EURIM-PHARM

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
11 pidivini heinikuuta 1996 "

Yhdistetyissi asioissa C-71/94, C-72/94 ja C-73/94,

jotka Bundesgerichtshof on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan
nojalla yhteisojen tuomioistuimen kasiteltaviksi saadakseen tissa kansallisessa tuo-
mioistuimessa vireilli olevissa asioissa

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

vastaan
Beiersdorf AG (C-71/94),
Bochringer Ingelheim KG (C-72/94) ja
Farmitalia Carlo Erba GmbH (C-73/94)

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta tavaramerk-
kioikeuden alalla, '

* Qikeudenkiyntikieli: saksa.
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TUOMIO 11.7.1996 — YHDISTETYT ASIAT C-71/94, C-72/94 JA C-73/94

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

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

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaajat: apulaiskirjaaja H. von Holstein,
hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, edustajanaan asianajaja Wolfgang A. Reh-
mann, Miinchen,

— Beiersdorf AG, edustajanaan asianajaja Rolf Schultz-Siichting, Berliini,
— Boehringer Ingelheim KG, edustajanaan asianajaja Wilhelm Danelzik, Koln,

— Farmitalia Carlo Erba GmbH, edustajinaan asianajajat Bert J. Bosten ja Wolf-
gang Prinz, Kéln,

— Ranskan hallitus, asiamichiniin ulkoasiainministerion oikeudellisen osaston
apulaisosastopaillikké Catherine de Salins ja otkeudellisen osaston ulkoasiain-
sihteeri Philippe Martinet,

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

— Euroopan yhteiséjen komissio, asiamiehindin johtava oikeudellinen neuvonan-
taja Richard Wainwright ja oikeudellisen yksikén virkamies Angela Bardenhe-

wer,
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ottaen huomioon suullista kisittelya varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH:n, edustajanaan asianajaja Wolfgang
A. Rehmann; Beiersdorf AG:n, edustajanaan asianajaja Rolf Schultz-Siichting;
Boehringer Ingelheim KG:n, edustajanaan asianajaja Wilhelm Danelzik; Farmitalia
Carlo Erba GmbH:n, edustajanaan asianajaja Bert J. Bosten; Ranskan hallituksen,
asiamieheniidn Philippe Martinet; Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asia-
miehendin Treasury Solicitor’s Departmentin virkamies Lindsey Nicoll, avustaja-
naan Michael Silverleaf; seki Euroopan yhtelso]en komission, asiamiehindin
Richard Wainwright ja Angela Bardenhewer, esittimit suulliset huomautukset
4.10.1995 pidetyssi istunnossa,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.12.1995 pidetyssi istunnossa esittimin ratkaisueh-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Bundesgerichtshof on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle 27.1.1994 tekemilliin
paatoksilld, jotka ovat saapuneet yhteisdjen tuomioistuimeen 25.2.1994, EY:n
perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksia EY:n
perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta tavaramerkkioikeuden alalla.

Kysymykset ovat tulleet esiin kolmessa oikeudenkdynnissi, joissa kantajina ovat
ladkkeitd valmistavat yhtiét Beiersdorf (jiljempini Beiersdorf), Boehringer Ingel-
heim (jdljempini Boehringer) ja Farmitalia Carlo Erba (jiljempini Farmitalia) ja
vastaajana yhtié nimelti Eurim-Pharm Arzneimittel (jiljempini Eurim-Pharm),
joka tuo Saksaan tiettyjd ensin mainittujen yhtididen valmistamia tuotteita.
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Beiersdorf valmistaa ja myy Saksassa Kerlone-nimisti lddketti. Se harjoittaa tatd
toimintaa lisenssilld, jonka on myontinyt Laboratoires Synthélabo France
(jaljempani Synthélabo), joka on Kerlone-tavaramerkin haltija Saksassa ja muissa
jasenvaltioissa. Kerlonea kiytetdin korkean verenpaineen hoitoon, ja siti myydain
tabletteina lipipainoliuskoissa. Beiersdorf myy Kerlonea 50 tai 100 tabletin pak-
kauksissa, jotka vastaavat Saksan ammattijirjestojen ja ammatillisten yhdistysten
sekd sairausvakuutuslaitosten suosittelemia vakiokokoja.

Ranskassa Synthélabo valmistaa ja myy Kerlonea 28 tabletin pakkauksissa noudat-
taakseen Ranskan lainsdddintod, jonka mukaan lddkkeitid voidaan myydi enintdin
yhden kuukauden hoitojaksoa vastaava miiri. Pakkauksissa on 14 tabletin lapipai-
noliuskoja. Lipipainoliuskojen taakse on merkitty kahden viitkon viikonpiivit silla
tavoin, ettd kullekin piiville on varattu yksi tabletti.

Boehringer on rekisterdidyn Mexitil-tavaramerkin haltija Saksassa ja Ranskassa. Se
valmistaa ja myy Saksassa Mexitil-nimisti lddkettd, jota kdytetian sydimen rytmi-
hairididen hoitoon ja jota myydiin kapseleina lipipainoliuskoissa. Lidkettdi myy-
diin 20, 50 ja 100 kapselin pakkauksissa Saksassa suositeltujen vakiokokojen
mukaisesti.

Ranskassa Mexitilid valmistaa lisenssilld Boehringer Ingelheim France SARL, joka
on Boehringer Ingelheim KG:n tytaryhtid. Mexitilid myydaan Ranskassa 30 kap-
selin pakkauksissa, joissa on kolme 10 kapselin lipipainoliuskaa. Pakkauksen koko,
joka on Ranskan lainsdidinnén mukainen, vastaa 10 pidivin hoitojaksoa, kun
tabletteja otetaan kolme piivissa.

Farmitalia on Farmitalia Carlo Erba -nimisen italialaisen yhtion saksalainen tytir-
yhtid; emoyhtio on Saksassa, Espanjassa ja Portugalissa rekisteréidyn Sermion-
tavaramerkin haltija. Farmitalia myy Saksassa emoyhtiénsid myontimalla lisenssilla
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Sermion- (vaikuttava aine: nicergoliini 5 mg) ja Sermion forte -nimisiid lidkkeitd
(vaikuttava aine: nicergoliini 10 mg), joita kiytetiin mielenterveyshiirididen hoi-
toon ja joita myydiin tabletteina lipipainoliuskoissa. Saksassa laikkeitd myydiin
50 tai 100 tabletin pakkauksissa sielld suositeltujen vakiokokojen mukaisesti.

