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Johdanto uudelleen haltijan tavaramerkilld varustet-

1. Nyt esilld olevissa asioissa tuodaan esille
useita seikkoja, jotka koskevat niitd edel-
lytyksid, joiden tidyttyessi tavaramerkin
haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa
estidkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta

1 — Alkuperdinen kieli: englanti.

tuja tuotteita.

2. Asioita kisiteltiin yhdessd suullisessa
kisittelyssd ja niiden osalta on asianmu-
kaista esittdd yhteinen ratkaisuehdotus.
Koska asiassa C-143/00, Boehringer Ingel-
heim ym., kisitellddn asioita laajemmin ja
esitetddn useita kysymyksid, joihin siséltyy
myos asiassa C-443/99, Merck, Sharp &
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Dohme, esitetty kysymys, sitd kisitellddn
ensimmadisend.

Tosiseikat asiassa Boehringer Ingelheim

3. Kantajat asiassa Boehringer Ingelheim,
eli Boehringer Ingelheim KG, Boehringer
Ingelheim Pharma KG (yhdessi jaljempand
Boehringer Ingelheim), Glaxo Group Ltd,
The Wellcome Foundation Ltd (yhdessid
jalijempdnd Glaxo Wellcome), Eli Lilly and
Company (jiljempdnd Eli Lilly) seki
SmithKline Beecham plc, Beecham Group
plc, SmithKline ja French Iaboratories
Limited (yhdessd jdljempdnd SmithKline
Beecham), ovat tunnettuja lidketeollisuus-
yrityksid, jotka valmistavat ja myyvit
lddkkeitd. Pddasioiden vastaajat Swing-
ward Ltd ja Dowelhurst Ltd (yhdessd jil-
jempdnd Swingward), ovat lddkkeiden rin-
nakkaistuontia harjoittavia yrityksid, jotka
Yhdistyneen  kuningaskunnan  viran-
omaisten myontimilld luvalla myyvit
myés kantajien valmistamia lidkkeit.

4. Ennakkoratkaisupyynnén esittinyt tuo-
mioistuin selittdd ennakkoratkaisupyynnén
esittdmistd koskevassa padtoksessdin, ettd
yksi kantajista on saattanut yhteisossi
markkinoille erilaisia lddkkeitd (sumutti-
mia ja tabletteja) tavaramerkilld varustet-
tuina. Jompikumpi vastaajista on ostanut
nditd tuotteita ja tuonut niitd Yhdistynee-
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seen kuningaskuntaan. Vastaajat ovat aina
puuttuneet jossakin miirin tuotteiden
pakkauksiin ja niiden sisiltimiin pak-
kausselosteisiin.

5. On ilmeists, ettd tuotteita on pakattu
uudelleen eri tavoin. Joissakin tapauksissa
alkuperiiseen pakkaukseen on (tavara-
merkkii peittimittd) kiinnitetty tarra,
johon kuuluu tavaramerkki ja jossa esite-
tidn tiettyjd tdrkeitd tietoja, kuten rinnak-
kaistuontia harjoittavan yrityksen nimi ja
rinnakkaistuontiluvan numero. Naissd
pakkauksissa on edelleen nidhtdvissd myds
muuta kuin englanninkielistd tekstid. Toi-
sissa tapauksissa tuote on pakattu uudel-
leen rinnakkaistuontia harjoittavan yrityk-
sen suunnittelemiin pakkauksiin, joihin
alkuperdinen tavaramerkki on merkitty
uudelleen. On vield tapauksia, joissa tuot-
teet on pakattu uudelleen pakkauksiin,
jotka rinnakkaistuoja on suunnitellut ja
joihin tavaramerkkid ei ole merkitty. Sen
sijaan tuotteen geneerinen nimi on merkitty
pakkaukseen. Tablettien osalta pak-
kauksen sisilli (lipipainopakkauksessa)
alkuperiiinen tavaramerkki on edelleen
olemassa, mutta sen pdille on liimattu
tarra, jossa esitetddn lddkkeen yleisnimi
sekd rinnakkaistuontia harjoittavan myyn-
tiluvan haltijan nimi. Yhdessd tapauksessa
my6s tavaramerkki ndkyy tarrassa. Toi-
sessa tapauksessa ldpipainopakkaukseen
kiinnitetyssi tarrassa esitetddin (englannik-
si) viikonpdivit vastaavan tabletin kohdal-
la. Tapauksissa, joissa tuote, joka on
pakattu uudelleen yleisnimelld varustettu-
na, on sumutin, alun perin tavaramerkilld
varustettuun siilidosaan on kiinnitetty tar-
ra, jossa esitetddn tuotteen yleisnimi. Kai-
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kissa tapauksissa pakkaukset sisidltdvit
englanninkielisen pakkausselosteen, joka
on varustettu tavaramerkilld. Tavara-
merkki nikyy myos itse tableteissa.

6. Kantajat vastustavat kaikkia edelld
kuvattuja tuotteidensa ulkoasuja ja ovat
sitd mieltd, ettd uudelleen pakkaaminen ja
tarrojen kiinnittiminen ei ole valttima-
téntd maahantuotujen tuotteiden myy-
miseksi Yhdistyneessd kuningaskunnassa.
Kantajat vdittdvit, ettd yhteiséjen tuomio-
istuimen oikeuskdytinnén mukaan rin-
nakkaistuonnin harjoittajilla ei ole oikeutta
pakata tuotteita uudelleen. Kantajat ovat
timidn vuoksi nostaneet tavaramerkki-
oikeuden loukkaamista koskevan kanteen
High Court of Justicessa (England &
Wales).

