PFIZER v. EURIM-PHARM
YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmiinen jaosto)
3 péivéni joulukuuta 1981 *

Asiassa 1/81,

jonka Landgericht Hamburg on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan
mukaisesti yhteiséjen tuomioistuimen kisiteltivaksi saadakseen ensin mainitussa
tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

Pfizer Inc., New York (USA),

vastaan

Eurim-Pharm GmbH, Piding/Bad Reichenhall (Saksan liittotasavalta),

ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja G. Bosco sekéd tuomarit A. O’Keeffe
ja T. Koopmans,

julkisasiamies: F. Capotorti,
kirjaaja: apulaiskirjaaja J. A. Pompe,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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TUOMIO 3.12.1981 - ASIA 1/81
tuomion
Landgericht Hamburg on esittanyt 5.11.1980 tekemillién paitokselld, joka
on saapunut yhteiséjen tuomioistuimeen 7.1.1981, ETY:n perustamissopi-
muksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymysti perustam1ssop1—

muksen 36 artiklan tulkinnasta.

Kysymykset esitettiin asiassa, jonka asianosaisina on kaksi ldfikealan yritysti,

joista toinen, pédasian kantaja, jiljempénd Pfizer’, joka on tietyn tavaramer-

kin haltija useassa jésenvaltiossa, vastustaa siti, ettd toinen, p4dasian vastaa-
ja, jiljempdnd *Eurim-Pharm’, joka on ostanut yhdessé jasenvaltiossa kysei-
selld tavaramerkilld varustettuna markkinoille saatetun tuotteen, myy tuotetta
toisessa jasenvaltiossa pakattuaan sen uudelleen.

Pfizérin saksalainen tytdryhtid pitdd Saksassa kaupan kyseistd tuotetta,

laajakirjoista antibioottivalmistetta, jonka tuotenimi on ”Vibramycin” ja joka
on suojattu rekisterdidylld tavaramerkilld, jonka haltija on Pfizer. Pfizerin
brittildinen tytaryhtid valmistaa samaa tuotetta ja pitdé sitd kaupan erilaisissa
pakkauksissa huomattavasti halvempaan hintaan kuin Saksassa.

Iimoitettuaan Pfizerille aikomuksestaan Eurim-Pharm saattoi Saksan mark-
kinoille Isosta-Britanniasta ostetun ”Vibramycinin” alkuperéispakkauksessa,
joka siséltaa 50 kapselia viiden sarjoina suljettuina ldpipainolevyihin, joihin
kiinnitetyissd kalvoissa on merkintd ”Vibramycin Pfizer”. Tuotteen mark-
kinoimiseksi -Saksassa Eurim-Pharm sulki yksittdiset ldpipainopakkaukset
suunnittelemiinsa taitekoteloihin muuttamatta ldpipainolevyi tai sen sisaltod.
Kotelon etupuolella on lépinikyvi aukko, josta nidkyy alkuperdiseen levyyn
kiinnitetyssd kalvossa oleva merkintd ”Vibramycin Pfizer”. Kotelon selkd-
puoli on varustettu seuraavalla merkinnélld: ”laajakirjoinen antibioottivalmis-
te - valmistaja: Pfizer Ltd, Sandwich, Kent, G.B. - maahantuoja: Eurim-
Pharm GmbH, la4kevalmisteiden tukkuliike, 8229 Piding; pakkaaja ja
maahantuoja: Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding”. Tuoja on asettanut kotelon
sisadn Saksan lainsdiddnnén mukaisesti laikevalmistetta koskevia tietoja
siséltdvan lehtisen.

Ennakkoratkaisupyyntod koskevassa paatoksessdan Landgericht ilmaisi
kantansa, jonka mukaan BEurim-Pharm loukkaa toiminnallaan Pfizerille
Saksan tavaramerkkioikeutta - koskevan lainsdddénnén mukaan kuuluvia
oikeuksia. Koska saman asian aikaisemmassa kisittelyvaiheessa ylempi
oikeusaste kuitenkin oli katsonut, etté esilld olevassa asiassa tavaramerkkioi-.
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keuden kiyttd on perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan nojalla poissuljettu,
Landgericht esitti seuraavat kaksi ennakkoratkaisukysymystéi:

”1. Voiko jésenvaltiossa A suojatun tavaramerkkioikeuden haltija ETY:n
perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla vedota tihén oikeuteensa
estddkseen tuojaa ostamasta laikevalmisteita, jotka tavaramerkin
haltijan tytiryhti6 on jésenvaltiossa B merkin haltijan suostumuksella
laillisesti varustanut tavaramerkilld ja saattanut markkinoille télla
tavaramerkilli varustettuina, ja pakkaamasta niitd uudelleen jisenval-
tion A lddkdreiden erilaisia ldfkemAdrayskiytdntdjd vastaavaan pak-
kaukseen ja saattamasta niitd markkinoille jisenvaltiossa A tuojan
suunnittelemassa péillyspakkauksessa, jonka etupuolella olevasta
lipinikyvisti aukosta nikyy ldakevalmistetta lahinnd olevan lipipaino-
pakkauksen selkiipuolelle kiinnitetty tavaramerkin haltijan merkki?

2. Onko ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen nojalla
kielletyn kaupan rajoituksen toteamiseksi riittivdd, ettd tavaramerkin
haltijan kansallisen tavaramerkkioikeuden kéyttd ja hiinen soveltaman-
sa kaupan pitdmisen jirjestelmi johtavat objektiivisesti jisenvaltioiden
vilisten markkinoiden eristimiseen vai onko péinvastoin valttimétonté
osoittaa, ettd merkin haltija kdyttaa tavaramerkkioikeuttaan ja sovelta-
maansa kaupan pitdmisen jirjestelmad tarkoituksenaan markkinoiden
keinotekoinen eristdminen?”

Ensimmiéiinen kysymys

Aluksi on syytd muistuttaa, ettd yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskiytinnon
mukaan, sellaisena kuin se ilmenee erityisesti sen 23.5.1978 antamassa
tuomiossa (asia 102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, Kok. 1978,
s. 1139), vaikka perustamissopimuksella ei vaikutetakaan jésenvaltion
lainsiididnndssd tunnustettujen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien
olemassaoloon, niiden oikeuksien kdyttdmistd voidaan kuitenkin- rajoittaa
perustamissopimuksen kielloilla. Koska 36 artikla sisiltdd poikkeuksen
yhdestd yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta, siind sallitaan poikkeukset
tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ainoastaan, jos ndmé poikkeukset ovat
perusteltuja niiden oikeuksien suojelemiseksi, jotka muodostavat teollisoi-
keuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisillon.
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Tavaramerkkioikeuden ydinsisdlténd . on erityisesti se, ettd tavaramerkin
haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin kiyttdmiseen $aatettaessa tuote
ensimmadisen kerran markkinoille ja ettd tavaramerkin haltijaa suojataan
sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat kdyttid vadrin tavaramerkin asemaa
ja mainetta myymalla tuotteita, jotka on asmttomastl varustettu tallaiselia
tavaramerkilla,

Vastauksen antamiseksi kysymykseen siiti, kuuluuko tihin yksinoikeuteen
oikeus kieltdd se, ettd kolmas osapuoli kiyttdd kyseistd tavaramerkkif
tuotteen uudelleen pakkaamisen jélkeen, on otettava huomioon tavaramerkin
olennainen tehtivi eli se, ettd tavaramerkilld taataan kuluttajalle tai loppu-
kayttajalle se, ettd kyseiselld tavaramerkilld varustetut tuotteet ovat alkuperdl-
tidn samoja, siten, ettd kuluttaja tai loppukéyttdjd voi tavaramerkin perusteel-
la erottaa silld varustetun tuotteen alkuperiltian poikkeavista tuotteista ilman
sekaannusvaaraa. T4mi alkuperin takaaminen tarkoittaa sité, ettd kuluttaja tai
loppukéyttija voi olla varma siitd, ettd tuotteen sen alkuperiisessd muodossa
hankkinut muu yritys ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muutta-
nut kuluttajalle tai loppukéyttijille tarjottua, tavaramerkilld varustettua
tuotetta ennen, sen markkinoille saattamista siité, mlllamen tuote on alun
perin ollut. :

Tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estéii kaikenlainen timén tavaramerkin
kiyttdiminen, joka saattaisi vidristdd siihen liittyvdd alkuperén takaamista,
kuuluu néin ollen tavaramerkkioikeuden ydinsisaltoon.