Farmitalian osakkuusyhtié markkinoi Portugalissa Sermionia 10 milligramman
vahvuisina tabletteina lisddmatti kuitenkaan nimeen forte-sanaa. Tuotetta myydain
60 tabletin pakkauksissa, joissa on kussakin kuusi 10 tabletin lipipainoliuskaa.
Pakkauksen koko perustuu 20 piivin mittaiseen hoitojaksoon, joka vastaa Portu-
galin sairausvakuutusjirjestelmissi hyviksyttyi suurinta korvausmadirai.

Espanjassa Farmitalian osakkuusyhtié myy Sermion-nimistd 5 milligramman vah-
vuista tuotetta 45 tabletin pakkauksissa, joissa kaikki 45 tablettia ovat yhdessa lapi-
painoliuskassa.

Eurim-Pharm myy Saksassa edelli mainittuja ladkkeitd, joita se tuo maahan niin
sanottuna rinnakkaistuontina Ranskasta, Portugalista ja Espanjasta. Ennen
myyntii se pakkaa tuotteet uudelleen, jotta pakkaukset vastaisivat Saksassa suosi-
teltuja vakiokokoja.

Kerlone ja Mexitil sekd Portugalista tuotu Sermion pakataan uusiin Eurim-
Pharmin suunnittelemiin ulompiin pakkauksiin, joihin pakataan alkuperiiset pak-
kaukset sisiltoineen sekd muista alkuperiisistid pakkauksista irrotetut lipipainolius-

kat.
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Uusien ulompien pakkausten selkimyksessi on suorakaiteen muotoinen aukko,
josta nikyy alkuperiisessi pakkauksessa oleva tavaramerkki. Uusissa pakkauksissa
mainitaan, ettd Eurim-Pharm on tuotteen maahantuoja, pakkaaja ja markkinoija.
Lisaksi Portugalista tuodun Sermionin uusien pakkausten suorakaiteen muotoisen
aukon alapuolelle lisitiidn maininta ”forte”.

Osa Kerlonen pakkauksiin lisityisti lapipainopakkauksista on leikattu uudelleen.
- po y P P .. p . - .
Koska leikkaamisen seurauksena palklauksiin painetut sarjanumerot hiviivit, ne
. X3 p . . p . ..J . . . .
painetaan uudelleen pakkauksiin. Leikkaamisen vuoksi lipipainoliuskoissa oleva
yksittdistd tablettia vastaava pdivdyssarja katkeaa.

Uusissa ulommissa pakkauksissa oleviin alkuperiisiin pakkauksiin on lisitty tarrat,
joissa mainitaan, ettd Eurim-Pharm on tuotteen maahantuoja ja markkinoija. Mexi-
tilin pakkausten selkimykseen Eurim-Pharm on kiinnittinyt tarran, jossa on mai-
ninta vaikuttava aine: mexiletinhydrokloridi”. Lisiksi Eurim-Pharm on peittinyt
Portugalista tuodun Sermionin alkuperdisen pakkauksen piillyksen ja sivun tar-
roilla, joihin sisdltyy muun muassa maininta “forte”; alkuperaisisti teksteistd
nikyy ainoastaan Sermion-tavaramerkki ja nimi "Farmitalia”.

Lisiksi Eurim-Pharm kiinnittdi Portugalista tuodun Sermionin jokaisen lipipaino-
liuskan taakse tarran, jossa on maininta *forte”.

Mexitilin pakkauksiin Eurim-Pharm liittdd lisdksi saksankieliset kiyttGohjeet ja
lisitietoja sisiltavin lehtisen.
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Eurim-Pharm siilyttdd Espanjasta tuodun Sermionin pakkaukset mutta lisdd
alkuperiiseen pakkaukseen viiden tabletin lipipainoliuskan, joka on leikattu alku-
perdisesta ldpipainoliuskasta, ja lisida pakkaukseen saksankieliset kiyttdohjeet.
Alkuperiisen pakkauksen piillykseen, Sermion-tavaramerkin alle, Eurim-Pharm
kiinnittad toiminimelldin ja osoitteellaan varustetun tarran, jossa on joitakin lisi-
tietoja (valmiste-erdn numero, viimeinen kiyttopiivi, rekisterinumero jne.). Pake-
tin taakse se kiinnittdi tarran, jossa mainitaan, ettd tuotteen maahantuoja ja mark-
kinoija on Eurim-Pharm. Tablettien lukumiirid koskevat espanjankieliset tiedot
peitetdin teipilld.

Beiersdorf ja Farmitalia, jotka ryhtyivit lisenssinantajansa luvalla toimiin tavara-
merkkioikeuden loukkaamisen johdosta, seki Boehringer katsoivat, ettd Eurim-
Pharmin toiminta loukkaa niiden tavaramerkkioikeutta, joten ne nostivat kanteen
vaatiakseen vahingonkorvausta ja toiminnan kieltimista.

Asia ratkaistiin pddasian vastaajien eduksi ensimmaiisessi oikeusasteessa ja muutok-
senhakutuomioistuimessa, ja Eurim-Pharm haki muutosta tuomioon (Revision)
Bundesgerichtshofissa, joka paitti lykitd asian kisittelya ja esittad yhteisdjen tuo-
mioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksia. Asiassa C-71/94 kansallinen tuomiois-
tuin on esittinyt seuraavat kysymykset:

