kitty eiki sisemmille pakkaukselle ole tehty mitiin?

4. Kun perustamlssopxmuksen 36 artiklan toisen virkkeen sisiltimi poikkeus-
sainnds ja yhteisjen tuomioistuimen asiassa 102/77 omaksuma kanta otetaan
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huomioon, miki on luonteenomaista tietyn tuotteen markkinoiden jakamiselle ja
mitki tekijit on otettava huomioon arvioitaessa sitd, onko jisenvaltioiden viliset
markkinat tietyn tuotteen osalta jaettu tavaramerkin haltijan kiyttimin myyntijar-
jestelman avulla?”

Bayer nosti kanteen Paranovaa vastaan Sg- og Handelsretten 1 Kebenhavnissa, joka
hylkasi kanteen. Kantaja nosti timin jalkeen kanteen Hejesteretissi, joka esitti
yhteiséjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1. Onko tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa sitd, ettd rinnakkaistuoja osit-
tain tai kokonaan vaihtaa tuotteiden alkuperiisen pakkauksen uuteen ja varustaa
pakkauksen tavaramerkilld, arvioitava kansallisessa tavaramerkkioikeudessa pelkas-
tddn jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidintojen lihentimisestd 21 pdivdni joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 ja
2 kohdan kannalta vai myos EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmaiisen
ja toisen virkkeen kannalta?

2. Onko silld merkitysta, ettd kyseessi olevien tavaroiden markkinoiden viitetiin
olevan keinotekoisesti jaetut, kun arvioidaan niitd oikeudellisia toimenpiteiti, joi-
hin tavaramerkin haltija voi ryhtya?

Jos jilkimmiiseen kysymykseen vastataan myontivisti, tuomioistuinta pyydetiin
yksil6imidin kyseisten oikeudellisten toimenpiteiden vaikutusten ulottuvuus.

3. Jos toiseen kysymykseen vastataan myontavasti, vaikuttaako tavaramerkin hal-
tijan oikeuksiin se, ettd timi oli mahdollisesti aikonut jakaa markkinat tai hyo-
dyntdi timinkaltaista markkinoiden jakamista?
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Yhteis6jen tuomioistuinta pyydetddn tarvittaessa tismentimiin, miten myonteinen
vastaus vaikuttaisi kyseisiin oikeuksiin.

4. Onko rinnakkaistuojan niytettdvd toteen tal muuten osoitettava kolmannessa
kysymyksessa tarkoitetun tavaramerkin haltijan aikomuksen olemassaolo tai se,
ettei tillaista atkomusta ollut?

5. Onko ensimmiisessi kysymyksessi kuvattu tuotteen varustaminen uudelleen
tavaramerkilld sellaisenaan direktiivin 7 artiklan mukainen riittivin ’perusteltu
athe’ vai pitddké tavaramerkin haltijan lisiksi esittid nidytt6i muista seikoista,
kuten esimerkiksi siitd, ettd tavarat ovat rinnakkaistuojan markkinoille saattamina
laadultaan huonompia tai niiti on muutettu?”

Nimi asiat yhdistettiin yhteisdjen tuomioistuimen presidentin 18.11.1993 anta-
malla mairaykselld kirjallista ja suullista kisittelyd sekd tuomion julistamista var-
ten.

Direktiivin 7 artiklan soveltaminen

Astassa C-436/93 esitetyssd ensimmaiisessd ennakkoratkaisukysymyksessa Hejeste-
ret kysyy pddasiassa sitd, onko tapausta, jossa tavaramerkkioikeuden haluja vetoaa
oikeuteensa estizkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka
tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jisenvaltiossa tai joka on
saatettu markkinoille toisessa jisenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella,
kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittinyt sithen uudelleen
tavaramerkin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, tarkasteltava kansallisen
tavaramerkkilainsiadinnon ja direktiivin 7 artiklan perusteella vai onko tissid
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tarkastelussa otettava edelli mainittujen sdinnosten lisiksi huomioon perustamis-
sopimuksen 36 artikla.

Tiamin osalta on syyti palauttaa mieleen ensiksikin, ettd kun yhteisén direktiiveissi
siidetdin tarvittavista yhdenmukaistamistoimenpiteistd 36 artiklassa tarkoitettujen
etujen suojaamiseksi, kaikkia niihin liittyvid kansallisia toimenpiteitd on tarkastel-
tava naiden direktiivin siinnosten valossa eitkd perustamissopimuksen 30 ja
36 artiklan valossa (ks. tiltd osin asia 5/77, Tedeschi, tuomio 5.10.1977, Kok. 1977,
s. 1555, 35 kohta; asia 227/82, Van Bennekom, tuomio 30.11.1983, Kok. 1983,
s. 3883, 35 kohta; asia C-37/92, Vanacker ja Lesage, tuomio 12.10.1993, Kok. 1993,
s. [-4947, 9 kohta; asia C-323/93, Centre d’insémination de la Crespelle, tuomio
5.10.1994, Kok. 1994, s. 1-5077, 31 kohta).

Tamin jilkeen on syytd huomata, etti direktiivin 7 artiklassa, joka on sanamuodol-
taan yleinen, sddnnellddn tyhjentivisti tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien sam-
mumista yhteiséssa markkinoille saatettujen tuotteiden osalta. Timin vuoksi timin
alan kansallisia siinnéksii on tarkasteltava 7 artiklan valossa.