Kasiteltdvand olevassa tapauksessa ei ole kysymys tavaramerkin sellaisesta
kdytostd, ettd silla vahingoitettaisiin tuotteen alkupera koskevia takeita, sillé
kansallisen tuomioistuimen esittimistd selvityksesti ja sen esittdmastd
ennakkoratkaisukysymyksestd kdiy ilmi, ettd rinnakkaistuoja on pakannut

 ladkevalmisteen uudelleen vain vaihtamalla ulomman pallyksen koskematta

sisempddn pakkaukseen ja huolehtien siitd, ettd valmistajan sisempéin
pakkaukseen liittima tavaramerkkl nékyy uuden péillyksen ldpi.

Néin ollen uudelleen pakkaaminen ei aiheuta vaaraa tuotteen altistumisesta
sellaisille ulkopuolisille vaikutuksille tai ulkopuoliselle puuttumiselle, jotka
saattaisivat vaikuttaa sen alkuperdiseen laatuun, eikd kuluttajalle tai tuotteen
loppukéyttijélle aiheudu sekaannusvaaraa tuotteen alkuperén suhteen ennen
kaikkea siitd syystd, ettd rinnakkaistuoja on selvisti ilmoittanut ulommassa
péillyksessd siitd, ettd tuotteen valmistaja on tavaramerkin haltijan tytiryhtio
ja ettd maahantuoja on suorittanut uudelleen pakkaamisen.
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Téhin johtopadtokseen ei vaikuta se, ettd rinnakkaistuoja on liittdnyt ulom-
paan pakkaukseen lddkevalmisteen tietoja sisiltdvin irtolehden.

Ensimmiiseen kysymykseen on niin ollen vastattava, etti perustamissopi-
muksen 36 artiklaa on tulkittava siten, etti tavaramerkkioikeuden haltija ei
voi vedota tihdn oikeuteensa estifikseen tuojaa saattamasta markkinoille
tavaramerkin haltijan tytiryhtion toisessa jisenvaltiossa valmistamaa ladkeval-
mistetta, joka on hénen suostumuksellaan varustettu talla tavaramerkilld, kun
kyseinen tuoja on pakannut tuotteen uudelleen vaihtamalla ainoastaan ulom-
man péillyksen koskematta sisempddn pidllykseen ja huolehtien siitd, ettd
valmistajan sisempéiin pééllykseen liittdmé tavaramerkki ndkyy uuden
padllyksen ldpi, sekd merkitsemélld selkedisti ulompaan péillykseen, ettd
tuotteen on valmistanut tavaramerkin haltijan tytdryhtidé ja ettd tuoja on
pakannut sen uudelleen.

Toinen kysymys

Ensimmaiiseen kysymykseen annettu vastaus osoittaa, ettd toista kysymysti ei
ole tarpeen tutkia kansallisen tuomioistuimen kasiteltdviksi saatetun asian
ratkaisemiseksi.

Oikeudenkéayntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Saksan liittotasaval-
lan hallitukselle ja Euroopan yhteisGjen komissiolle aiheutuneita oikeuden-
kiyntikuluja ei voida méiritd korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta
asian Kisittely yhteisGjen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuo-
mioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minkd vuoksi kansallisen
tuomioistuimen asiana on pidttid oikeudenkdyntikuluista.

Niilld perusteilla
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto)

on ratkaissut Landgericht Hamburgin 5.11.1980 tekeméllddn paatokselld esittamit
kysymykset seuraavasti: '

Perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, etti tavaramerkkioikeu-

den haltija ei voi vedota tihin oikeuteensa estiiikseen tuojaa saattamasta
markkinoille tavaramerkin haltijan tytéiryhtion toisessa jéisenvaltiossa valmista-

maa liddkevalmistetta, joka on hiinen suostumuksellaan varustettu talli tavara-
merkilli, kun kyseinen tuoja on pakannut tuotteen uudelleen vaihtamalla
ainoastaan ulomman péillyksen koskematta sisempéén piillykseen ja huoleh-

tien siiti, ettd valmistajan sisempéin péillykseen liittimé tavaramerkki niikyy

uuden péillyksen Lipi, sekd merkitsemilld selkeisti ulompaan piillykseen, etti

tuotteen on valmistanut tavaramerkin haltijan tytiryhtié ja etti tuoja on

~ pakannut sen uudelleen,

Bosco O’Keeffe Koopmans
Julistettiin Luxemburgissa 3 piivani joulukuuta 1981.

A. Van Houtte ' ‘ G. Bosco

kirjaaja ensimmdisen jaoston puheenjohtaja
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