1. Voiko kansainvilisesti rekisterdidyn (IR-merkki) ja tilli perusteella jisenval-
tiossa A suojatun tavaramerkin haltja EYin perustamissopimuksen 36 artiklan
perusteella vedota tavaramerkkiotkeuteensa estiikseen maahantuojaa ostamasta
tavaramerkin haltijan jisenvaltiossa B talla tavaramerkilli markkinoimia liikkeitd,
joiden myynti jisenvaltiossa A edellyttda ladkemiirdystd, pakkaamasta niitd uudel-
leen jdsenvaltiossa A toimivien ldikireiden liaikemairayskiytintéa vastaavalla
tavalla, kun timi kidytint6 perustuu kansallisten ammatillisten jirjestdjen suosituk-
siin (lddketeollisuutta edustavat jirjestot mukaan lukien) hoidon kannalta suositel-
tavasta pakkauskoosta, joka ei ole sama kuin jisenvaltio B:n lakisiiteinen pakkaus-
koko, ja markkinoimasta niitd jisenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa
ulommassa pakkauksessa, jos sen sisilli on alkuperiisii, jisenvaltiosta B periisin
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olevia lipipainoliuskoja sisiltivi alkuperdinen pakkaus ja tietty mdird osiin leikat-
tuja lapipainoliuskoja ja jos uudessa pakkauksessa olevasta ikkunasta nakyy alku-
perdisen pakkauksen IR-merkki ja jos uudessa pakkauksessa till tavoin ilmoite-
taan se, ettd maahantuoja on pakannut tuotteen ja markkinoi siti, mutta
valmistajasta ei anneta minkiinlaista selostusta? Onko ennakkoratkaisukysymyk-
seen vastaamisen kannalta merkitystd silld, ettd alkuperiisten lipipainoliuskojen
selkipuolelle (vieraalla kielelli jisenvaltiossa A) painettu viikonpiivit sisiltivi
14 pidivin jakso katkeaa, kun lipipainoliuskat on leikattu osiin?

2. Voidaanko katsoa, etti jos kansallista tavaramerkkii kaytetdan IR-merkin halti-
jan myyntijarjestelmissi siten, ettd se tosiasiallisesti johtaa markkinoiden jakami-
seen jisenvaltioiden vililld, kyseessi on EY:n perustamissopimuksen 36 artiklassa
tarkoitettu peitelty kaupan rajoittaminen, vai tiytyyko timin lisiksi osoittaa, ettd
IR-merkin haltija kiyttid tavaramerkkioikeuttaan omaksumassaan myyntijirjestel-
miss3 pyrkien tietoisesti markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen?”

Asiassa C-72/94 toinen yhteis6jen tuomioistuimelle esitetty kysymys on sama kuin
asiassa C-71/94 esitetty toinen kysymys. Ensimmaiinen kysymys kuuluu seuraa-
vasti:

”1. Voiko kansainvilisesti rekisteréidyn (IR-merkki) ja tilld perusteella jisenval-
tiossa A suojatun tavaramerkin haltija EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan
perusteella vedota tavaramerkkioikeuteensa estidkseen maahantuojaa ostamasta
tavaramerkin haltijan jisenvaltiossa B tilld tavaramerkilld markkinoimia ldikkeiti,
joiden myynti jisenvaltiossa A edellyttdd ladkemadirdystd, pakkaamasta niitd uudel-
leen jisenvaltiossa A toimivien ladkireiden ldikemiadriyskiytintod vastaavalla
tavalla, kun timi kaytantd perustuu kansallisten ammatillisten jirjestdjen suosituk-
siin (lizketeollisuutta edustavat jirjestot mukaan lukien), jotka eivit ole samoja
kuin jisenvaltio B:n lakisaiteiset pakkauskoot, ja markkinoimasta niitd jsenval-
tiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulommassa pakkauksessa, jos sen sisalla
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on ]asenvaltxosta B periisin olevia lipipainoliuskoja sisdltivi alkuperdinen pakkaus
ja tietty miird osiin leikattuja ldpipainoliuskoja ja jos uudessa pakkauksessa
olevasta ikkunasta nikyy alkuperdisen pakkauksen IR-merkki ja jos uudessa
pakkauksessa tilld tavoin ilmoitetaan se, ettd maahantuoja on pakannut tuotteen ja
markkinoi sitd, mutta valmistajasta ei anneta minkainlaista selostusta?”

Asiassa C-73/94 toinen yhteiséjen tuomioistuimelle esitetty kysymys on sama kuin
asiassa C-71/94 ja C-72/94 esitetty toinen kysymys. Ensimmiinen kysymys kuu-
luu seuraavasti:

1. Voiko kansainvilisesti rekisterdidyn (IR-merkki) ja tilli perusteella jisenval-
tiossa A suojatun tavaramerkin haltija EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan
perusteella vedota tavaramerkkioikeuteensa estiikseen maahantuojaa ostamasta
tavaramerkin haltijan jisenvaltiossa B tilld tavaramerkilli markkinoimia liikkeit3,
joiden myynti jisenvaltiossa A edellyttii ladkemidraystd, pakkaamasta niitd uudel-
leen jisenvaltiossa A toimivien liikireiden lidkemairayskdytintdd vastaavalla
tavalla, kun timi kidytintd perustuu kansallisten ammatillisten jirjestdjen suosituk-
siin (lddketeollisuutta edustavat jirjestdt mukaan lukien) hoidon kannalta suositel-

tavasta pakkauskoosta, joka ei ole sama kuin jisenvaltio B:n lakisditeinen pakkaus-
koko, ja

a) markkinoimasta niitd jisenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulom-
massa paillyksessi, jos pakkaus sisiltdd jisenvaltiosta B periisin olevan alkupe-
riisen pakkauksen alkuperiisine lapipainoliuskoineen seki lisiksi joitakin alku-
periisii lipipainoliuskoja ja jos uudessa pakkauksessa on aukko, josta
alkuperiisen pakkauksen tavaramerkki ja ilmoitus maahantuojan suorittamasta
uudelleen pakkaamisesta ja markkinoinnista nikyvit, mutta ilmoitus valmista-
jasta puuttuu, tai

b) markkinoimasta niiti jisenvaltiossa A alkuperiiselli tavaramerkilli varustetussa
jasenvaltiosta B periisin olevassa pakkauksessa, jos maahantuoja on lisinnyt
tihin pakkaukseen tarran, josta kiy ilmi maahantuojan nimi ja muita tietoja
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(valmiste-erdn numero, viimeinen kiyttdpdivi, rekisterinumero jne.), seki
alkuperiisestd lipipainoliuskasta leikatun viiden kapselin lapipainoliuskan?”

Nima asiat on yhdistetty kirjallista ja suullista kisittelyd sekd tuomion antamista
varten yhteis6jen tuomioistuimen presidentin 15.3.1994 antamalla miirdykselld.