Direktiivid, kuten kaikkea johdettua oikeutta, on kuitenkin tulkittava tavaroiden
vapaata litkkuvuutta koskevien perustamissopimuksen miirdysten ja erityisesti
36 artiklan valossa (ks. tilti osin asia C-47/90, Delhaize ja Le Lion, tuomio
9.6.1992, Kok. 1992, s. I-3669, 26 kohta, ja asia C-315/92, Verband Sozialer Wett-
bewerb, tuomio 2.2.1994, Kok. 1994, s. 1-317, 12 kohta).

Tdmin vuoksi ensimmiiseen asiassa C-436/93 esitettyyn kysymykseen on syyti
vastata, ettd sitd, ettd tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa oikeuteensa estiikseen
maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on
saattanut markkinoille toisessa jisenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toi-
sessa jisenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on
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pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittinyt sithen uudelleen tavaramerkin ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta, on tarkasteltava seki kansallisen tavaramerkki-
lainsdddinnon ettd direktiivin 7 artiklan perusteella, ja niitd siinnoksid on tulkit-
tava perustamissopimuksen 36 artiklan valossa.

Direktiivin 7 artiklan 1 kohdan tulkinta

Asioissa C-427/93 ja C-429/93 esitetyssd ensimmiisessi kysymyksessi Se- og
Handelsretten 1 Kebenhavn kysyy pddasiassa sitd, onko direktiivin 7 artiklan
1 kohdan kanssa ristiriidassa se, ettd tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa muissa
kuin timin sidnnoksen 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeuteensa estiik-
seen maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on
saattanut markkinoille toisessa jisenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toi-
sessa jasenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, vaikka maahantuoja on
pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittinyt sithen uudelleen tavaramerkin ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta.

Tamin osalta on ensiksikin syyti palauttaa mieleen, ettid direktiivin 7 artiklan
1 kohdan mukaan tavaramerkin haltija el saa kieltid tavaramerkin kiyttimistd
niissi tavaroissa, jotka haltija tai joku muu hinen suostumuksellaan on saattanut
markkinoille yhteisossa tita tavaramerkkid kiyttden.

Timi sdinnés on muotoiltu siten, ettd se vastaa yhteisdjen tuomioistuimen sellai-
sissa tuomioissa kiyttimii sanamuotoa, joissa on perustamissopimuksen 30 ja
36 artiklaa tulkittaessa hyviksytty yhteisén oikeudessa periaate tavaramerkkiin
kuuluvien oikeuksien sammumisesta. Siina myos toistetaan yhteisdjen tuomioistui-
men oikeuskiytintoi, jonka mukaan jisenvaltion lainsiidinndn mukaan suojatun
tavaramerkkiotkeuden haltija ei voi vedota tihin lainsidadint66n estddkseen
sellaisen tuotteen tuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se itse on saattanut
markkinoille toisessa jasenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jisen-
valtiossa sen suostumuksella (ks. erityisesti asia 16/74, Winthrop, tuomio
31.10.1974, Kok. 1974, s.1183, 7—I11 kohta; asia C-10/89, HAG, tuomio
17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 12 kohta, jiljempini asia HAG II; asia C-9/93,
IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomio 22.6.1994, Kok. 1994,
s. 1-2789, 33 ja 34 kohta).
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Piiasian kantajat ja Saksan hallitus ovat kuitenkin katsoneet, ettd direktiivin
7 artiklan 1 kohdassa annetaan rinnakkaistuojalle ainoastaan oikeus myydi tuotteet
siind muodossa, jossa tavaramerkin haltija on saattanut ne markkinoille toisessa
jisenvaltiossa. Tavaramerkin haltijan direktiivin 5 artiklan mukainen yksinoikeus
kiinnittia tavaramerkki tuotteeseen ei sammu. Tavaramerkin haltijalla on siis
oikeus kieltdi tavaramerkin kiinnittiminen uudelleen pakattuihin tuotteisiin myds
muissa kuin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeustapauksissa.

Tatd viitettd el voida hyviksyi.

Perustamissopimuksen 36 artiklaa koskevan yhteisjen tuomioistuimen oikeuskiy-
tinnén mukaan tavaramerkin haltijan yksinoikeuden kiinnittid tavaramerkki tuot-
teeseen on tietyissd tapauksissa katsottava sammuneen, jotta maahantuoja voisi
saattaa tdlli tavaramerkilli markkinoille tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on
saattanut markkinoille toisessa jasenvaltiossa tai jotka on saatettu toisessa jasenval-
tiossa markkinoille tavaramerkin haltijan suostumuksella (ks. tiltd osin asia 102/77,
Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139; asia 3/78, American
Home Products, tuomio 10.10.1978, Kok. 1978, s.1823; sekid yhdistetyt asiat
C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel, Kok. 1996, s. I-3603, ja
asia C-232/94, MPA Pharma, Kok. 1996, s. I-3671, joissa my8s annetaan tuomio
tinaan).

Sen teorian hyviksyminen, jonka mukaan 7 artiklan 1 kohdan mukaista sammu-
misperiaatetta el voida soveltaa silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen
uudelleen ja kiinnittinyt sithen tavaramerkin, merkitsisi perustamissopimuksen 30
ja 36 artiklaan perustuvien periaatteiden olennaista muuttamista.

Mikidn seikka ei tue sitd, etti direktiivin 7 artiklan tarkoituksena on rajoittaa
timin oikeuskiytinnon ulottuvuutta. Tillaista vaikutusta ei voitaisikaan hyviksyi
ottacn huomioon sen, ettd direktiivilld ei voida perustella yhteisén sisiisen kaupan
esteitd, jos timi ei ole sallittua perustamissopimuksessa. Yhteis6jen tuomioistui-
men oikeuskdytinnon mukaan mairillisten rajoitusten seki niiti vaikutukseltaan
vastaavien toimenpiteiden kielto ei koske ainoastaan kansallisia toimenpiteitd vaan
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my0s yhteisdjen toimielinten toimenpiteitd (ks. viimeksi asia C-51/93, Meyhui,
tuomio 9.8.1994, Kok. 1994, s. 1-3879, 11 kohta).