7. Tissd kohden huomautetaan, ettd rat-
kaisuehdotuksessa  kiytetdan  kasitettd
uudelleen pakkaaminen sen yleisessd mer-
kityksessd tarkoittamaan yleisesti kaikkia
edelld esitettyjd tapoja, kuten tavaramerkin
kiinnittimistd sekd uudelleen pakkaamista
tavaramerkilld varustettuna tai ilman sitd,
lukuun ottamatta kohtia, joissa asia-
yhteydesti ilmenee, ettd sanalla tarkoite-
taan tiettyd erityistd toimintaa.

8. Ennakkoratkaisupyynté on esitetty,
koska ennakkoratkaisupyynnén esitednyt
tuomioistuin on epitietoinen asiaa koske-
van yhteison lainsdddinnon sekd yhteis6jen

tuomioistuimen asiaa koskevan oikeus-
kaytdnnon oikeasta tulkinnasta. Ennen
kahdeksan kysymyksen kasittelyd, joihin
ennakkoratkaisupyynnén esittdnyt tuo-
mioistuin toivoo vastausta, ja ennen asian
Merck, Sharp & Dohme tosiseikkojen ja
siind esitetyn ennakkoratkaisukysymyksen
kisittelyd on syytd esittdd alaa koskeva
yhteison lainsddddntd ja yhteenveto asiaa
koskevasta oikeuskidytdnnostd.

Yhteis6n oikeussdinnot

9. Yhteis6jen tuomioistuin esitti 30 vuotta
sitten periaatteen, ettd vaikka perustamis-
sopimuksella ei vaikutetakaan jdsenvaltion
lainsddddnnéssd tunnustettujen teollista ja
kaupallista omaisuutta koskevien oikeuk-
sien olemassaoloon, niiden oikeuksien
kidyttiminen voi kuitenkin kuulua perusta-
missopimuksessa maddrittyjen  kieltojen
soveltamisalaan. 2

10. EY 28 artiklan mukaan jdsenvaltioiden
viliset tuonnin mddrilliset rajoitukset ja
vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet
ovat kiellettyjd. EY 30 artiklan ensimmai-
sen  virkkeen mukaan se, mitd
EY 28 artiklassa maaritiin, ei esti sellaisia
tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia,
jotka ovat perusteltuja teollisen tai kau-
pallisen omaisuuden suojelemiseksi. Saman
EY 30 artiklan toisen virkkeen mukaan
nimi kiellot tai rajoitukset eivit saa olla
keino mielivaltaiseen syrjintddn tai jdsen-
valtioiden vilisen kaupan peiteltyyn
rajoittamiseen.

2 — Asia 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio 8.6.1971
(Kok. 1971, s. 487, Kok. Ep. I, s. 577, tuomion 11 kohta).
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11. On selvid, ettd jos tavaramerkin haltija
voi tavaramerkkinsd turvin estdd hinen
suostumuksellaan jossain jdsenvaltiossa
markkinoille saatetun tuotteen tuonnin tai
myynnin toisessa jdsenvaltiossa, kyseessi
on EY 28 artiklassa tarkoitettu midrillinen
rajoitus tai vaikutukseltaan vastaava toi-
menpide. Yhteisdjen tuomioistuin on jo
kauan sitten todennut, ettei tavaramerkin
haltija voi tavaramerkkioikeutensa turvin
EY 30 artiklan mukaan perustellusti estd
tillaista rinnakkaiskauppaa. 3

12. Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien
yhteisén laajuista sammumista koskeva
periaate  esitetddn  tavaramerkkilain-
sdaddnnon lihentimisestd annetun direk-
tiivin4 7 artiklan 1 kohdassa seuraavasti:

*Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tava-
ramerkin kdyttdmistd niissd tavaroissa,
jotka haltija tai hidnen suostumuksellaan
joku muu on saattanut markkinoille yhtei-
sOssd titd tavaramerkkid kiyttden,”

13. Yhteiséjen tuomioistuin on kuitenkin
todennut myds, ettd tietyissi olosuhteissa
tavaramerkin haltija voi EY 30 artiklan
nojalla perustellusti kieltdd sellaisen tuot-
teen tuonnin toisesta jdsenvaltiosta, jonka
tavaramerkin haltija tai hinen suostumuk-
sellaan joku muu on saattanut markki-

3 — Asia 16/74 Centrafarm v. Winthrop, tuomio 31.10.1974
(Kok. 1974, s. 1183, tuomion 12 kohta),

iden tavaramerkkilainsddddnnén 1ghentdmisestd

joulukuuta 1988 annettu ensimméinen neuvos-

ton direktiivi 89/104/ETY, EYVL 1989, L 40, s. 1.
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noille. Niitd olosuhteita kisitellddn nyt
esilld olevan asian kannalta oleellisin osin
seuraavissa kappaleissa, Tdtd tavaramerk-
kiin kuuluvien oikeuksien sammumisen
periaatteeseen liittyvdd piirrettd kuvataan
tavaramerkkilainsdddiannén lihentimisesti
annetun direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa
seuraavasti:

»Mitid 1 kohdassa siddetdin, ei sovelleta,
jos haltijalla on perusteltua aihetta vastus-
taa tavaroiden laskemista uudelleen liik-
keelle, erityisesti milloin tavaroihin teh-
didn muutoksia tai niitd huononnetaan sen
jalkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