Kysymyksilldin, jotka on syytd tutkia yhdessd, kansallinen tuomioistuin pyytad
tismentimiin niitd edellytyksii, joilla tavaramerkkioikeuden haltija voi perusta-
missopimuksen 36 artiklan perusteella vedota oikeuteensa estizkseen maahantuo]aa
markkinoimasta lddkettd, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toi-
sessa jasenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jisenvaltiossa tavara-
merkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uuteen
ulompaan pakkaukseen, jossa alkuperiisen pakkauksen tavaramerkki on jitetty
niakyviin, tai kun maahantuoja on muuttanut alkuperdisen pakkauksen sisilt6d
taikka ulkonikod jittden kuitenkin nikyviin valmistajan kiinnittimin tavaramer-
kin. Yhteis6jen tuomioistuinta pyydetdin siis selvittimiin sen oikeuskdytinndssa
esitettyjen kisitteiden “markkinoiden keinotekoinen jakaminen” ja "tuotteen alku-
periisen laadun muuttaminen” merkitysti ja sisilt6d seki lausumaan siitd, onko
maahantuojan tiytettdvd muita lisdedellytyksii.

Ennen kysymyksiin vastaamista on todettava, ettd yhteisdjen tuomioistuimelle on
esitetty, etti kyseessi olevaa kansallista lainsiadintdd ei ole arvioitava suhteessa
perustamissopimuksen 36 artiklaan vaan suhteessa jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddidnnén ldhentimisestd 21 padivdnd joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1, jiljempind direktiivi)
7 artiklaan. Direktiivi piti saattaa osaksi jasenvaltioiden kansallista oikeusjirjestysta
31.12.1992 mennessd; mairidaika vahvistettiin jisenvaltioiden tavaramerkkilainsii-
dinndn lahentimisestd annetun direktiivin 89/104/ETY tiytint66npanolle varatun
mairdajan lykkiamisestd 19 pdivini joulukuuta 1991 tehdylld neuvoston piatok-
selld 92/10/ETY (EYVL 1992 L 6, s. 35).

Kansallinen tuomioistuin ei ole kuitenkaan pyytinyt ennakkoratkaisua direktiivin
7 artiklan tulkinnasta, joten tilti osin vastaus rajoittuu seuraaviin kahteen
toteamukseen.
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Ensiksikin yhteis6jen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan
direktiivilla el sininsi voida asettaa yksityisille velvollisuuksia eiki sithen siis voida
vedota yksityistd vastaan (ks. erityisesti asia 152/84, Marshall, tuomio 26.2.1986,
Kok. 1986, s.723, 48 kohta; asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990,
Kok. 1990, s. 1-4135, 6 kohta; ja asia C-91/92, Faccini Dori, tuomio 14.7.1994,
Kok. 1994, s. I-3325, 20 kohta). Olipa kyse ennen direktiivii tai sen jilkeen anne-
tuista siannodksistd, kansallisen tuomioistuimen on timin oikeuskiytinnon
mukaan tulkittava kansallista lainsddddnt6d siten, ettd direktiivin sanamuoto ja tar-
koitus otetaan katkin mahdollisin tavoin huomioon, jotta direktiivin tavoitteet voi-
taisiin saavuttaa ja jotta tulkinta olisi EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan kol-
mannen kohdan mukainen.

Kuten tindin yhdistetyissi asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettavasta yhtei-
sOjen tuomioistuimen tuomiosta (asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, tuomion
40 kohta) ilmenee, direktiivin 7 artiklan ja perustamissopimuksen 36 artiklan tar-
koituksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa koskevat ja tavaroiden
vapaata liikkkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten,
ettd nditd kahta asiaa koskevia miardyksid ja siinnoksid, joilla pyritddn samaan
lopputulokseen, on sovellettava samalla tavalla.

Perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnan osalta on muistettava, etti sen
mukaan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaamisen vuoksi asetetut
tuontikiellot ja -rajoitukset voivat olla perusteltuja ainoastaan jos ne eivit ole keino
mielivaltaiseen syrjintdin tai jasenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyyn rajoittami-
seen.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan 36 artiklassa sallitaan poikkeaminen tava-
roiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta yhteismarkkinoilla ainoastaan silloin jos
poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka koskevat
kyseisiid teollisotkeuksia tai kaupallisia oikeuksia.
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Yhteisdjen tuomioistuin on vahvistanut, etti tavaramerkkioikeus on olennainen
osa perustamissopimuksessa tavoiteltua viiristymittomin kilpailun jirjestelmia.
Tdssd jirjestelmidssd yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tuotteidensa
tai palvelujensa laadun perusteella, ja tim3 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 (asia C-10/89, HAG, tuomio 17.10.1990,
Kok. 1990, s. I-3711, 13 kohta, jiljempini asia HAG II; ja asia C-9/93, IHT Inter-
nationale Heiztechnik ja Danziger, tuomio 22.6.1994, Kok. 1994, s. 1-2789, 37 ja
45 kohta).

Tamin vuoksi, kuten yhteis6jen tuomioistuin onkin useaan kertaan vahvistanut,
tavaramerkkioikeuden ydinsisilténi on taata tavaramerkkioikeuden haltijalle
yksinoikeus tavaramerkin kiyttimiseen saatettaessa tuote ensimmiisen kerran
markkinoille ja suojata tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisi-
vat kidyttdd vairin tavaramerkin mainetta ja asemaa markkinoilla myymalld tuot-
teita, jotka on asiattomasti varustettu tillaisella tavaramerkilld (ks. erityisesti asia
102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta; asia
1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981, Kok. 1981, s. 2913, 7 kohta; em. asia HAG 1I, tuo-
mion 14 kohta; em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion
33 kohta). ‘

Timin vuoksi on syytid huomata, etti jisenvaltion lainsiddinnén mukaan suojattu
tavaramerkin haltija ei voi vedota tihin lainsiidintdon estidkseen sellaisen tuot-
teen maahantuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se on itse saattanut mark-
kinoille toisessa jasenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jisenval-
tiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella (ks. erityisesti asia'16/74, Winthrop,
tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183, 7—11 kohta; em. asia HAG II, tuomion
12 kohta, ja em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 33 ja

34 kohta).

t
f

Tavaramerkkioikeuden tavoitteena ei ole sen salliminen, etti tavaramerkin haltijat
jakavat kansalliset markkinat, eiki siten jisenvaltioiden vililli mahdollisesti olevien
hintaerojen yllipitimisen edistiminen. On totta, ettd erityisesti lizkemarkkinoilla
tallaiset hintaerot saattavat johtua sellaisista tekijoistd, joihin tavaramerkin haltijat
eivit voi milliin tavalla vaikuttaa, kuten enimmaiishintojen vahvistamista koske-
vista eri jisenvaltioiden poikkeavista siinnoksistd, lidkkeiden tukkukauppiaiden
voittomarginaalista tai sairausvakuutusjirjestelmdn mukaisten sairauskuluista
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maksettavien korvausten enimmiismidristi. Yhden jisenvaltion muista poikkea-
van, hintoja koskevan lainsiddinnon atheuttamien viiristymien korjaaminen on
yhteisén tehtivd, eiki niitd voida yrittdd korjata siten, ettd toisissa jisenvaltioissa
otetaan kdytt6on tavaroiden vapaata litkkuvuutta koskevien siintSjen vastaisia
siinnoksia (ks. erityisesti em. asia Winthrop, tuomion 16 ja 17 kohta).