Timin vuoksi asioissa C-427/93 ja C-429/93 esitettyyn ensimmaiseen kysymyk-
seen on syyta vastata, ettd direktiivin 7 artiklan 1 kohdan kanssa ristiriidassa on se,
ettd tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa muissa kuin timin siinnoksen 2 koh-
dassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeuteensa estiikseen maahantuojaa saattamasta
markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa
jasenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jisenvaltiossa tavaramerkin
haltijan suostumuksella, vaikka maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja
kiinnittinyt sithen uudelleen tavaramerkin ilman tavaramerkin haltijan suostu-
musta.

Direktiivin 7 artiklan 2 kohdan tulkinta

Kansalliset tuomioistuimet pyytivit asioissa C-427/93 ja C-429/93 esitetyssi toi-
sessa kysymyksessd, asiassa C-427/93 esitetyissa kolmannessa ja neljinnessi kysy-
myksessd sekd asiassa C-436/93 esitetyissi toisessa, kolmannessa, neljinnessi ja
viiddennessid kysymyksessi paaasmlhsestl tismentimdin niitd edellytyksid, joiden
vallitessa tavaramerkin haltija voi estda direktiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla maa-
hantuojan uudelleen pakkaaman sellaisen lidkkeen muun myodhemmin markki-
noille saattamisen, johon maahantuoja on kiinnittinyt uudelleen tavaramerkin.
Timin osalta kansalliset tuomioistuimet kysyvit erityisesti, liittyyké perustamis-
sopimuksen 36 artiklaa koskeva oikeuskdytint6 direktiivin 7 artiklan 2 kohdan
soveltamiseen. Yhteis6jen tuomioistuimelta kysytdin, miki on yhteisojen tuomio-
istuimen oikeuskdytdnnossd vahvistettujen kasitteiden “markkinoiden keinotekoi-
nen jakaminen” ja ”tuotteen alkuperdisen laadun muuttuminen” merkitys ja
sisalto.

Direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija voi vastustaa
tavaroiden my6hempii markkinoille saattamista, jos tihdn on perusteltua athetta
ja erityisesti jos tavaroiden laatua on muutettu sen jilkeen kun ne on saatettu
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markkinoille. Ilmaisu "erityisesti” osoittaa, ettd esitetty tapaus on ainoastaan esi-
merkinomainen.

On todellakin otettava huomioon, etti direktiivin 7 artiklan ja perustamissopimuk-
sen 36 artiklan tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa kos-
kevat ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavan-
laatuiset intressit siten, ettd niitd kahta asiaa koskevia miiriyksii ja sidinnoksid,
joilla pyritdin samaan lopputulokseen, on sovellettava samalla tavalla.

Tamin vuoksi sen mairittimiseksi, voiko tavaramerkin haltija direktiivin 7 artiklan
2 kohdan nojalla estda sellaisten uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saat-
tamisen, joihin tavaramerkki on kiinnitetty uudelleen, on syytd tarkastella perus-
tamissopimuksen 36 artiklaa koskevaa yhteisojen tuomioistuimen oikeuskaytiantod.

Yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan 36 artiklassa sallitaan poik-
keaminen tavaroiden vapaan litkkuvuuden periaatteesta yhteismarkkinoilla ainoas-
taan silloin jos poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi,
jotka koskevat kyseisii teollisia tai kaupallisia oikeuksia.

Yhteis6jen tuomioistuin on vahvistanut, etti tavaramerkkioikeus on olennainen
osa perustamissopimuksessa tavoiteltua vairistymattomin kilpailun jirjestelmai.
Tdssd jdrjestelmissd yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tuotteidensa
tai palvelujensa laadun perusteella, ja timi on mahdollista ainoastaan, jos on ole-
massa erottelukykyisii merkkeja, joiden avulla kukin tuote voidaan tunnistaa. Jotta
tavaramerkki voisi toimia tillaisena merkkini, sen on oltava takeena siiti, etti
kaikki tavaramerkilld varustetut tavarat on valmistettu tietyn yhden yrityksen val-
vonnassa, joka vastaa niiden laadusta (em. asia HAG II, tuomion 13 kohta, ja em.
asia THT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 37 ja 45 kohta).
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Timin vuoksi, kuten yhteisdjen tuomioistuin onkin useaan kertaan vahvistanut,
tavaramerkkioikeuden ydinsisilténd on taata tavaramerkkioikeuden haltijalle
yksinoikeus tavaramerkin kiyttimiseen saatettaessa tuote ensimmiisen kerran
markkinoille ja suojata tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisi-
vat kiyttad vdirin tavaramerkin mainetta ja asemaa markkinoilla myymailld tuot-
teita, jotka on asiattomasti varustettu tillaisella tavaramerkilld (ks. erityisesti em.
asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta; asia 1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981,
Kok. 1981, s. 2913, 7 kohta; em. asia HAG II, tuomion 14 kohta; em. asia IHT
Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 33 kohta).

Tamin vuoksi on syytd huomata, kuten edelli on todettu, ettd jisenvaltion lainsii-
dinn6én mukaan suojattu tavaramerkin haltija ei voi vedota tihin lainsiidint$on
estiikseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se
on itse saattanut markkinoille toisessa jisenvaltiossa tai joka on saatettu markki-
noille toisessa jasenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella (ks. erityisesti
em. asia Winthrop, tuomion 7—11 kohta; em. asia HAG II, tuomion 12 kohta ja
em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 33 ja 34 kohta).

