TUOMIO 23.5.1978 - ASIA 102/77

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
23 paivana toukokuuta 1978 *

Asiassa 102/77,

jonka Landgericht Freiburg on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan
nojalla yhteisdjen tuomioistuimen kasiteltiviksi saadakseen tdssd kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

1. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel,

2.  Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen (Saksa),
vastaan

Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Bentheim
(Saksa),

ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen 36 ja 86 artiklan tulkinnasta,
YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti H. Kutscher, jaostojen puheenjohtajat M. Seren-
sen ja G. Bosco sekd tuomarit J. Mertens de Wilmars, Lord Mackenzie Stuart,
A. O’Keeffe ja A. Touffait,

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

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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on antanut seuraavan

tuomion

1 Landgericht Freiburg on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle 20.6.1977
tekemdllddn pditdkselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen
2.8.1977, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakko-
ratkaisukysymysta tietyistd tavaramerkkioikeuden haltijalle kuuluvien oikeuk-
sien kdyttdmistd koskevista perustamissopimuksen maarayksistd.

Nimi kysymykset ovat tulleet esille oikeudenkiynnissd, jossa asianosaisina
on kaksi ladkevalmisteiden alalla toimivaa yritystd; kyseisessd asiassa pddasi-
an kantaja (jiljempdni Hoffmann-La Roche), joka on tietyn tavaramerkin
haltija useissa jdsenvaltioissa, vastustaa sit, ettd padasian vastaaja (jaljempa-
ni Centrafarm), joka on ostanut yhdessi jisenvaltiossa liikkeelle lasketun,
tdlld tavaramerkilld varustetun tuotteen, myy tuotetta edelleen toisessa
jasenvaltiossa uudelleen pakkaamisen jilkeen siten, ettd uusi pakkaus on
varustettu tavaramerkin haltijan tavaramerkilla.

2 Hoffmann-La Roche myy Saksan liittotasavallassa kyseistd tuotetta eli
Valiumia 20 tai 50 tabletin pakkauksissa, jotka on tarkoitettu yksityiskayt-
t00n, seki sairaaloiden kayttoon tarkoitetuissa 100 tai 250 tabletin erissd, kun
taas Hoffmann-La Roche -yhtymin brittildiinen tytiryhtid valmistaa samaa
tuotetta ja myy sitd 100 tai 500 tabletin pakkauksissa hinnoin, jotka ovat
tuntuvasti alhaisempia kuin Saksassa kdytetyt hinnat.

Centrafarm on myynyt Saksassa Valiumia, joka on ostettu Isosta-Britanniasta
alkuperiisissd pakkauksissa ja pakattu uudelleen 1 000 tabletin pakkauksiin,
jotka on varustettu Hoffmann-La Rochen tavaramerkilld ja merkinnalli siitd,
ettd Centrafarm on laskenut tuotteen liikkeelle.

Centrafarm on liséksi ilmoittanut aikomuksestaan pakata tabletteja uudelleen
pienempiin, yksityisille suunnattuun myyntiin tarkoitettuihin pakkauksiin.

3 Landgericht on ennakkoratkaisupyyntdd koskevassa paitoksessddn todennut
sen nikokannan mukaisesti, jonka ylemmin oikeusasteen tuomioistuin on
saman asian kisittelyn aikaisemmassa vaiheessa ilmaissut, etti Centrafarmin
toiminta loukkaa Saksan tavaramerkkilain mukaan Hoffmann-La Rochen
oikeuksia.
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Kysymystd siitd, onko muiden jisenvaltioiden asiaa koskevaa lainsdafdintod
tulkittava samalla tavalla, on kisitelty yhteiséjen tuomioistuimessa, mutta
selvdin lopputulokseen ei ole padsty.

Ensimmiiinen kysymys

Ensimmiinen kysymys on sanamuodoltaan seuraava:

"Voiko tavaramerkin haltija, jonka tavaramerkkid suojataan sen hyviksi
yhtdaikaa seki jasenvaltiossa A ettd jisenvaltiossa B, vedota tihédn oikeuteen
ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla estddkseen sen, ettd rinnak-
kaistuoja ostaa ladkkeitd, jotka tavaramerkin haltija on lainmukaisesti varusta-
nut kyseiselld tavaramerkilld tai jotka on sen suostumuksella ndin varustettu
sekd laskettu liikkeelle tilld tavaramerkilld varustettuina yhteison jasenvaltios-
sa A, pakkaa ne uudelleen, varustaa uuden pakkauksen tavaramerkin haltijan
tavaramerkilld ja tuo ndin merkityn tavaran jasenvaltioon B?”