Jotta voitaisiin vastata sithen, kisittdiko tavaramerkin haltijalle annettu yksinoi-
keus otkeuden estii sen, etti muu yritys kiyttia tavaramerkkii pakattuaan tuot-
teen uudelleen, on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtivi sen takaa-
jana, etti kuluttaja tai loppukidyttdja voi olla varma tavaramerkilld varustetun
tuotteen alkuperisti ja erottaa tuotteen toisista tuotteista sekoittamatta sitd nithin.
Timi alkuperin takaaminen tarkoittaa sitd, ettid kuluttaja tai loppukiyttiji voi olla
varma siitd, etti tuotteen sen alkuperiisessi muodossa hankkinut muu yritys el ole
muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle tai loppukiytta-
jalle tarjottua, tavaramerkilld varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saatta-
mista (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, ja em. asia Pfizer, tuomion

8 kohta).

Timin vuoksi tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estdi kaikenlainen tamin tava-
ramerkin kiyttiminen, joka saattaisi védristdd sithen liittyvidd alkuperin takaamista,
kuuluu tavaramerkkioitkeuden ydinsisiltdén, ja timin oikeuden suojaamiseksi
saattaa olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan litkkkuvuuden 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, etti niiden periaatteiden mukaisesti perustamissopimuksen
36 artiklaa on sovellettava siten, ettd tavaramerkkioikeuden haltija voi vedota tihin
oikeuteen estiikseen maahantuojaa saattamasta markkinoille sellaista tuotetta,
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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 kiyttdd oikeuttaan omaksu-
mansa myyntijirjestelmin huomioon ottaen siten, ettd se johtaa jisenvaltioiden
markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen;

— osoiteta, etti uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut tuotteen alkuperiista
laatua;

— tavaramerkin haltijalle ole ilmoitettu etukiteen uudelleen pakatun tuotteen
markkinoille saattamisesta ja

— uudessa pakkauksessa todeta, kuka on pakannut tuotteet uudelleen.

Lisiksi edelld mainitussa asiassa Pfizer antamassaan tuomiossa yhteisdjen tuomio-
istuin katsol, ettd perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, etti tavara-
merkkioikeuden haltija e1 voi vedota oikeuteensa estidkseen maahantuojaa mark-
kinoimasta lidkettd, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa
jasenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jasenvaltiossa tavaramerkin
haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut liikevalmisteen uudelleen
vain vathtamalla ulomman paillyksen koskematta sisempiin pakkaukseen ja huo-
lehtien siitd, ettd valmistajan sisempdin pakkaukseen liittimi tavaramerkki nikyy
uuden piillyksen lapi, ja kun maahantuoja on selvisti ilmoittanut ulommassa pail-
lyksessd siitd, ettd tuotteen valmistaja on tavaramerkin haltijan tytiryhti6 ja ettd
maahantuoja on suorittanut uudelleen pakkaamisen.

Nyt kisiteltdvind olevissa asioissa yhteisjen tuomioistuimelle on esitetty peruste-
luja, joiden osalta on tismennettivi, ettd periaatteessa el ole syytd erottaa toisistaan
tilannetta, jossa muu yritys on kiinnittinyt uudelleen tavaramerkin pakattuaan
tuotteen uudelleen, ja tilannetta, jossa muu yritys kiyttii valmistajan alkuperiiseen
pakkaukseen kiinnittdimii tavaramerkkii pakattuaan tuotteen uudelleen siten, ettd
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tavaramerkki jii nikyviin uuden ulomman pakkauksen lipi, tai siten, ettd alkupe-
rainen pakkaus siilytetdin sellaisenaan.

Niissi kahdessa tapauksessa ongelmana on se, seuraako tavaramerkkioikeuden
ydinsisillosti tavaramerkin keskeisen tehtivin huomioon ottaen se, ettd tavaramer-
kin haltija voi estdd toista yritystd kdyttimaista tavaramerkkii, kun timi on pakan-
nut tuotteen uudelleen.

Edelli mainitussa asiassa Hoffman-La Roche annetussa tuomiossa on annettu
tahin kysymykseen perinpohjainen vastaus, josta seuraa, etti tavaramerkin haltija
voi lainmukaisesti estid tillaisen tavaramerkin kiytdn, jolleivit tuomiossa mainitut
nelji edellytystd tdyty.

Titd oikeuskdytintdi on kuitenkin tismennettivi, kun tarkastellaan nyt kisitelti-
vind olevissa asioissa esitettyja vaitteitd seki viitteitd, jotka esitettiin edelld maini-
tuissa asioissa Bristol-Myers Squibb ym. ja asiassa C-232/94, MPA Pharma, joissa
my0s annetaan tuomio tindin.

Jasenvaltioiden vilisten markkinoiden keinotekoinen jakaminen

Timin osalta on syytd todeta, ettd tapaus, jossa tavaramerkin haltija kiayttii tava-
ramerkkioikeuttaan estdikseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tilla tava-
ramerkilld varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jasenvaltioiden
vilisten markkinoiden jakamiseen erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on
saattanut markkinoille eri jisenvaltioissa saman lidkkeen erilaisessa pakkauksessa ja
silloin kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jisenvaltioon ja saattaa sielld
markkinoille tuotetta stini muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut
markkinoille toisessa jisenvaltiossa.
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Timin vuoksi tavaramerkin haltija ei voi estdd tuotteen pakkaamista uudelleen
uuteen ulompaan pakkaukseen tai alkuperiisen ulomman pakkauksen sisillon
muuttamista, kun tavaramerkin haltijan siind jasenvaltiossa kiyttimid pakkausko-
koa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ei voida saattaa markkinoille tuontiji-
senvaltiossa esimerkiksi sen vuoksi, ettd kansallisten sddnnosten tai kansallisen kiy-
tinndn mukaan sallitaan vain tietty pakkauskoko, tai sen wvuoksi, ettd
sairausvakuutussdinnésten mukaan sairauskulujen korvaaminen on sidoksissa pak-
kauksen kokoon, taikka sellaisen vakiintuneen liizkemiidridyskiytinnén vuoksi,
joka perustuu muun muassa lidketieteen asiantuntijoiden ja sairausvakuutuslaitos-
ten suosittelemiin vakiokokoihin.