Tavaramerkkioikeuden tavoitteena ei ole sen salliminen, ettid tavaramerkin haltijat
jakavat kansalliset markkinat, eiki siten jasenvaltioiden vililld mahdollisesti olevien
hintaerojen ylldpitimisen edistiminen. On totta, ettd erityisesti lddkemarkkinoilla
tallaiset hintaerot saattavat johtua sellaisista tekijoisti, jothin tavaramerkin haltijat
etvit voi millddn tavalla vaikuttaa, kuten enimmiishintojen vahvistamista koske-
vista eri jisenvaltioiden poikkeavista siinnoksisti, lidkkeiden tukkukauppiaiden
voittomarginaalista tai sairausvakuutusjirjestelmin mukaisten sairauskuluista mak-
settavien korvausten enimmaismairistd. Yhden jisenvaltion hintoja koskevan
muista poikkeavan lainsiddinnén aiheuttamien vidristymien korjaaminen on
yhteison tehtava, eikd niitd voida yrittdd korjata siten, ettd toisissa jisenvaltioissa
otetaan kiyttddn tavaroiden vapaata litkkuvuutta koskevien siintojen vastaisia
saanndksid (ks. erityisesti em. asia Winthrop, tuomion 16 ja 17 kohta).

Jotta voitaisiin vastata sithen, kisittidko tavaramerkin haltijalle annettu yksinoi-
keus oikeuden estii sen, etti muu yritys kidyttdi tavaramerkkid pakattuaan
tuotteen uudelleen, on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtivi sen
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takaajana, ettd kuluttaja tai loppukiyttdji voi olla varma tavaramerkilld varustetun
tuotteen alkuperistd ja erottaa tuotteen toisista tuotteista sekoittamatta sitd nithin.
Tami alkuperin takaaminen tarkoittaa sitd, ettd kuluttaja tai loppukidyttdja voi olla
varma siit, ettd tuotteen sen alkuperiisessd muodossa hankkinut muu yritys ei ole
muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle tai loppukiytta-
jille tarjottua, tavaramerkilld varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saatta-
mista (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, ja em. asia Pfizer, tuomion

8 kohta).

Tamin vuoksi tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estdi kaikenlainen timin tava-
ramerkin kdyttiminen, joka saattaisi vadristdd sithen liittyvdi alkuperin takaamista,
kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisiltéon, ja timin oikeuden suojaamiseksi
saattaa olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan liikkkuvuuden perusperiaatteesta
(em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, ja em. asia Pfizer, tuomion

9 kohta).

Edelld mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa yhteisdjen
tuomioistuin totesi, ettd niiden periaatteiden mukaisesti perustamissopimuksen
36 artiklaa on sovellettava siten, ettd tavaramerkkioikeuden haltija voi vedota
oikeuteensa estiikseen maahantuojaa saattamasta markkinoille sellaista tuotetta,
jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jisenvaltiossa tai joka
on saatettu markkinoille toisessa jisenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuk-
sella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen uuteen pakkaukseen,
johon on kiinnitetty uudelleen tavaramerkki, jollei

— niytetd toteen, ettd tavaramerkkioikeuden haltija kiyttii oikeuttaan omaksu-
mansa myyntijirjestelmin huomioon ottaen siten, etta se johtaa jasenvaltioiden
markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen;

— osoiteta, ettd uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut tuotteen alkuperiisti
laatua;
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— tavaramerkin haltijalle ole ilmoitettu etukiteen uudelleen pakatun tuotteen
markkinoille saattamisesta ja

— uudessa pakkauksessa todeta, kuka on pakannut tuotteet uudelleen.

Timin oikeuskdytinnon mukaisesti direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa on siis tulkittava
siten, ettd tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estdd liizkkeen myohemmin
markkinoille saattamisen, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja
kiinnittinyt sithen uudelleen tavaramerkin, jolleivit edelli mainitussa asiassa
Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa mainitut nelji edellytysti tiyty.

Tatd otkeuskiytintod on kuitenkin tismennettivi, kun tarkastellaan nyt kisitelta-
vini olevissa asioissa esitettyji viitteitd sekd viitteitd, jotka esitettiin asioissa
C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel, Kok. 1996, s. 1-3603, ja
asiassa C-232/94, MPA Pharma, Kok. 1996, s. I-3671, joissa myos annetaan tuomio
tindin.

Jasenvaltioiden vilisten markkinoiden keinotekoinen jakaminen

Timin osalta on syyti todeta, ettd tapaus, jossa tavaramerkin haltja kiyttdd tava-
ramerkkioikeuttaan estadkseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tilld tava-
ramerkilli varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jasenvaltioiden
vilisten markkinoiden jakamiseen erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on
saattanut markkinoille eri jisenvaltioissa saman lddkkeen erilaisessa pakkauksessa ja
silloin kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jisenvaltioon ja saattaa sielld mark-
kinoille tuotetta siini muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut mark-
kinoille toisessa jasenvaltiossa.

Tamian vuoksi tavaramerkin haltija ei voi estdd tuotteen pakkaamista uudelleen
uuteen ulompaan pakkaukseen, kun tavaramerkin haltijan siini jasenvaltiossa kiyt-
timiai pakkauskokoa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ei voida saattaa
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markkinoille tuontijisenvaltiossa esimerkiksi sen vuoksi, ettd kansallisten sidinnos-
ten tai kansallisen kiytinnén mukaan sallitaan vain tietty pakkauskoko, tai sen
vuoksi, etti sairausvakuutussiinnosten mukaan sairauskulujen korvaaminen on
sidoksissa pakkauksen kokoon, taikka sellaisen vakiintuneen lidkemairdyskiy-
tannén vuoksi, joka perustuu muun muassa lidketieteen asiantuntijoiden ja
satrausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin.