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevista perustamissopimuksen méaarayk-
sistd ja erityisesti 30 artiklasta seuraa, etti jasenvaltioiden viliset tuonnin
médrélliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat

kiellettyja.

Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan ndilld maardyksilld ei kuitenkaan
estetd 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
jasenvaltion lainsdadianndssd tunnustettujen teollisoikeuksien ja kaupallisten
oikeuksien olemassaoloon, niiden oikeuksien kiyttimistd voidaan kuitenkin
olosuhteiden mukaan rajoittaa perustamissopimuksen kielloilla.

Koska 36 artikla sisaltad poikkeuksen yhdestd yhteismarkkinoiden perusperi-
aatteesta, siind sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta
ainoastaan, jos ndmi poikkeukset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien
suojaamiseksi, jotka muodostavat ndiden teollisoikeuksien ja kaupallisten
oikeuksien ydinsisallon.
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Tavaramerkkioikeuden ydinsisiltond on erityisesti se, ettd tavaramerkin
haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin kiyttimiseen saatettaessa tuote
ensimmaiisen kerran markkinoille ja ettd tavaramerkin haltijaa suojataan
sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat kayttdd vidrin tavaramerkin asemaa
ja mainetta myymalla tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tillaisella
tavaramerkilla.

Vastattaessa kysymykseen, joka koskee sitd, kisittddkd tdma yksinoikeus
oikeuden estdd sen, ettd muu yritys kayttia tavaramerkkia pakattuaan tuotteen
uudelleen, on otettava huomioon tavaramerkin padtehtdvi eli se, ettd tavara-
merkilld taataan kuluttajalle tai loppukdyttdjille se, ettd kyseiselld tavaramer-
killd varustetut tuotteet ovat alkuperdltidn samoja, siten, ettd kuluttaja tai
loppukiyttdjd voi tavaramerkin perusteella erottaa silld varustetun tuotteen
alkuperiltidn poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa.

Tama alkuperin takaaminen tarkoittaa siti, ettd kuluttaja tai loppukayttiji voi
olla varma siitd, ettd tuotteen sen alkuperdisessi muodossa hankkinut muu
yritys ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut kuluttajalle
tai loppukéyttijille tarjottua, tavaramerkilld varustettua tuotetta ennen sen
markkinoille saattamista siitd, millainen tuote on alun perin ollut.

Tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estda kaikenlainen tdmén tavaramerkin
kiyttiminen, joka saattaisi vaaristia sithen liittyvdd alkuperin takaamista,
kuuluu niin ollen tavaramerkkioikeuden ydinsisaltéon.

Tésté seuraa, ettd 36 artiklan ensimmaisen virkkeen perusteella tavaramerkin
haltija voi laillisesti kieltdd sen, ettd tavaramerkilli varustetun tuotteen
maahantuoja pakkaa tuotteen uudelleen ja varustaa sen uudelleen tavaramer-
killd ilman tavaramerkin haltijan lupaa.

On kuitenkin vield tutkittava, voiko tillaisen oikeuden kéyttiminen olla
36 artiklan toisessa virkkeessd tarkoitettua "jisenvaltioiden vilisen kaupan
peiteltyd rajoittamista”.

Téllainen rajoitus saattaisi olla seurausta muun muassa siitd, ettd tavaramer-
kin haltija saattaa eri jisenvaltioissa markkinoille samanlaisen tuotteen
erilaisissa pakkauksissa estien samalla kolmannen osapuolen suorittaman
uudelleen pakkaamisen vetoamalla tavaramerkkiin kuuluviin oikeuksiin
silloinkin, kun uudelleen pakkaaminen tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, ettei
se voi vaikuttaa tietoon tavaramerkilld varustetun tuotteen alkuperisti tai
muuttaa tuotetta siitd, millainen se on alun perin ollut.
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Tissd tapauksessa kysymys on siis siitd, voiko tavaramerkilld varustetun
tuotteen uudelleen pakkaaminen, suoritettuna silld tavalla kuin Centrafarm
tassd tapauksessa tekee, muuttaa tuotetta siitd, millainen se on alun perin
ollut.