Timin osalta on syyti tismentds, ettd silloin kun tavaramerkin haltija kayttaa
useita erilaisia tuontijisenvaltion voimassa olevien sdinndsten ja kiytintdjen
mukaisia pakkauskokoja, uudelleen pakkaamisen tarvetta ei voida kiistdi ainoas-
taan silld perusteella, ettd todetaan, etti jotakin niistd pakkauskoista markkinoi-
daan my0s vientijasenvaltiossa. Markkinoiden jakamisesta olisi kyse, jos maahan-
tuoja voisi markkinoida tuotetta ainoastaan tietylli tuontijisenvaltion
markkinoiden rajoitetulla osalla.

Sitd vastoin tavaramerkin haltija voi estdi tuotteen pakkaamisen uuteen ulompaan
pakkaukseen silloin kun maahantuoja pakkaa tuotteet, jotka voidaan saattaa tuon-
tijisenvaltiossa markkinoille, siten ettd se kiinnittdd alkuperdiseen ulompaan tai
sisempdin pakkaukseen uuden etiketin tuontijisenvaltion kielelld ja lisad sithen
uudet kiyttdohjeet tai tietoja tuontijisenvaltion kielell.

Jasenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estdi tavaramerkilld
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 syyti tismenta, etta toisin kuin padidasian vastaajat vaittavit, yhteisGjen
tuomioistuimen kiyttima termi “markkinoiden keinotekoinen jakaminen” ei tar-
koita sitd, ettd maahantuojan on osoitettava, etti saattaessaan markkinoille saman
tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jisenvaltioissa tavaramerkin haltija on tietoi-
sesti pyrkinyt jisenvaltioiden vilisten markkinoiden jakamiseen. Tasmentiessiin,
ettd markkinoiden jakamisen on oltava keinotekoinen, yhteisjen tuomioistuin on
halunnut korostaa sitd, ettd tavaramerkin haltija voi aina vedota tavaramerkkioi-
keuteensa estaikseen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen sil-
loin kun tima on perusteltua tavaramerkin keskeisen tehtivin suojaamiseksi, jol-
loin tistd atheutuvaa markkinoiden jakamista ei voida pitid keinotekoisena.

Tuotteen alkuperdisen laadun munttaminen

Timin osalta on syyti tismentii ensiksikin, etti tuotteen alkuperiisen laadun
muuttaminen viittaa pakkauksessa olevan tuotteen laatuun.

Tavaramerkkioikeuden haltija voi siis estdd sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka
vol saattaa pakkauksessa olevan tuotteen alttiiksi sellaiselle kisittelylle tai sellaisille
vaikutuksille, jotka saattavat muuttaa tuotteen alkuperiistd laatua. Sen miirittimi-
seksi, onko tistd kyse, on syytd ottaa huomioon tuotteen luonne ja tapa, jolla tuote
on pakattu uudelleen, kuten yhteiséjen tuomioistuin totesi edelli mainitussa asiassa
Hoffmann-La Roche annetun tuomion 10 kohdassa.

Edelld mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion samasta kohdasta
kiy ilmi, ettd lddkeaineiden osalta uudelleen pakkaamisen on katsottava tehdyn sel-
laisissa olosuhteissa, jotka eivit muuta tuotteen alkuperiisti laatua, kun tavaramer-
kin haltija on esimerkiksi saattanut tuotteen markkinoille kaksinkertaisessa pak-
kauksessa ja kun uudelleen pakkaaminen koskee vain tuotteen ulompaa pakkausta
sisemmin pakkauksen jiidessd koskematta taikka kun viranomainen valvoo uudel-
leen pakkaamista varmistaakseen sen, ettel tuote vahingoitu.
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Tamin otkeuskidytinnén mukaan pelkistiin se, ettd lipipainoliuskat otetaan alku-
periisestd ulommasta pakkauksesta ja sijoitetaan yhden tai useamman alkuperiisen
pakkauksen kanssa uuteen ulompaan pakkaukseen, tai se, etti lipipainoliuskat
sijoitetaan toiseen alkuperdiseen pakkaukseen, el muuta pakkauksessa olevan tuot-
teen alkuperiistd laatua.

Pidasian vastaajat ovat kuitenkin viittineet, etti jopa tillaisessa pakkaamisessa saa-
tetaan tuotteen alkuperiistd laatua muuttaa. Esimerkiksi lipipainopakkaukset,
jotka ovat periisin eri alkuperiisisti pakkauksista ja jotka pakataan samaan ulom-
paan pakkaukseen, voivat olla eri tuotantoeristi, ja niissi saattaa olla eri vanhentu-
misajat.

Tatd viitettd el voida hyviksyd. Ei voida hyviksyi sellaista nikemystd, jonka
mukaan tavaramerkin haltija voisi jokaisen hypoteettisen virheen vaaran perusteella
estad kaiken liikkeiden uudelleen pakkaamisen uusiin ulompiin pakkauksiin tai
alkuperiisen ulomman pakkauksen sisillon minki tahansa muuttamisen.

Kansallisen tuomioistuimen tehtavini on arvioida, onko lipipainoliuskat leikattu
tai sarjanumerot painettu liuskoihin uudelleen siten, ettd liuskoissa olevien tablet-
tien alkuperiisen laadun muuttamisen vaara on viltetty. On katsottava, etti tilanne
on tillainen erityisesti silloin, kun viranomainen antaa luvan tallaiseen toimintaan
ja valvoo sitd varmistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu.