14. Ennakkoratkaisupyynnén esittinyt
tuomioistuin on piitellyt, ettd tidssd
tapauksessa  sovelletaan  pikemminkin

EY 28 ja EY 30 artiklaa kuin direktiivin
7 artiklaa. Yhteis6jen tuomioistuin on
kuitenkin, kuten ennakkoratkaisupyynnén
esittinyt tuomioistuinkin toteaa, tehnyt
selviksi, ettd direktiivin 7 artiklassa sddn-
nellddn tyhjentivisti tavaramerkkiin liitty-
vien oikeuksien sammumista yhteisdssd
markkinoille saatettujen tuotteiden osal-
ta’, ja toistuvasti esittinyt, ettd direktiivin
7 artiklaa ja EY 30 artiklaa on sovellettava
samalla tavalla 6,

5 — Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-
Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok, 1996, s.1-3457,
tuomion 25—26 kohta); asia C-352/95, Phytheron Inter-
national, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. 1-1729,
17 kohta).

6 — Edelld alaviitteessd 5 mainitut yhdistetyt asia Bristol-Myers
Squibb ym, tuomion 40 kohta; yhdistetyt asiat C-71/94,
C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996
(Kok. 1996, s. I-3603, 27 kohta); asia C-232/94, MPA
Pharma, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, 5.1-3671, 13 i(ohta);
asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11,1997
(Kok. 1997, s. 1-6013, 53 kohta) ja asia C-349/95, Loen-
dersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s, 1-6227,
18 kohta).
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Asiaa koskeva oikeuskiytdnto

15. Ennakkoratkaisupyynnéssddn kansalli-
nen tuomioistuin arvostelee yhteistjen
tuomioistuimen asiaa koskevaa oikeus-
kédytdntod ja pyytdd itse asiassa yhteisojen
tuomioistuinta muuttamaan tiettyihin sen
alempiin pddtoksiin liictyvid ndkékantoja. ?
Kansallisen tuomioistuimen yhteis6jen
tuomioistuimelle esittimid kritiikkid ja
huomautuksia voidaan parhaiten arvioida
sen jilkeen kun oikeuskiytinnén kehitystd
on tarkasteltu suhteellisen yksityiskohtai-
sesti.

Aikaisempi oikeuskiiytinto

16. Yhteisdjen tuomioistuin on vahvistanut
tavaramerkkioikeuksien =~ sammumisperi-
aatteen asiassa Centrafarm® antamassaan
tuomiossa. Kyseisessid tapauksessa tavara-
merkin haltija pyrki kansallisen lain-
sdddinnén mukaisten oikeuksiensa turvin
estimdin lddkkeiden rinnakkaistuonnin
niiden alkuperiisissd pakkauksissa, Yhtei-
sdjen tuomioistuimen tuomiossa todetaan,
ettd koska perustamissopimuksen 36 artikla
(josta on tullut EY 30 artikla) sisiltdd
poikkeuksen yhdestd yhteismarkkinoiden
perusperiaatteesta, siind sallitaan poik-
keukset tavaroiden vapaasta liikkuvuu-
desta ainoastaan, jos ndmi poikkeukset
ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suo-
jaamiseksi, jotka muodostavat tavara-
merkkioikeuden ydinsisillon. Tavaramerk-
kioikeuden ydinsisiltond on erityisesti se,

7 — Asiaa kiisitelliin  yksityiskohtaisemmin  jiljempéind

54—57 kohdassa.
8 — Edelli alaviitteessd 3 mainittu asia Centrafarm.

ettd tavaramerkin haltijalle annetaan
yksinoikeus tavaramerkin kiyttimiseen
saatettaessa tavaramerkilld varustettu tuote
ensimmiisen kerran liikkeeseen ja ettd
tavaramerkin haltijaa suojataan sellaisilta
kilpailijoilta, jotka haluaisivat kaycrad
vddrin tavaramerkin asemaa ja mainetta
myymilld tuotteita, jotka on laittomasti
varustettu tédllaisella tavaramerkilli. Kun
kyseinen tuote on laillisesti saatettu mark-
kinoille siind jdsenvaltiossa, josta tavara-
merkin haltija on sen tuonut tai josta se on
tdmidn suostumuksella tuotu, eikd kysy-
myksessd ndin ollen voi olla tavaramerkin
vaddrinkdyttd tai tavaramerkkioikeuksien
loukkaaminen, ei ole perusteita sille, ettd
tavaramerkin haltija kieltdd kaupan, ®

17. Asiassa Hoffmann-La Roche 10 yhtei-
sbjen tuomioistuimelta pyydettiin ennak-
koratkaisua tavaramerkkioikeuksien sam-
mumisperiaatteen soveltamisesta silloin,
kun lddkkeiden rinnakkaistuoja pakkaa
ladkkeet uudelleen ja varustaa uuden pak-
kauksen tavaramerkilli ilman tavaramer-
kin haltijan suostumusta. Tuote pakattiin
uudelleen, koska sitd myytiin vieji- ja
tuojajisenvaltioissa  erilaisina  pakkaus-
kokoina.

18. Yhteis6jen tuomioistuin toisti asiassa
Centrafarm esittiminsi toteamukset, jotka
koskivat 36 artiklan sisdltimiid poikkeuksia
tavaroiden vapaasta litkkkuvuudesta seka
tavaramerkin ydinsisillon merkityksesta 11
ja jatkoi, ettd vastattaessa kysymykseen,

9 — Tuomion 7, 8 ja 10 kohta.