Tamin osalta on syyti tismentdd, ettd silloin kun tavaramerkin haltija kiyttad
useita erilaisia tuontijisenvaltion voimassa olevien siinndsten ja kiytintojen
mukaisia pakkauskokoja, uudelleen pakkaamisen tarvetta ei voida kiistdid ainoas-
taan silli perusteella, etti todetaan, ettd jotakin naistd pakkauskoista markkinoi-
daan myos vientijisenvaltiossa. Markkinoiden jakamisesta olisi kyse, jos maahan-
tuoja voisi markkinoida tuotetta ainoastaan tietylli tuontijisenvaltion
markkinoiden rajoitetulla alueella.

Sitd vastoin tavaramerkin haltija voi estdi tuotteen pakkaamisen uuteen ulompaan
pakkaukseen silloin kun maahantuoja pakkaa tuotteet, jotka voidaan saattaa tuon-
tijasenvaltiossa markkinoille, siten ettd se kiinnittdd alkuperiiseen ulompaan tai
sisempiin pakkaukseen uuden etiketin tuontijisenvaltion kielelld ja lisii sithen
uudet kiyttoohjeet tai tietoja tuontijasenvaltion kielelld tai korvaa sellaisen pak-
kauksen lisini olevan tuotetta tiydentidvin esineen, jota ei voida hyviksyi tuonti-
jasenvaltiossa, vastaavalla hyviksytylla esineella.

Jasenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estii tavaramerkilli
varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan
rajoittaa ainoastaan jos maahantuojan tekemi uudelleen pakkaaminen on tarpeen,
jotta tuotteet voitaisiin ‘saattaa markkinoille tuontijisenvaltiossa.
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Lopuksi on syytd tdsmenté, ettd toisin kuin pddasian kantajat viittivit, yhteisSjen
tuomioistuimen kiyttima termi “markkinoiden keinotekoinen jakaminen” ei tar-
koita sitd, ettd maahantuojan on osoitettava, ettd saattaessaan markkinoille saman
tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jisenvaltioissa tavaramerkin haltija on tietoi-
sesti pyrkinyt jisenvaltioiden vilisten markkinoiden jakamiseen. Tismentiessiin,
ettd markkinoiden jakamisen on oltava keinotekoinen, yhteisdjen tuomioistuin on
halunnut korostaa sitd, etti tavaramerkin haltija voi aina vedota tavaramerkkioi-
keuteensa estadkseen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen sil-
loin kun timi on perusteltua tavaramerkin keskeisen tehtivin suojaamiseksi, jol-
loin tistd atheutuvaa markkinoiden jakamista ei voida pitad keinotekoisena.

Tuotteen alkuperdisen laadun muuttaminen

Tamin osalta on syytd tdsmentda paaasian kantajien esittimien viitteiden valossa
ensiksikin, ettd tuotteen alkuperiisen laadun muuttaminen viittaa pakkauksessa
olevan tuotteen laatuun.

Tavaramerkkioikeuden haltija voi siis estdd sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka
voi saattaa pakkauksessa olevan tuotteen alttiiksi sellaiselle kisitrelylle tai sellaisille
vaikutuksille, jotka saattavat muuttaa tuotteen alkuperiista laatua. Sen mairittimi-
seksi, onko tisti kyse, on syytd ottaa huomioon tuotteen luonne ja tapa, jolla tuote
on pakattu uudelleen, kuten yhteis6jen tuomioistuin totesi edelld mainitussa asiassa
Hoffmann-La Roche annetun tuomion 10 kohdassa.

Edelld mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion samasta kohdasta
kiy ilmi, ettd lidkeaineiden osalta uudelleen pakkaamisen on katsottava tehdyn
sellaisissa olosuhteissa, jotka eivit muuta tuotteen alkuperiista laatua, kun tavara-
merkin haltija on esimerkiksi saattanut tuotteen markkinoille kaksinkertaisessa
pakkauksessa ja kun uudelleen pakkaaminen koskee vain tuotteen ulompaa
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pakkausta sisemmin pakkauksen jiddessi koskematta taikka kun viranomainen
valvoo uudelleen pakkaamista varmistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu.

Timin mkeuskaytannon mukaan pelkistdin se, ettd lipipainoliuskat, pullot, lasi-
pullot ampullit tai inhalaattorit otetaan alkuperdisesti ulommasta pakkauksesta ja
sijjoitetaan uuteen ulompaan pakkaukseen, e1 muuta pakkauksessa olevan tuotteen
alkuperiisti laatua.

Piiasian kantajat ovat kuitenkin viittineet, ettd jopa tillaisessa pakkaamisessa saa-
tetaan tuotteen alkuperiistd laatua muuttaa. Esimerkiksi lipipainopakkaukset,
jotka ovat perdisin eri alkuperiisistd pakkauksista ja jotka pakataan samaan ulom-
paan pakkaukseen, voivat olla eri tuotantoeristd, ja niissa saattaa olla eri vanhentu-
misajat; on my6s mahdollista, ettd nim3 tuotteet ovat varastoituina liian pitkiin tai
ettd uudelleen pakkaaminen vahingoittaa valolle herkkii tuotteita.