Mikdin ei myoskddn tue siti olettamusta, ettd pakkauksessa olevan tuotteen
alkuperiisti laatua vilittdmisti muutetaan, kun alkuperiisiin ulompiin pakkauksiin
tai lipipainoliuskoihin kiinnitetddn tarra tai kun pakkaukseen lisitddn uudet
kayttoohjeet tai tietoja tuontijasenvaltion kielells.
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On kuitenkin myonnettivi, etti pakkauksessa olevan tuotteen alkuperiinen laatu
saattaa muuttua vilillisesti, kun

— uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus tai uudet kiytréohjeet
tai tiedot eivit sisilld tiettyjd tirkeitd tietoja tai niissi on epitarkkoja tietoja
tuotteen luonteesta, koostumuksesta, vaikutuksista, kdytostd tai sdilyvyydesti,
tai

— uudelleen pakatun tuotteen pakkaus el suojaa tuotetta riittavisti.

Kansallisen tuomioistuimen tehtivani on arvioida, onko tisti kyse, vertailemalla
tuotetta erityisesti tavaramerkin haltijan tuontijisenvaltiossa markkinoille saatta-
maan tuotteeseen. Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitda mahdollisuutta, ettd maa-
hantuoja voisi esittid joitakin tdydentivii 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 kiyttimastid pakkauksesta.

Muunt edellytykset, jotka rinnakkaistuojan on tiytettdva

Jos uudelleen pakkaaminen tehdain siten, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alku-
periinen laatu muutu, tavaramerkin tehtivi alkuperin takaajana on suojattu. Til-
16in kuluttajaa tai loppukiyttdjad 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, etti jos tillaisessa tilanteessa on tavaroiden vapaan liik-
kuvuuden turvaamiseksi valttimitontd pidtyd sithen, ettd tavaramerkin haltija ei
voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estiikseen tavaramerkillddn varustettujen,
maahantuojan uudelleen pakkaamien tuotteiden markkinoille saattamisen, se tar-
koittaa myos sitd, ettd maahantuojalla on kiytdssiin oikeus, joka on yleensi
varattu tavaramerkin haltijalle.

Tavaramerkin haltijan intressien suojaamiseksi tavaramerkkioikeuden haltijana ja
tavaramerkin suojaamiseksi vdirinkdytoksiltd tima oikeus on syytd antaa vain jos
maahantuoja tiyttdd tietyt muut vaatimukset, kuten yhteisgjen tuomioistuin on
todennut edelld mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa.

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

Kuten yhteis6jen 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 Phizer, tuomion 11 kohta). Kuten julkisasia-
mieskin on todennut ratkaisuehdotuksensa 128 kohdassa, tima tarkoittaa sitd, etti
kansallisen tuomioistuimen tehtivini on arvioida sitd, onko timi selvitys sellainen,
etti normaalin nikdkyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella
sen ymmartdi.

Sitd vastoin ei voida vaatia, ettd pakkauksessa nimenomaisesti mainittaisiin, ettd
uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, koska
tallaisen maininnan voisi ymmirtii tarkoittavan sitd, kuten julkisasiamieskin on
todennut ratkaisuehdotuksensa 88 kohdassa, ettd uudelleen pakattu tuote ei ole
tdysin asianmukainen.
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Kuten edelld mainitussa asiassa Pfizer annetun tuomion 11 kohdassa todetaan, voi-
daan kuitenkin vaatia, ettd ulommassa pakkauksessa on ilmoitettava selvisti, kuka
tuotteen on valmistanut, koska valmistajan edun mukaista voi olla, ettei kuluttaja
tai loppukiyttijd luule, etti maahantuoja on tavaramerkin haltija ja ettd tuote on
valmistettu timin valvonnassa.

Vaikka pakkauksessa olisikin merkinti siitd, kuka tuotteen on pakannut uudelleen, ‘
ei voida sulkea pois sitd mahdollisuutta, ettd tavaramerkin maine ja siten myos
tavaramerkin haltijan maine saattavat kuitenkin kirsii uudelleen pakatun tuotteen -
riittimattomaisti ulkoasusta. Tallaisissa tapauksissa tavaramerkin haltijalla on lain-
mukainen tavaramerkkioikeuden ydinsisaltéon liittyvd intressi estdd 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 myytaviksi.

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

Vaatimukset, jotka uudelleen pakatun tuotteen ulkoasun on tdytettivi, vaihtelevat
sen mukaan, onko kyse tuotteesta, joka myydiin sairaalaan, vai tuotteesta, joka
myydiin apteekkien vilitykselld kuluttajille. Ensimmiisessd tapauksessa liikkeen
antavat potilaille alan ammattilaiset, joille tuotteen ulkoasulla ei ole juurikaan mer-
kitystd. Jalkimmaiisessd tapauksessa tuotteen ulkoasulla on selvisti suurempi mer-

omiaan saamaan kuluttajan luottamaan tietyssi miirin tuotteen laatuun.
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Kansallisen tuomioistuimen on ndiden ohjeiden perusteella tutkittava erityisesti,
onko sellainen uusi ulompi pakkaus, johon pakataan alkuperiinen pakkaus ja irro-
tettuja lipipainopakkauksia, niin epimiiriinen, etti se voi vahingoittaa tavaramer-
kin mainetta. Leikattujen ldpipainopakkausten osalta kansallisen tuomioistuimen
on arvioitava tapauskohtaisesti, onko leikkaaminen tehty niin, etti tavaramerkin
maine voi kirsia.

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

Edelli esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava, ettd perus-
tamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, ettid tavaramerkin haltija voi
vedota oikeuteensa estikseen maahantuojaa markkinoimasta laikettd, jonka tava-
ramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jisenvaltiossa tai joka on saa-
tettu markkinoille toisessa jisenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella,
kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen siten, ettd sisempiin pakkauk-
seen liitetty tavaramerkki nikyy uuden pdillyksen lipi, tai kun maahantuoja on
muuttanut alkuperdisen pakkauksen sisiltod tai ulkonikéd jittien kuitenkin niky-
viin valmistajan kiinnittimin tavaramerkin, jollei