10 — Asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978
(Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. 1V, 5. 107).

11 — Tuomion 6 ja 7 kohta.
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joka koskee sitd, kisittidko tavaramerkki-
oikeuden ydinsisdltd oikeuden estdd sen,
ettd kolmas osapuoli kdyttdi tavaramerk-
kid pakattuaan tuotteen uudelleen ja onko
tillainen toiminta 36 artiklan mukaan
perusteltua, on otettava huomioon tavara-
merkin keskeinen tehtivd. Tavaramerkin
keskeisend tehtivind on taata kuluttajalle
tai loppukdytedjille se, ettd kyseiselld
tavaramerkilli varustetuilla tuotteilla on
tietty alkuperd, siten, ettd kuluttaja tai
loppukiyttijd voi tavaramerkin perusteella
erottaa silld varustetun tuotteen alkuperil-
tiddn poikkeavista tuotteista ilman sekaan-
nusvaaraa. Tdmid alkuperdn takaaminen
tarkoittaa sitd, ettd kuluttaja tai loppu-
kaytrdjd voi olla varma siitd, ettd kolmas ei
ole ilman tavaramerkin haltijan suostu-
musta muuttanut tavaramerkilld varustet-
tua tuotetta siitd, millainen tuote on alun
perin ollut. Tavaramerkin haltijalle annettu
oikeus estid kaikenlainen timin tavara-
merkin kdyttdminen, joka saattaisi vii-
ristdd siihen liittyvda alkuperin takaamista,
kuuluu néin ollen tavaramerkkioikeuden
ydinsisiltéon. 12

19. Yhteiséjen tuomioistuimen mukaan
tdstd seuraa, ettd 36 artiklan ensimmiisen
virkkeen perusteella tavaramerkin haltija
voi laillisesti kieltdd sen, ettd tavaramer-
killi varustetun tuotteen maahantuoja
pakkaa tuotteen uudelleen ja varustaa
uuden pakkauksen tavaramerkilli ilman
tavaramerkin haltijan lupaa. 13

20. Yhteisdjen tuomioistuin tarkensi asiaa
edelleen todeten, etti oli kuitenkin vield
tutkittava, voiko tillaisen oikeuden kiyt-

12 — Tuomion 7 kohta.
13 — Tuomion 8 kohta.
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timinen olla 36 artiklan toisessa virkkeessid
tarkoitettua jasenvaltioiden vilisen kaupan
peiteltyd rajoittamista. Tillainen rajoitus
saattaisi olla kyseessd, jos tavaramerkin
haltija saattaa eri jisenvaltioissa markki-
noille samanlaisen tuotteen erilaisissa pak-
kauksissa ja estdi uudelleen pakkaamisen
vetoamalla tavaramerkkiin kuuluviin oi-
keuksiin silloinkin, kun uudelleen pakkaa-
minen tapahtuu sellaisissa olosuhteissa,
ettei se voi vaikuttaa tietoon tavaramerkilld
varustetun tuotteen alkuperdstid tai muut-
taa tuotetta siitd, millainen se on alun perin
ollut. 14 Niin voi olla esimerkiksi silloin,
kun uudelleen pakkaaminen koskee
ainoastaan kaksinkertaisen pakkauksen
ulompaa pakkausta siten, ettd sisempi
pakkaus jdi koskemattomaksi. Jos tavara-
merkin keskeinen tehtivi olisi tilld tavalla
turvattu, voi se, ettd haltija kiyttdd tava-
ramerkkioikeuttaan, olla kaupan peiteltyi
rajoittamista, jos haltijan soveltama
myyntijirjestelmd huomioon ottaen tdmi
mydtivaikuttaa markkinoiden jakamiseen
jasenvaltioiden vilill4. 15

21. Yhteistjen tuomioistuin tarkensi viels,
ettd koska tavaramerkkioikeuden haltijan
etu vaatii, ettei kuluttajaa johdeta harhaan
tuotteen alkuperin suhteen, myyjille voi-
daan antaa oikeus myydd uudelleen
pakattuja tuotteita vain siind tapauksessa,
ettd myyjd ilmoittaa etukidteen tavaramer-
kin haltijalle toiminnastaan ja ilmoittaa
uudessa pakkauksessa pakanneensa tuot-
teen uudelleen. 16

14 — Tuomion 9 kohta,
15 — Tuomion 10 kohta,
16 — Tuomion 12 kohta,
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22. Yhteisojen tuomioistuin ratkaisi asiassa
esitetyt ennakkoratkaisukysymykset seu-
raavasti:

”(a) Perustamissopimuksen 36 artiklan
ensimmiisen virkkeen perusteella
kahdessa  jdsenvaltiossa  suojatun
tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltdd se, ettd tuote, joka on lain-
mukaisesti varustettu tavaramerkilld
yhdessd  jdsenvaltiossa, saatetaan
markkinoille toisessa jidsenvaltiossa
sen jilkeen, kun se on pakattu uuteen
pakkaukseen, jonka kolmas osapuoli
on varustanut kyseiselld tavaramer-

killa.