Tatd viditettd ei voida hyviksyd. Ei voida hyviksyi sellaista nikemysti, jonka
mukaan tavaramerkin haltija voisi jokaisen hypoteettisen virheen vaaran perusteella
estid katken ldikkeiden uudelleen pakkaamisen uusiin ulompiin pakkauksiin.

Mikiin ei myoskiin tue sitd olettamusta, ettd pakkauksessa olevan tuotteen alku-
periisti laatua vilittémaisti muutetaan, kun pulloihin, lasipulloihin, ampulleihin tai
inhalaattoreihin kiinnitetddn tarra tai kun pakkaukseen lisitddan uudet kiyttoohjeet
tai tietoja tuontijisenvaltion kielelld tai jos sithen lisitidin tiydentivi esine, kuten
sumutin, joka el ole tavaramerkin haltijan valmistama.
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On kuitenkin myonnettivi, ettd pakkauksessa olevan tuotteen alkuperiinen laatu
saattaa muuttua valillisesti, kun

— uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus tai uudet kiyttoohjeet
tai tiedot eivit sisilld tiettyjd tarkeitd tietoja tai niissi on epitarkkoja tietoja
tuotteen luonteesta, koostumuksesta, vatkutuksista, kiytosti tai siilyvyydests,
tal

— maahantuojan pakkaukseen lisiimi tiydentivi esine, joka on tarkoitettu tuot-
teen ottamiseen tai annosteluun, el ole valmistajan tarkoittaman kiyttotavan tai
annostuksen mukainen.

Kansallisen tuomioistuimen tehtdvinid on arvioida, onko tisti kyse, vertailemalla
tuotetta erityisesti tavaramerkin haltijan tuontijisenvaltiossa markkinoille saatta-
maan tuotteeseen. Ei voida kuitenkaan sulkea pois siti mahdollisuutta, ettd maa-
hantuoja voisi esittad joitakin tiydentivii tietoja, kunhan nimi tiedot eivit ole ris-
tiriidassa tavaramerkin haltijan tuontijisenvaltiossa esittimien tietojen kanssa; timi
vaatimus tdyttyy esimerkiksi silloin kun on kyse poikkeavista tiedoista, jotka joh-
tuvat tavaramerkin haltijan vientijisenvaltiossa kayttimistd pakkauksesta.

Muunt edellytykset, jotka rinnakkaistuojan on tiytettdvi

Jos uudelleen pakkaaminen tehdiin siten, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alku-
perdinen laatu muutu, tavaramerkin tehtivi alkuperin takaajana on suojattu. Tal-
16in kuluttajaa tai loppukiyttdjid ei johdeta harhaan tuotteiden alkuperin osalta,
vaan hin todellakin saa ainoastaan niiti tuotteita, jotka on valmistettu tavaramer-
kin haltijan valvonnassa.
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On kuitenkin syytd todeta, ettd jos tillaisessa tilanteessa on tavaroiden vapaan liik-
kuvuuden turvaamiseksi valttamitontd paatyd siihen, ettd tavaramerkin haltija ei
voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estiikseen tavaramerkilliin varustettujen,
maahantuojan uudelleen pakkaamien tuotteiden markkinoille saattamisen, se tar-
koittaa my0s sitd, ettdi maahantuojalla on kiytdssian oikeus, joka on yleensi
varattu tavaramerkin haltijalle.

Tavaramerkin haltijan intressien suojaamiseksi tavaramerkkioikeuden haltqana ja
tavaramerkin suojaamiseksi vdirinkdytoksiltd timi oikeus on syytd antaa vain jos
maahantuoja tdyttdd tietyt muut vaatimukset, kuten yhteisojen tuomioistuin on
todennut edelli mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa.

Ottaen huomioon sen, ettd on tavaramerkin haltijan edun mukaista, etta kulutta-
jalle tai loppukayttijille ei anneta sellaista kuvaa, ettid tavaramerkin haltija vastaisi
uudelleen pakkaamisesta, pakkauksessa on ilmoitettava, kuka on pakannut tavaran
uudelleen.

Kuten yhteisdjen tuomioistuin on jo tismentinyt, timin on kiytivi selvisti ilmi
uudelleen pakatun tuotteen ulommasta pakkauksesta (em. asia Hoffmann-La
Roche, tuomion 12 kohta ja em. asia Pfizer, tuomion 11 kohta). Kuten julkisasia-
mieskin on todennut ratkaisuehdotuksensa 128 kohdassa, timi tarkoittaa siti, etti
kansallisen tuomioistuimen tehtivini on arvioida sité, onko timi selvitys sellainen,
etti normaalin nikékyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella
sen ymmartaa.

Sitd vastoin ei voida vaatia, ettd pakkauksessa nimenomaisesti mainittaisiin, etti
uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, koska
tillaisen maininnan voisi ymmartdi tarkoittavan siti, kuten julkisasiamieskin on
todennut ratkaisuehdotuksensa 88 kohdassa, etti uudelleen pakattu tuote ei ole
tdysin asianmukainen.
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Kuitenkin silloin kun rinnakkaistuoja on lisinnyt pakkaukseen tiydentivin esi-
neen, joka ei ole tavaramerkin haltijan valmistama, on valvottava, etti timin
tiydentivin tuotteen alkupera ilmoitetaan silli tavoin, ettei siitd mitenkdin saa sel-
laista kuvaa, ettd tavaramerkin haltija vastaisi siita.

On myos syytd todeta, kuten edelld mainitussa asiassa Phizer annetun tuomion 11
kohdassa todetaan, etti voidaan vaatia, ettd ulommassa pakkauksessa on ilmoitet-
tava selvisti, kuka tuotteen on valmistanut, koska valmistajan edun mukaista voi
olla, ettei kuluttaja tai loppukayttdji luule, etti maahantuoja on tavaramerkin hal-
tija ja ettd tuote on valmistettu timin valvonnassa.

