CENTRAFARM v. AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION
YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
10 paivani lokakuuta 1978 *

Asiassa 3/78,

jonka Arrondissementsrechtbank Rotterdam on ETY:n perustamissopimuksen 177
artiklan nojalla saattanut yhteisdjen tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen tissa
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

Centrafarm BV, Rotterdam,

vastaan

American Home Products Corporation, New York,

ennakkoratkaisun perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: puheenjohtaja H. Kutscher, jaostojen puheenjohtajat
J. Mertens de Wilmars ja A. J. Mackenzie Stuart sekd tuomarit A. M. Donner,
P. Pescatore, M. Sgrensen, A. O’Keeffe, G. Bosco ja A. Touffait,

julkisasiamies: F. Capotorti,
kirjaaja: A. Van Houtte,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkdyntikieli: hollanti.
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tuomion

Arrondissementsrechtbank Rotterdam on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle
19.12.1977 tekemalldin padtokselld, joka on saapunut yhteisgjen tuomioistui-
meen 3.1.1978, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi
kyseisen sopimuksen 36 artiklan tulkintaan liittyvid ennakkoratkaisukysymys-

Kysymykset esitettiin oikeudenkdynnissi, jossa asianosaisina on kaksi
lidkevalmisteiden alalla toimivaa yritystd, joista toinen, American Home
Products Corporation (jiljempini AHPC), on samaa tuotetta koskevien
erilaisten tavaramerkkien haltija useissa jisenvaltioissa, ja toinen yritys,
Centrafarm BV, on tuonut maahan titi tuotetta, joka on saatettu markkinoille
valmistusmaassa rekisterdidylld tavaramerkilld, poistanut timén tavaramerkin
ja varustanut tuotteen samalle tuotteelle tuontivaltiossa rekisterdidylla tavara-
merkilla sekd saattanut sen tuontivaltiossa markkinoille varustettuna mainitul-

. la tavaramerkilld ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

Arrondissementsrechtbankin esittimistd kysymyksistd kdy ilmi, ettd tavara-
merkkeja koskevan tuontivaltion lainsdddann6n nojalla tavaramerkin haltijalla
on oikeus kieltdd kolmatta osapuolta saattamasta markkinoille tavaroita, jotka
on varustettu sellaisella tavaramerkilld, jonka haltija hin on kyseisessi
valtiossa.

Kansallisen tuomioistuimen puheenjohtaja on 2.8.1977 ratkaissut AHPC:n
vilitoimihakemuksen kieltdmillda Centrafarmia loukkaamasta kyseiseen
tavaramerkkiin liittyvid, AHPC:lle kuuluvia oikeuksia.

Edella esitetyt kysymykset koskevat niiden sanamuodosta péitellen yhti ja
samaa tuotetta riippumatta tietyistd vahiisistd eroista, joita saattaa vallita
pidettidessd tuotetta kaupan kahdella eri tavaramerkilld varustettuna; yh-
teisdjen tuomioistuimelta ei ole pyydetty ratkaisua tapauksessa, jossa kahta
tavaramerkkid kiytetadn kahdesta eri tuotteesta, joista kummallakin on omat
erityisominaisuutensa.
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Ensimmiiinen kysymys

Ensimmdinen Kysymys koskee sitd, estdvdtkd perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 36 artiklan madridykset edelld kuvatun kaltaisissa olosuhteissa
tavaramerkin haltijaa kiyttimistd sille kansallisen oikeuden perusteella
kuuluvaa oikeutta.

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevista perustamissopimuksen maariyk-
sistd ja erityisesti 30 artiklasta seuraa, ettd jdsenvaltioiden viliset tuonnin
méirélliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat
kiellettyja.

Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan ndilld madrdyksillid ei kuitenkaan
esteti sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja
teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

Samasta artiklasta, erityisesti sen toisesta virkkeestd samoin kuin asiayh-
teydestd seuraa kuitenkin, etti vaikka perustamissopimuksella ei vaikuteta
jisenvaltion lainsdddédnndssd tunnustettujen teollisoikeuksien ja kaupallisten
oikeuksien olemassaoloon, niiden oikeuksien kiyttimistd voidaan kuitenkin
olosuhteiden mukaan rajoittaa perustamissopimuksen kielloilla.

Vaikka 36 artikla sisiltdd poikkeuksen yhdestd yhteismarkkinoiden perusperi-
aatteesta, siind sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta
ainoastaan jos ndmi poikkeukset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien
suojaamiseksi, jotka muodostavat nididen teollisoikeuksien ja kaupallisten
oikeuksien ydinsisillon.

Tavaramerkkioikeuden ydinsisilténd on erityisesti se, ettd tavaramerkin
haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin kdyttdmiseen saatettaessa tuote
ensimmdisen kerran markkinoille ja ettd tavaramerkin haltijaa suojataan
sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat kdyttdd vddrin tavaramerkin asemaa
ja mainetta myymalld tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tillaisella
tavaramerkilla.

Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden tdsmillisen ulottuvuuden médrittimisek-
si poikkeustapauksissa on otettava huomioon tavaramerkin padtehtivi eli se,
ettd tavaramerkilld taataan kuluttajalle tai loppukiyttdjille se, ettd kyseiselld
tavaramerkilld varustetut tuotteet ovat alkuperéltian samoja.
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Alkuperitakuun olennainen piirre on, ettd ainoastaan tavaramerkin haltija voi
varustaa tuotteen tavaramerkilla.

Alkuperdtakuu vaarantuisi, jos kolmas osapuoli voisi vapaasti varustaa
tuotteen tavaramerkilld, olkoonkin, ettd tuote olisi alkuperdinen.

Niin ollen tavaramerkin p#dtehtdvin kanssa ei ole ristiriidassa se, ettd
kansallisessa lainsaddannGssa kielletidan se mahdollisuus, etti tilanteissa,
joissa valmistaja tai kauppias on kahden erilaisen, samaa tuotetta koskevan
tavaramerkin haltija, kolmas osapuoli, jolla ei ole oikeutta kyseisten tuottei-
den tavaramerkkeihin, voisi varustaa tuotteen jommallakummalla niistd
tavaramerkeistd, joita tavaramerkin haltija kiyttid kyseisissd tuotteissa, tai
vaihtaa merkkeji.

Alkuperitakuu edellyttad, etti tavaramerkin haltijalle kuuluvaa yksinoikeutta
suojataan samalla tavalla silloinkin kun erilaisilla tavaramerkeilld varustetut
saman tuotannon osat ovat perdisin kahdesta eri jisenvaltiosta.

Tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd tuotteensa luvaton varustaminen tavara-
merkilld on siten tavaramerkin ydinsisaltoon liittyva oikeus.

Niin ollen jisenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on 36 artiklan
ensimmaisen virkkeen perusteella oikeus kieltdd kolmatta osapuolta saatta-
masta markkinoille kyseiselld tavaramerkilld varustettua tavaraa, vaikka
kyseistd tavaraa on aiemmin laillisesti pidetty kaupan toisessa jasenvaltiossa
varustettuna toisella tavaramerkilld, jonka haltija kyseinen tavaramerkin
haltija myds on.

On kuitenkin vield tarkasteltava, voiko tillaisen oikeuden kiyttiminen olla 36
artiklan toisessa virkkeessid tarkoitettua “jdsenvaltioiden vilisen kaupan
peiteltyd rajoittamista”.

Tassd yhteydessd on huomattava, eftd tuotteen valmistaja saattaa olla oikeu-
tettu kdyttdmadn eri jisenvaltioissa erilaisia tavaramerkkeja samassa tuot-

teessa.