(b) Tillainen kielto on kuitenkin perusta-
missopimuksen 36 artiklan toisessa
virkkeessd tarkoitettua jdsenvaltioiden
vilisen kaupan peiteltyd rajoittamista,

— jos ndytetddn toteen, ettd tavara-
merkin haltija  kdyttdd tavara-
merkkioikeuttaan siten, ettdi se
johtaa markkinoiden keinotekoi-
seen jakamiseen jdsenvaltioiden
vililld, kun otetaan huomioon sen
soveltama myyntijirjestelma;

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

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

— jos

— jos uuteen pakkaukseen on mer-
kitty, kuka tuotteen on pakannut
uudelleen.”

23. Asiassa Hoffmann-La Roche annetun
tuomion jilkeen on uudelleen pakattujen,
tavaramerkilld varustettujen lidkkeiden
rinnakkaistuonnin laillisuutta niin ollen
arvioitava seuraavaksi esitettdvalld tavalla,
lukuun ottamatta ilmoitusta koskevaa
vaatimusta, jota kasitelldsin erikseen!”, ja
uudessa pakkauksessa esitettdvdd tietoa,
josta ei ole kyse nyt esilld olevissa asioissa.

24, Koska uudelleen pakkaaminen on
ensinnikin omiaan heikentdmiin alkupe-
ritakuuta ja koska tavaramerkkioikeuden
haltijan oikeus estdd tavaramerkin kdyttd,
joka on omiaan niin tekemddn, on osa
tavaramerkkioikeuden ydinsisiltod, tava-
ramerkkiotkeuden haltijalla on perusta-
missopimuksen 36 artiklan ensimmadisen
virkkeen mukaan prima facie oikeus estdi
tuojaa varustamasta uutta pakkausta tava-
ramerkilld.

17 ~ Katso jaljempind 120—136 kohta.
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25. Timén oikeuden kiyttdminen voi kui-
tenkin tietyissd olosuhteissa olla 36 artiklan
toisessa virkkeessd tarkoitettua kaupan
peiteltyd rajoittamista ja ndin ollen kiellet-

tyd.

26. Rajoittamisesta olisi kyse, jos tavara-
merkkioikeuden haltija kiyttiisi erilaisia
pakkauksia eri jasenvaltioissa ja kiyttiisi
tavaramerkkioikeuttaan kieltddkseen sel-
laisen uudelleen pakkaamisen, joka ei itse
asiassa vaikuta alkuperidn tunnistamiseen
tai muuta tavaramerkilld suojattua tuotetta
siitd, millainen se on alun perin ollut. Til-
laisessa tapauksessa tavaramerkkioikeuden
kiyttAminen osaltaan  myotivaikuttaa
markkinoiden jakamiseen jdsenvaltioiden
vililld.

27. Hieman asiassa Hoffmann-La Roche
esitetyn ennakkoratkaisupyynnon jilkeen
yhteistjen tuomioistuimen kasiteltiviksi
saatettiin asia American Home Products 18,
jossa maahantuoja halusi sekd pakata
tuotteen uudelleen ettd kiinnittd sithen eri
tavaramerkin. American Home Products
oli Benelux-maissa rekisteridyn Serestra-
nimisen tavaramerkin ja Yhdistyneessd
kuningaskunnassa rekisteréidyn Serenid D
-nimisen tavaramerkin haltija. Molemmat
tuotteet olivat rauhoittavia ldikkeiti, joilla
oli samat hoito-ominaisuudet, ja niitd
markkinoitiin ~ Alankomaissa  nimelld
Seresta ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa
nimelld Serenid D. Centrafarm osti rau-
hoittavia ldadkkeitd Yhdistyneestd kunin-
gaskunnasta ja markkinoi niitd Alanko-
maissa uudessa pakkauksessa Seresta-
tavaramerkilli. American Home Products
vaati tdmin toiminnan lopettamista kos-

18 — Asia 3/78, American Home Products, tuomio 10.10.1978
{Kok. 1978, s. 1823, Kok. Ep. IV, s. 173).
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kevaa kieltomiiriystd, ja yhteisdjen tuo-
mioistuinta pyydettiin lausumaan, esti-
vitkd  perustamissopimuksen 30 ja
36 artikla tavaramerkin haltijaa kiytrd-
mistd sille kansallisen oikeuden perusteella
kuuluvaa oikeutta estidkseen tillaisen
kaupan pitimisen.

28. Yhteisdjen tuomioistuin antoi kysei-
sessd asiassa tuomion lokakuussa 1978,
viisi kuukautta asiassa Hoffmann-La
Roche annetun tuomion jilkeen. Tuomio-
istuin mukaili aiemmassa tuomiossa anta-
maansa lausuntoa tavaramerkkioikeuden
ydinsisdllon ja keskeisen tehtdvin (eli
alkuperin takaamisen) osalta. Se jatkoi:

” Alkuperitakuun olennainen piirre on, ettd
ainoastaan tavaramerkin haltija voi varus-
taa tuotteen tavaramerkilld.

Alkuperdtakuu vaarantuisi, jos kolmas
osapuoli voisi vapaasti varustaa tuotteen
tavaramerkilld, olkoonkin, etti tuote olisi
alkuperiinen.