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

osoiteta, ettd uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan
tuotteen alkuperiista laatua. Tistd on kyse erityisesti silloin, kun maahantuoja
tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteitd, joilla ei voida vaikuttaa alkuperiiseen
laatuun, kuten ottaa lipipainoliuskat alkuperiisesti ulommasta pakkauksestaan
ja sijoittaa ne yhden tai useamman alkuperiisen pakkauksen kanssa uuteen
ulompaan pakkaukseen tai sijoittaa lipipainoliuskat toiseen alkuperiiseen pak-
kaukseen tai kiinnittdd alkuperiisiin ulompiin pakkauksiin tai lapipainoliuskoi-
hin tarran taikka lisdd pakkaukseen uudet kiyttéohjeet tai uusia tietoja. Kansal-
lisen tuomioistuimen tehtivini on arvioida, onko lipipainoliuskat leikattu tai
sarjanumerot painettu liuskoihin uudelleen siten, ettd liuskoissa olevien tablet-
tien alkuperidiseen laadun muuttamisen vaara on viltetty. On katsottava, etti
tilanne on tillainen muun muassa silloin, kun viranomainen antaa luvan tillai-
seen toimintaan ja valvoo siti varmistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu. Kan-
sallisen tuomioistuimen tehtivini on myos varmistaa, ettei pakkauksessa ole-
van tuotteen alkuperiistd laatua vilillisesti muuta se, etta uudelleen pakatun
tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus tatkka uudet kiyttdohjeet tai tiedot eivit
sisdlld tiettyjd tirkeitd tietoja, tai se, ettd niissi annetaan epitarkkoja tietoja,
taikka se, ettd tuote on pakattu uudelleen siten, ettei pakkaus suojaa tuotetta
riittaviasti;

uudessa pakkauksessa selvisti ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuot-
teen valmistajan nimid; nimi selvitykset on tehtivi silld tavalla, ettd normaalin
nikokyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmarta.
Sitd vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, ettd uudelleen pakkaaminen on tehty ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta;

uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, etti se saattaisi vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huono-
laatuinen tai epimdiriinen. Kansallisen tuomioistuimen on tutkittava erityi-
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sesti, onko sellainen uusi ulompi pakkaus, johon pakataan alkuperéinen pak-
kaus ja irrotettuja laplpamopakkauksxa niin epimidrainen, etta se vol vahin-
goittaa tavaramerkin mainetta. Leikattujen ldpipainopakkausten osalta kansalli-
sen tuomioistuimen on arvioitava tapauskohtaisesti, onko leikkaaminen tehty
niin, ettd tavaramerkin maine voi kirsig; ja

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

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Ranskan ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallituksille ja Euroopan yhteis6jen komissiolle atheutuneita
oikeudenkiyntikuluja ei voida miiritd korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta
asian kisittely yhteisjen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomiois-
tuimessa vireilli olevan asian kisittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistui-
men asiana on piittai oitkeudenkdyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 27.1.1994 tekemilladn piitoksilld esittimit
kysymykset seuraavasti:

Perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija
voi vedota oikeuteensa estiikseen maahantuojaa markkinoimasta laiketts,
jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jasenvaltiossa tai
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joka on saatettu markkinoille toisessa jasenvaltiossa tavaramerkin haltijan
suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen siten, ettd
sisempiin pakkaukseen liitetty tavaramerkki niakyy uuden paillyksen lapi, tai
kun maahantuoja on muuttanut alkuperiisen pakkauksen sisiltod tai ulko-
nikoa jittden kuitenkin ndkyviin valmistajan kiinnittiman tavaramerkin, jollei

— niytetd toteen, ettd tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija kiyttda
tavaramerkkioikeuttaan estiikseen tilli tavaramerkilli varustettujen,
uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jisenval-
tioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tdstd on kyse erityisesti sil-
loin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman laikkeen
erilaisissa pakkauksissa eri jisenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan
tekemi uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin
saattaa markkinoille tuontijasenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen
pakkaaminen tehddin niin, ettei tuotteen alkuperdinen laatu muutu. Sitd
vastoin tima edellytys ei tarkoita sitd, ettd olisi ndytettivi toteen, etti tava-
ramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan jdsenvaltioiden viliset
markkinat;

— osoiteta, ettd uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan
tuotteen alkuperaistd laatua. Tastd on kyse erityisesti silloin, kun maahan-
tuoja tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteita, joilla ei voida vaikuttaa alku-
perdiseen laatuun, kuten ottaa lipipainoliuskat alkuperdisesti ulommasta
pakkauksestaan ja sijoittaa ne yhden tai useamman alkuperiisen pakkauksen
kanssa uuteen ulompaan pakkaukseen tai sijoittaa lapipainoliuskat toiseen
alkuperiiseen pakkaukseen tai kiinnittaa alkuperiisiin ulompiin pakkauksiin
tai lipipainoliuskoihin tarran taikka lisad pakkaukseen uudet kiyttoohjeet
tai uusia tietoja. Kansallisen tuomioistuimen tehtivini on arvioida, onko
lapipainoliuskat leikattu tai sarjanumerot painettu liuskoihin uudelleen
siten, ettd liuskoissa olevien tablettien alkuperiisen laadun muuttamisen
vaara on viltetty. On katsottava, ettd tilanne on tillainen muun muassa sil-
loin, kun viranomainen antaa luvan tillaiseen toimintaan ja valvoo siti var-
mistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu. Kansallisen tuomioistuimen tehti-
vdni on my0Os varmistaa, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperiista
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laatua vilillisesti muuta se, etti uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai
sisempi pakkaus taikka uudet kiyttoohjeet tai tiedot eivit sisilla tiettyjd tar-
keitd tietoja, tai se, ettd niissd annetaan epitarkkoja tietoja, taikka se, etta
tuote on pakattu uudelleen siten, ettei pakkaus suojaa tuotetta riittivasti;

—uudessa pakkauksessa selvisti ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja
tuotteen valmistajan nimid; nimi selvitykset on tehtivi silli tavalla, etta
normaalin nikékyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella
ne ymmartaa. Sitd vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, ettd uudelleen pakkaami-
nen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, etti se saattaisi vahingoit-
taa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen,
huonolaatuinen tai epimiiridinen. Kansallisen tuomioistuimen on tutkit-
tava erityisesti, onko sellainen uusi ulompi pakkaus, johon pakataan alkupe-
riinen pakkaus ja irrotettuja lipipainopakkauksia, niin epimairiinen, etti
se voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Leikattujen lipipainopakkausten
osalta kansallisen tuomioistuimen on arvioitava tapauskohtaisesti, onko
leikkaaminen tehty niin, etti tavaramerkin maine voi kirsii; ja

— maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saat-
tamista tavaramerkin haltijalle tisti ja toimita tille timin pyynnésti
naytettid uudelleen pakatusta tuotteesta.
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