On kuitenkin mahdollista, etti tavaramerkin haltija kdyttda tillaista menette-
lytapaa sellaisen myyntijarjestelméan yhteydessd, jonka tarkoituksena on
markkinoiden eristiminen keinotekoisesti.
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Tillaisessa tapauksessa oikeudenhaltijan kolmanteen osapuoleen kohdistama
kielto, joka koskee kyseisen tavaramerkin luvatonta kiyttimista, on edelld
mainitussa midriyksessi tarkoitettua jasenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyé
rajoittamista.

Pidasiaa kisittelevdn tuomioistuimen tehtivand on kussakin késiteltdvina
olevassa tapauksessa paittda, onko tavaramerkin haltijan tarkoituksena sen
kiyttdessd saman tuotteen yhteydessi erilaisia tavaramerkkejd todistettavasti
ollut markkinoiden eristiminen.

Toinen kysymys

Toinen kysymys koskee sitd, onko ensimmaiiseen kysymykseen annettavan
vastauksen kannalta merkitysti silld, onko toisessa jasenvaltiossa erilaisella
tavaramerkilld varustettujen ladkevalmisteiden tuonti kyseisesti jasenvaltiosta
tuontijisenvaltion ladkevalmisteita koskevan lainsdddinnén mukaisesti
sallittua.

Téllainen lainsdddintd, jonka tavoitteena on kansanterveyden suojeleminen,
koskee niitd nimid, joilla ldakevalmisteita voidaan saattaa markkinoille.

Niin ollen on aiheellista olettaa, ettei kyseisen kaltaisesta lainsdddidnndsta
seuraa tavaramerkkioikeuksiin liittyvédn sddntelyn muuttuminen.

Téméin vuoksi liddkevalmisteiden tuoja ei mainitun kaltaisen lainsdadannén
mukaisesti sille kuuluvan oikeuden perusteella voi jittid noudattamatta
sellaisia sille kuuluvia velvoitteita, jotka liittyvat niiden tavaramerkkien
kunnioittamiseen, joiden haltija tuotteen valmistaja on.

Toiseen kysymykseen on siten vastattava, ettei ensimmaiiseen kysymykseen
annettavan vastauksen kannalta ole merkitysti silld, onko olemassa lainsia-
dant6d, joka liittyy niihin nimiin, joilla ladkevalmisteita pidetddn kaupan.

Oikeudenkiayntikulut

Yhteisdjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Saksan liittotasaval-
lan hallitukselle, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja Euroopan
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yhteisdjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida médrati
korvattaviksi.

30 Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevan asian kisittelyssd,
minki vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on p#atta oikeudenkéyntiku-

luista.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Arrondissementsrechtbank Rotterdamin 19.12.1977 tekemilladn
paitdksella esittdmit kysymykset seuraavasti:

1. a)

b)

Jisenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on ETY:n perusta-
missopimuksen 36 artiklan ensimmiiisen virkkeen perusteella
oikeus kieltia kolmatta osapuolta saattamasta markkinoille kysei-
selli tavaramerkilli varustettua tavaraa, vaikka kyseisti tavaraa
on aiemmin laillisesti pidetty kaupan toisessa jisenvaltiossa varus-
tettuna toisella tavaramerkilld, jonka haltija kyseinen tavaramer-
kin haltija myés on.

Téllainen kielto voi kuitenkin olla perustamissopimuksen 36 artik-
lan toisessa virkkeessi tarkoitettua jasenvaltioiden vilisen kaupan
peiteltyd rajoittamista, jos voidaan osoittaa, ettd tavaramerkin
haltijan kiiyttdessd saman tuotteen yhteydessi erilaisia tavaramerk-
keja sen tarkoituksena on ollut markkinoiden eristiminen.

2, Laikevalmisteita koskevilla sdéinnoksilld, jotka liittyvit niihin nimiin,
joilla ndmé tuotteet saatetaan markkinoille, ei ole merkitysti edellid
olevan vastauksen kannalta.

Kutscher
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Sarensen 0’Keeffe Bosco " Touffait
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Julistettiin Luxemburgissa 10 piivani lokakuuta 1978.

A. Van Houtte H. Kutscher
kirjaaja presidentti

181