Tavaramerkin haltijan oikeus kieltd3 tuot-
teensa luvaton varustaminen tavaramer-
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killd on siten tavaramerkin ydinsisilt66n
liittyvid oikeus.” 1°

29. Seuraavaksi yhteiséjen tuomioistuin
kisitteli kysymystd, voiko kyseisen oikeu-
den kidyttdminen olla 36 artiklan toisessa
virkkeessd tarkoitettua jdsenvaltioiden
vdlisen kaupan peiteltyd rajoittamista.
Tuomioistuin on tarkentanut asiaa koske-
via piditelmiddn asiassa Upjohn?® anta-
massaan tuomiossa saattaakseen uuden
tavaramerkin kiinnittimistd (eli tavara-
merkin korvaamista toisella saman haltijan
tavaramerkilld) koskevan oikeuskdytinnon
yhdenmukaiseksi sen oikeuskdytinnon
kanssa, joka koskee tavaramerkin uudel-
leen kiinnittdmistd uudelleen pakattuun
tuotteeseen, 21

Bristol-Myers Squibb ym. ja siihen liittyviit
asiat

30. My6s yhdistetyissd asioissa Bristol-
Myers Squibb ym. sekid siihen liittyvissd
yhdistetyissd asioissa Eurim-Pharm ja
asiassa MPA Pharma 22 oli kyse siitd, missi
olosuhteissa tavaramerkin haltija voi kiel-
tdd rinnakkaistuojaa pakkaamasta uudel-
leen haltijan tavaramerkilli merkittyji
lddkkeitd. Yhteiséjen tuomioistuin kaytti
asian kisittelyn perustana asiassa Hoff-
mann-La Roche antamaansa tuomiota ja
tarkensi edelleen asiassa esittdmiddn paa-
telmi, 23

19 — Tuomion 13, 14 ja 17 kohta.

20 — Asia C-379/97, Upjohn, tuomio 12.10.1999 (Kok. 1999,
s. 1-6927).

21 — Ks. jiljempini 51 kohta.

22 — Edelld alaviitteissd $ ja 6 mainitut asiat.

23 — Alaviitteissd viitataan asiassa Bristol-Myers Squibb ym.
annetun tuomion kohtiing tuomiot kahdessa muussa
asiassa ovat asiasisalloltdan samat.

31. Yhteistjen tuomioistuin teki ensin sel-
viksi, ettd tavaramerkkidirektiivin anta-
minen ei ole muuttanut edelld kisitellyn
oikeuskdytdnnon sisdltdd. Muissa kuin
direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoite-
tuissa tapauksissa direktiivin 7 artiklan
1 kohta estdd niin ollen tavaramerkki-
oikeuden haltijaa kiyttimistd oikeuttaan
estddkseen maahantuojaa  saattamasta
markkinoille tuotetta, jonka tavaramerkin
haltija tai joku muu hinen suostumuksel-
laan on saattanut markkinoille toisessa
jasenvaltiossa, vaikka maahantuoja olisi
pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittanyt
sithen uudelleen tavaramerkin ilman tava-
ramerkkioikeuden haltijan suostumusta. 24
Sen mdirittdmiseksi, voiko tavaramerkin
haltija direktiivin 7 artiklan 2 kohdan
nojalla estdd sellaisten uudelleen pakattu-
jen tuotteiden markkinoille saattamisen,
joihin tavaramerkki on kiinnitetty uudel-
leen, on syyti pitdd lihtékohtana perusta-

missopimuksen 36 artiklaa koskevaa
yhteistjen tuomioistuimen oikeus-
kiytintod. 25

32. Viitattuaan  asiassa  Hoffmann-La

Roche annettuun tuomioon yhteisdjen
tuomioistuin toisti oikeuksien sammumista
koskevan perusperiaatteen26 ja palautti
sitten mieliin tuossa asiassa vahvistetut
tavaramerkin keskeistd tehtivdd ja sen
ydinsisiltdd koskevat periaatteet?7 ja tote-
si, ettd direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa on
siis tulkittava siten, ettd “tavaramerkin
haltija voi lainmukaisesti estid lddkkeen
my6éhemmin markkinoille saattamisen,
kun maahantuoja on pakannut tuotteen
uudelleen ja kiinnittdnyt sithen uudelleen
tavaramerkin,  jolleivit — — asiassa

24 — Tuomion 37 kohta.

25 — Tuomion 41 kohta.

26 — Tuomion 42—45 kohta.
27 — Tuomion 47 ja 48 kohta.
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Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa
mainitut nelja edellytystd tayty”. 28 Muis-
tutettakoon tdssd, ettd mainittujen neljin
edellytyksen avulla maéritelldin milloin se,
ettd tavaramerkin haltija kiyttdd tavara-
merkkioikeuttaan  estddkseen  tuotteen
saattamisen  markkinoille, on EY
30 artiklan toisessa virkkeessd tarkoitettua
jasenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyd
rajoittamista, Kyseiset edellytykset ovat
seuraavat: i) tavaramerkkioikeuden kiyt-
tdminen siten, ettd se johtaa markkinoiden
keinotekoiseen jakamiseen jdsenvaltioiden
vililld, kun otetaan huomioon tavaramer-
kin haltijan soveltama myyntijirjestelmi,
ii) uudelleen pakkaaminen ei voi haitalli-
sesti vaikuttaa siihen, millainen tuote alun
perin on ollut, iii) tavaramerkin haltijalle
on ilmoitettu asiasta etukiteen ja iv) uuteen
pakkaukseen on merkitty, kuka tuotteen on
pakannut uudelleen,

33, Seuraavaksi yhteis6jen tuomioistuin
tarkasteli jokaista neljdd edellytystd yksi-
tyiskohtaisemmin.