Tiltd osin vastaus vaihtelee tuotteen luonteen ja uudelleenpakkaamismenetel-
min mukaan.

Useissa tapauksissa uudelleen pakkaaminen vaikuttaa viistimaittd tuotteen
tilaan tuotteen luonteen vuoksi, kun taas toisten tuotteiden uudelleen pakkaa-
miseen sisiltyy jonkinasteinen vaara siitd, ettd tuotetta muutetaan siité,
millainen se on alun perin ollut.

On kuitenkin mahdollista, ettd uudelleen pakkaaminen tapahtuu olosuhteissa,
joissa tuotteen alkuperdisti tilaa ei muuteta.

Ndin voi olla esimerkiksi silloin, kun tavaramerkin haltija on laskenut
tuotteen liikkeelle kaksinkertaisessa pakkauksessa ja uudelleen pakkaaminen
koskee ainoastaan ulompaa pakkausta siten, ettd sisempi pakkaus jdd koske-
mattomaksi, tai kun viranomainen valvoo uudelleen pakkaamista sen varmis-
tamiseksi, ettei itse tuotetta muuteta.

Jos oletetaan, ettd alkuperitakuu tavaramerkin keskeiseni tehtdvini olisi talla
tavalla turvattu, voi se, etti haltija kdyttds tavaramerkkioikeuttaan estidkseen
tavaroiden vapaan liikkuvuuden jisenvaltioiden vililld, olla perustamissopi-
muksen 36 artiklan toisen virkkeen mukaista kaupan peiteltyéd rajoittamista,
jos voidaan osoittaa, etti haltija kayttdd tavaramerkkioikeuttaan haltijan
soveltama myyntijrjestelmd huomioon ottaen siten, etti timi osaltaan
myotivaikuttaa markkinoiden eristimiseen jisenvaltioiden vililla.

Vaikka timé padtelma on vilttiméitén kaupan vapauden nimissi, merkitsee se
kuitenkin sitd, ettd toimijalle, joka myy tuontituotetta uudelleen pakattuna
siten, ettd uusi pakkaus on varustettu tavaramerkilld ilman tavaramerkin
haltijan lupaa, myo6nnetdin tietty oikeus, joka on tavallisissa oloissa varattu
oikeuden haltijalle itselleen.

Tillaisen oikeuden myéntiminen on oikeutettua tavaramerkin haltijan kannal-
ta ja timin oikeuksien védrinkdyttamisen estimiseksi vain silloin, kun on
voitu osoittaa, ettd uudelleen pakkaaminen ei voi muutftaa tuotetta siitd,
millainen se on alun perin ollut.
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Koska oikeuden haltijan etu vaatii, ettei kuluttajaa johdeta harhaan tuotteen
alkuperdn suhteen, myyjille voidaan antaa oikeus myydd maahantuotuja
tuotteita siten, ettd tavaramerkki kiinnitetddn uuteen pakkaukseen vain siinad
tapauksessa, etti myyjd ilmoittaa etukiteen tavaramerkin haltijalle toiminnas-
taan ja ilmoittaa uudessa pakkauksessa pakanneensa itse tuotteen uudelleen.

Edelld mainituista nakOkohdista seuraa, ellei yksittdisen tapauksen tosiseikko-
jen arvioimisesta muuta johdu, ettd se, ettdi kansallisen tuomioistuimen
esittimi kysymys koskee yksinomaan ladkkeitd, on vailla merkitysti esille
tulleen oikeudellisen ongelman ratkaisemisen kannalta.

Ensimmadiseen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd

a)  perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmaiisen virkkeen perusteella
kahdessa jdsenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltdd se, ettd tuote, joka on lainmukaisesti varustettu tavaramerkilld
yhdessd jdsenvaltiossa, saatetaan markkinoille toisessa jasenvaltiossa
sen jilkeen, kun se on pakattu uuteen pakkaukseen, jonka kolmas
osapuoli on varustanut kyseiselld tavaramerkill;

b) téllainen kielto on kuitenkin perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa
virkkeessi tarkoitettua jasenvaltioiden vilisen kaupan peiteltya rajoitta-
mista,

- jos ndytetddn toteen, ettd tavaramerkin haltija kdyttdd tavara-
merkkioikeuttaan siten, ettd se johtaa markkinoiden keinotekoi-
seen eristimiseen jasenvaltioiden vélilld, kun otetaan huomioon
sen soveltama myyntijirjestelma;