Vaikka pakkauksessa olisikin merkinta siitd, kuka tuotteen on pakannut uudelleen,
e1 voida sulkea pois sitd mahdollisuutta, etti tavaramerkin maine ja siten my®os
tavaramerkin haltijan maine saattavat kuitenkin kirsid uudelleen pakatun tuotteen
riittdmattémastd ulkoasusta. Tallaisissa tapauksissa tavaramerkin haltijalla on lain-
mukainen tavaramerkkioikeuden erityistehtivdin liittyvd intressi estii tuotteen
markkinoille saattaminen. Sen arvioimiseksi, saattaako uudelleen pakatun tuotteen
ulkoasu vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on otettava huomioon tuotteen
luonne ja ne markkinat, joille se on tarkoitettu myytivikst.

On todettava, etti liikeala on erityisen arkaluontoinen ja kansalaiset ovat erityisen
tarkkoja ndiden tuotteiden laadusta ja siitd, etteivit tuotteet ole vahingoittuneet;
tuotteen ulkoasu saattaa myos vaikuttaa kansalaisten luottamukseen edelld mainit-
tuihin tekijothin. Timin vuoksi viallinen, huonolaatuinen tai epimairiinen ulkoasu
saattaa vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

Vaatimukset, jotka uudelleen pakatun tuotteen ulkoasun on tiytettivi, vaihtelevat
sen mukaan, onko kyse tuotteesta, joka myydiidn sairaalaan, vai tuotteesta, joka
myydiin apteekkien vilitykselld kuluttajille. Ensimmiisessi tapauksessa ldikkeen
antavat potilaille alan ammattilaiset, joille tuotteen ulkoasulla ei ole juurikaan
merkitystd. Jalkimmiisessi tapauksessa tuotteen ulkoasulla on selvisti suurempi
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merkitys kuluttajalle, vaikka reseptiliikkeiden osalta ladkirin miirdys itsessdin on
omiaan saamaan kuluttajan luottamaan tietyssd mdirin tuotteen laatuun.

Lopuksi voidaan todeta, kuten yhteiséjen tuomioistuin totesi asiassa Hoffmann-La
Roche antamassaan tuomiossa, ettd tavaramerkin haltjjalle on ilmoitettava etuka-
teen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille. Lisiksi tavaramerkin
haltija voi vaatia, ettd maahantuoja toimittaa sille niytteen uudelleen pakatusta
tuotteesta ennen tuotteen markkinoille saattamista, jotta se vo1 varmistua siiti, ettel
uudelleen pakkaamista ole tehty siten, ettd se muuttaa suoraan tai valillisesti tuot-
teen alkuperdisti laatua vaan siten ettd tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen
jalkeen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin haltijan mainetta. Lisdksi téllai-
nen vaatimus mahdollistaa sen, ettd tavaramerkin haltija voi paremmin suojautua
vairentdjien toiminnalta.

Ottaen huomioon kaikki edelld esitetyt nikokohdat on syyti vastata asioissa
C-427/93 ja C-429/93 esitettyyn toiseen ennakkoratkaisukysymykseen, asiassa
C-427/93 esitettythin  kolmanteen ja neljinteen kysymykseen sekd asiassa
C-436/93 esitettyihin toiseen, kolmanteen, neljinteen ja viidenteen kysymykseen,
etti direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, etti tavaramerkin haltija voi
lainmukaisesti estdd lidkkeen mychemmin markkinoille saattamisen silloin kun
maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittanyt sithen tavaramerkin,
jollei

— ndytetd toteen, ettd tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija kayttaa tavara-
merkkioikeuttaan estidkseen tilli tavaramerkilld varustettujen, uudelleen
pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jisenvaltioiden markki-
noiden keinotekoiseen jakamiseen. Tdstid on kyse erityisesti silloin kun tavara-
merkin haltija on saattanut markkinoille saman liikkeen erilaisissa pakkauk-
sissa eri jdsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemi uudelleen
pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille
tuontijisenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdiin
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niin, ettei tuotteen alkuperdinen laatu muutu. Sitd vastoin timi edellytys ei tar-
koita sitd, ettd olisi nidytettdvi toteen, ettd tavaramerkin haltija on tietoisesti
pyrkinyt jakamaan jisenvaltioiden viliset markkinat;

— osoiteta, etti uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan
tuotteen alkuperiistd laatua. Tidstd on kyse erityisesti silloin, kun maahantuoja
tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteiti, joilla ei voida vatkuttaa alkuperiiseen
laatuun, kuten ottaa lipipainoliuskat, pullot, lasipullot, ampullit tai inhalaattorit
alkuperiisesti ulommasta pakkauksestaan ja sijoittaa ne uuteen ulompaan pak-
kaukseen tai kiinnittii tuotteen sisempéin pakkaukseen tarran taikka lisid pak-
kaukseen uudet kiyttdohjeet tai uusia tietoja taikka lisii pakkaukseen tiyden-
tivin esineen. Kansallisen tuomioistuimen tehtivini on varmistaa, ettel
pakkauksessa olevan tuotteen alkuperiistd laatua vilillisesti muuta se, ettd
uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus taikka uudet kiyttooh-
jeet tai tiedot eivit sisilld tiettyja tarkeitd tietoja, tal se, etti niissd annetaan
epatarkkoja tietoja; sen on my0s varmistettava, ettd maahantuojan pakkaukseen
lisdidmi tdydentdvi esine, joka on tarkoitettu lidkkeen ottamiseen tai annoste-
luun, ei ole valmistajan tarkoittaman kiyttotavan tai annostuksen mukainen;