34. Markkinoiden keinotekoisen jakami-
sen kisitteen osalta yhteis6jen tuomioistuin
totesi seuraavaa:

”Tapaus, jossa tavaramerkin haltija kayt-
tid tavaramerkkioikeuttaan estdikseen
muun yrityksen uudelleen pakkaamien,

28 — Tuomion 50 kohta.
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tilli tavaramerkilld varustettujen tuottei-
den markkinoille saattamisen, johtaa
jasenvaltioiden  vilisten —markkinoiden
jakamiseen erityisesti silloin kun tavara-
merkin haltija on saattanut markkinoille eri
jasenvaltiossa saman lidkkeen erilaisessa
pakkauksessa ja silloin kun rinnakkaistuoja
ei voi tuoda toiseen jisenvaltioon ja saattaa
sielld markkinoille tuotetta siind muodossa
kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut
markkinoille toisessa jasenvaltiossa.

Tdmin vuoksi tavaramerkin haltija ei voi
estdd tuotteen pakkaamista uudelleen
uuteen ulompaan pakkaukseen, kun tava-
ramerkin haltijan siind jdsenvaltiossa kiyt-
timii pakkauskokoa, josta maahantuoja
on ostanut tuotteen, ei voida saattaa
markkinoille tuontijisenvaltiossa esimer-
kiksi sen vuoksi, ettd kansallisten sdannos-
ten tai kansallisen kdytinnon mukaan sal-
litaan vain tietty pakkauskoko, tai sen
vuoksi, ettdi sairausvakuutussiinndsten
mukaan sairauskulujen korvaaminen on
sidoksissa pakkauksen kokoon, taikka sel-
laisen vakiintuneen ladkemadrays-
kiytinnon vuoksi, joka perustuu muun
muassa lddketieteen asiantuntijoiden ja
sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin
vakiokokoihin.

— — tavaramerkin haltija voi estdd tuot-
teen pakkaamisen uuteen ulompaan pak-
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kaukseen silloin kun maahantuoja pakkaa
tuotteet, jotka voidaan saattaa tuontiji-
senvaltiossa markkinoille, siten ettd se
kiinnittdd alkuperdiseen ulompaan tai
sisempddn pakkaukseen uuden etiketin
tuontijisenvaltion kielelld — —

Jdsenvaltiossa  suojatun  tavaramerkki-
oikeuden haltijan oikeutta estdd tavara-
merkilld varustettujen uudelleen pakattujen
tuotteiden markkinoille saattaminen voi-
daan rajoittaa ainoastaan, jos maa-
hantuojan tekemd uudelleen pakkaaminen
on tarpeen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa
markkinoille tuontijisenvaltiossa.

Lopuksi on syytd tdsmentad, ettd toisin
kuin pidasian kantajat viittdvit, yhteis6jen
tuomioistuimen kiyttdmd termi ’markki-
noiden keinotekoinen jakaminen’ ei tar-
koita sitd, ettd maahantuojan on osoitetta-
va, etti saattaessaan markkinoille saman
tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jdsen-
valtioissa tavaramerkin haltija on tietoisesti
pyrkinyt jdsenvaltioiden vilisten markki-
noiden jakamiseen. Tdsmentdessdidn, ettd
markkinoiden jakamisen on oltava keino-
tekoinen, yhteisojen tuomioistuin on
halunnut korostaa sitd, ettd tavaramerkin
haltija voi aina vedota tavaramerkki-
oikeuteensa estdikseen uudelleen pakattu-
jen tuotteiden markkinoille saattamisen
silloin kun timd on perusteltua tavara-
merkin keskeisen tehtivdn suojaamiseksi,

tdstd aiheutuvaa markkinoiden
» 29

jolloin
jakamista ei voida pitdd keinotekoisena.

35. Yhteistjen tuomioistuin selvensi ndin
kahta nikokohtaa, jotka liittyvdt sen
asiassa Hoffmann-La Roche esittimiin
ensimmdiseen kaupan peiteltyd rajoitta-
mista koskevaan edellytykseen, nimittdin
sithen, ettd tavaramerkin haltija kiycdd
tavaramerkkioikeuttaan siten, ettd se joh-
taa markkinoiden keinotekoiseen jakami-
seen.

36. Ensinniikin kun aiemmissa asioissa oli
yleisesti viitattu siihen, ettd “kun otetaan
huomioon sen [tavaramerkin haltijan]
soveltama myyntijirjestelmi”, mythem-
missd tuomioissa esitetdin esimerkki cil-
laisesta myyntijarjestelmastd — nimittédin
tapaus, jossa tavaramerkin haltija on saat-
tanut markkinoille eri jdsenvaltioissa
saman liikkeen erilaisessa pakkauksessa ja
jossa rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen
jdsenvaltioon ja saattaa sielld markkinoille
tuotetta siind muodossa kuin tavaramerkin
haltija on sen saattanut markkinoille toi-
sessa jdsenvaltiossa. Yhteisdjen tuomio-
istuin korosti, etti olennaista sen méia-
rittimisessd, menettiiko tavaramerkin
haltija timin perusteella oikeutensa prima
facie estdd uudelleen pakatun tuotteen
markkinoille saattaminen, on se, onko
uudelleen  pakkaaminen wvdlttdmditontd
tuotteen myymiseksi tuontijisenvaltiossa.