- jos osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen voi muuttaa tuotetta
siitd, millainen se on alun perin ollut;

- jos tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukdteen uudelleen
pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta; ja

- jos uuteen pakkaukseen on merkitty, kuka tuotteen on pakannut
" uudelleen.
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Toinen kysymys

Toinen kysymys on sanamuodoltaan seuraava:

”Onko tavaramerkin haltijalla edelli mainittu oikeus vai rikkooko hin sitd
kiyttdessddn tiettyja perustamissopimuksen madrayksid - erityisesti sen 85
artiklaa - silloin kun hiinelld on kyseisen likkeen osalta méairaiva markkina-
asema jésenvaltio B:n markkinoilla, kun haltijan tavaramerkilld varustettujen,
uudelleen pakattujen tuotteiden tuontikielto estdd tosiasiallisesti niiden
myynnin, koska valtioissa A ja B on kiytdssd eri pakkauskoot ja koska
tuotteen tuonnilla toisessa muodossa ei vield ole tosiasiallisesti saavutettu
kovinkaan merkittivdi asemaa markkinoilla, ja kun kiellolla on kiytinndssa
se vaikutus, etti silld yllapidetddn jdsenvaltioiden vililla huomattava -
joissakin tapauksissa suhteeton - hintaero ilman, ettd voitaisiin osoittaa, etti
tavaramerkin haltija kayttdd kieltoa yksinomaan tai padasiallisesti timin
hintaeron yllapitimiseksi?”

Riittdd, kun todetaan, ettd siind mairin kuin tavaramerkkioikeuden kayttimi-
nen on perustamissopimuksen 36 artiklan méaraysten mukaista, tma kaytta-
minen ei ole perustamissopimuksen 86 artiklan vastaista ainoastaan silla
perusteella, ettd yritykselld on miarddva markkina-asema, jos tavaramerkki-
oikeutta ei ole kiytetty tillaisen aseman vairinkdyton vilineena.

QOikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Yhdistyneen kunin-
gaskunnan hallitukselle, Saksan liittotasavallan hallitukselle sekid komissiolle
aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida mairitd korvattaviksi.

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssa,
minka vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paattad oikeudenkiyntiku-
luista.

Niilld perusteilla
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Landgericht Freiburgin 20.6.1977 tekemilldin paitokselld esittdmit
kysymykset seuraavasti:

1. a)  Perustamissopimuksen 36 artiklan ensimméisen virkkeen perusteel-
la kahdessa jisenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on
oikeus Kkieltdi se, ettd tuote, joka on-lainmukaisesti varustettu
tavaramerkilli yhdessdi jdsenvaltiossa, saatetaan markkinoille
toisessa jidsenvaltiossa sen jilkeen, kun se on pakattu uuteen
pakkaukseen, jonka kolmas osapuoli on varustanut kyseiselld
tavaramerkilla.

b) Tiallainen kielto on kuitenkin perustamissopimuksen 36 artiklan
toisessa virkkeessd tarkoitettua jésenvaltioiden vilisen kaupan
peiteltya rajoittamista,

- jos niiytetdiin toteen, ettd tavaramerkin haltija kidyttda
tavaramerkkioikeuttaan siten, ettii se johtaa markkinoiden
keinotekoiseen eristimiseen jisenvaltioiden vililld, kun
otetaan huomioon sen soveltama myyntijirjestelma;

- jos osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen voi muuttaa
tuotetta siitii, millainen se on alun perin ollut;

- jos tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukiteen uudelleen
pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja

- jos uuteen pakkaukseen on merkitty, kuka tuotteen on
pakannut uudelleen.

2, Siltd osin kuin tavaramerkkioikeuden kiyttiminen on perustamissopi-
muksen 36 artiklan méiriysten mukaista, se ei ole perustamissopimuk-
sen 86 artiklan vastaista pelkiistdin silli perusteella, ettd yritykselld on
miidridvd markkina-asema, jos tavaramerkkioikeutta ei ole kiytetty
tillaisen aseman vidrinkiyton vilineena.
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Kutscher Serensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O’Keeffe Touffait

Julistettiin Luxemburgissa 23 piivand toukokuuta 1978.

A. Van Houtte H. Kutscher
kirjaaja presidentti
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