— uudessa pakkauksessa selvisti ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuot-
teen valmistajan nimid; nimi selvitykset on tehtivi silli tavalla, ettd normaalin
nikékyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmartii.
Lisiksi tiydentivin esineen, joka ei ole tavaramerkin haltijan valmistama, alku-
perd on ilmoitettava silli tavoin, ettei siitd mitenkdin saa sellaista kuvaa, ettd
tavaramerkin haltija vastaisi siitd. Sitd vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, ettd
uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, ettd se saattaisi vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus et siis saa olla viallinen, huono-
laatuinen tai epimdiriinen; ja

— maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saatta-
mista tavaramerkin haltijalle tistd ja toimita tille timin pyynnosti ndytettd
uudelleen pakatusta tuotteesta.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittdneille Saksan, Ranskan ja
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja Euroopan yhteiséjen komissiolle
atheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida midriti korvattaviksi. Pddasian asian-
osaisten osalta asian kisittely yhteis6jen tuomioistuimessa on vilivaihe kansalli-
sessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssi, minka vuoksi kansallisen
tuomioistuimen asiana on piittid oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.

Naiilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Se- og Handelsretten 1 Kebenhavnin 22.10.1993 (C-427/93) ja
21.10.1993 (C-429/93) seki Hejesteretin 1.11.1993 (C-436/93) tekemillddn paitok-
silli esittdimit ennakkoratkaisukysymykset seuraavasti:

1) Sitd, ettd tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa oikeuteensa estiikseen maa-
hantuojaa saattamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on
saattanut markkinoille toisessa jisenvaltiossa tai joka on saatettu markki-
noille toisessa jisenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun
maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittinyt sithen uudel-
leen tavaramerkin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, on tarkastel-
tava sekd kansallisen tavaramerkkioikeuden ettid jisenvaltioiden tavara-
merkkilainsdadadannon lihentimisestd 21 paiviand joulukuuta 1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan perusteella, ja
nditd sdinnoksid on tulkittava perustamissopimuksen 36 artiklan valossa.

2) Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohdan kanssa ristiriidassa on se, etti
tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa muissa kuin timin siinnéksen 2 koh-
dassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeuteensa estidkseen maahantuojaa saat-
tamasta markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut
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markkinoille toisessa jasenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa
jasenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, vaikka maahantuoja
on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittinyt sithen uudelleen tavaramer-
kin ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

3) Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavara-
merkin haltija voi lainmukaisesti estidi liizkkeen my6hemmin markkinoille
saattamisen silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja
kiinnittinyt sithen tavaramerkin, jollei

— ndytetd toteen, ettd tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija kidyttia
tavaramerkkioikeuttaan estiikseen tilldi tavaramerkilli varustettujen,
uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jasen-
valtioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tasta on kyse erityi-
sesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman
ladkkeen erilaisissa pakkauksissa eri jisenvaltioissa ja silloin kun maahan-
tuojan tekemi uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote
voitaisiin saattaa markkinoille tuontijasenvaltiossa, ja toisaalta silloin
kun uudelleen pakkaaminen tehdiin niin, ettei tuotteen alkuperiinen
laatu muutu. Siti vastoin tima edellytys ei tarkoita sita, etta olisi ndytet-
tivi toteen, ettd tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan
jisenvaltioiden viliset markkinat;

— osoiteta, ettd uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa ole-
van tuotteen alkuperiistd laatua. Tistd on kyse erityisesti silloin, kun
maahantuoja tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteita, joilla ei voida vai-
kuttaa alkuperiiseen laatuun, kuten ottaa liapipainoliuskat, pullot, lasi-
pullot, ampullit tai inhalaattorit alkuperiisesta ulommasta pakkaukses-
taan ja sijoittaa ne uuteen ulompaan pakkaukseen tai kiinnittai tuotteen
sisempain pakkaukseen tarran taikka lisiid pakkaukseen uudet kiyttooh-
jeet tai uusia tietoja taikka lisid pakkaukseen tiydentivin esineen. Kan-
sallisen tuomioistuimen tehtidvini on varmistaa, ettei pakkauksessa ole-
van tuotteen alkuperdisti laatua vilillisesti muuta se, etti uudelleen
pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus taikka uudet kiyttoohjeet
tai tiedot eivit sisilla tiettyjd tirkeitd tietoja, tai se, ettd niissd annetaan
epitarkkoja tietoja; sen on myds varmistettava, etti maahantuojan
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pakkaukseen lisdamai tiydentivi esine, joka on tarkoitettu ladkkeen otta-
miseen tai annosteluun, ei ole valmistajan tarkoittaman kiyttotavan tai
annostuksen mukainen;

uudessa pakkauksessa selvisti ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja
tuotteen valmistajan nimii; nimai selvitykset on tehtiva silld tavalla, etti
normaalin nikokyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuu-
della ne ymmartia. Lisiksi tdydentivin esineen, joka ei ole tavaramerkin
haltijan valmistama, alkuperd on ilmoitettava silla tavoin, ettei siitid
mitenkiin saa sellaista kuvaa, ettd tavaramerkin haltija vastaisi siiti. Sita
vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, etti uudelleen pakkaaminen on tehty
ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;

uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, etta se saattaisi vahin-
goittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla
viallinen, huonolaatuinen tai epimairiinen; ja

maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille
saattamista tavaramerkin haltijalle tistid ja toimita tille timin pyyn-
nostd naytettid uudelleen pakatusta tuotteesta.
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