29 — Tuomion 52—S57 kohta.
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37. Yhteisojen tuomioistuin vahvisti myds,
ettd kuten asiassa Hoffmann-La Roche
annetusta tuomiosta voidaan piitells, siti,
ettd tavaramerkin haltija vetoaa tavara-
merkkioikeuteensa tavaramerkin keskeisen
tehtdvdn suojaamiseksi, ei voida pitdi
jasenvaltioiden vilisten markkinoiden kei-
notekoisena jakamisena.

38. Mitd tulee siihen edellytykseen, ettd
uudelleen pakkaaminen ei saa haitallisesti
vaikuttaa siihen, millainen tuote on alun
perin ollut, yhteistjen tuomioistuin korosti
ensiksi, ettd tilld viitataan siihen, millainen
kyseessi olevassa pakkauksessa oleva tuote
on. Tavaramerkkioikeuden haltija voi siis
estdd sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka
voi saattaa pakkauksessa olevan tuotteen
alttiiksi sellaiselle kisittelylle tai sellaisille
vaikutuksille, jotka saattavat muuttaa
tuotetta siitd, millainen se on alun perin
ollut. Tista el ole kyse silloin, kun uudel-
leen pakkaaminen koskee vain tuotteen
ulompaa pakkausta sisemmin pakkauksen
jaddessd koskematta. Pelkistiin se, ettd
ldpipainoliuskat, pullot, lasipullot, ampullit
tai inhalaattorit otetaan alkuperdisesti
ulommasta pakkauksesta ja sijoitetaan
uuteen ulompaan pakkaukseen, ei muuta
pakkauksessa olevaa tuotetta siitd, mil-
lainen se on alun perin ollut. 39

39. Yhteistjen tuomioistuin totesi, ettd jos
uudelleen pakkaaminen tehddin siten, ettei
pakkauksessa oleva tuote muutu siitd, mil-
lainen se on alun perin ollut, tavaramerkin
tehtdvd alkuperdn takaajana on suojattu.
Télloin kuluttajaa tai loppukiyttdjdd ei
johdeta harhaan tuotteiden alkuperin
osalta, vaan hin todellakin saa ainoastaan

30 — Tuomion 58—61 kohta.
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niitd tuotteita, jotka on valmistettu tava-
ramerkin haltijan valvonnassa. Tavara-
merkin haltija ei timin vuoksi voi vedota
tavaramerkkioikeuteensa estdikseen tava-
ramerkilldidn varustettujen, maahantuojan
uudelleen pakkaamien tuotteiden markki-
noille saattamisen. Tillainen pditelma tar-
koittaa kuitenkin, ettd maahantuojalla on
tiettyjd oikeuksia, jotka on yleensd varattu
itse tavaramerkin haltijalle. Tavaramerkin
haltijan intressien suojaamiseksi sekd
hinen suojaamisekseen vidrinkdytoksiltd
timd oikeus on syytd antaa vain, jos maa-
hantuoja tdyttdd tietyt muut vaatimukset,
kuten yhteisdjen tuomioistuin on todennut
asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan
tuomiossa, 31

40. Yhteisdjen tuomioistuin vahvisti ensin-
nikin sen, ettd koska on tavaramerkin
haltijan edun mukaista, ettd kuluttajalle tai
loppukiyttijille ei anneta sellaista kuvaa,
ettd tavaramerkin haltija vastaisi uudelleen
pakkaamisesta, pakkauksessa on ilmoitet-
tava selvisti, kuka on pakannut tavaran
uudelleen ja kuka tuotteen on valmista-
nut, 32

41, Vaikka timi edellytys tdyttyisi, tava-
ramerkin maine ja siten my®s tavaramerkin
haltijan maine saattavat kuitenkin kirsid
uudelleen pakatun tuotteen utkoasusta.
Tillaisissa tapauksissa tavaramerkin halti-
jalla on lainmukainen tavaramerkki-
oikeuden ydinsisdltéon liittyvd intressi
estdd tuotteen markkinoille saattaminen.
Sen arvioimiseksi, saattaako uudelleen

31 — Tuomion 67—69 kohta.
32 — Tuomion 70—74 kohta,
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pakatun tuotteen ulkoasu vahingoittaa
tavaramerkin mainetta, on otettava huo-
mioon tuotteen luonne ja ne markkinar,
joille se on tarkoitettu myytiviksi. Kun
kyse on lddkkeestd, vaatimukset, jotka
uudelleen pakatun tuotteen ulkoasun on
tiytettivi, vaihtelevat sen mukaan, onko
kyse tuotteesta, joka myydiin sairaalaan,
vai tuotteesta, joka myydddn apteekkien
vilitykselldi  kuluttajille. Ensimmdisessa
tapauksessa lddkkeen antavat potilaille
alan ammattilaiset, joille tuotteen ulko-
asulla ei ole juurikaan merkitystd. Jalkim-
miisessi tapauksessa tuotteen ulkoasulla
on selviisti suurempi merkitys kuluttajalle,
vaikka reseptilddkkeiden osalta lddkérin
madrdys itsessddn on omiaan saamaan
kuluttajan luottamaan tietyssi mdidrin
tuotteen laatuun, 33

42. Yhteisdjen tuomioistuin totesi lopuksi,
ettd maahantuojan on ilmoitettava etuki-
teen tavaramerkin haltijalle uudelleen
pakatun tuotteen saattamisesta markki-
noille. Lisiksi tavaramerkin haltijalle on
toimitettava ndyte uudelleen pakatusta
tuotteesta, jos tdmd niin vaatii. Néin tava-
ramerkin haltija voi varmistua siitd, ettei
uudelleen pakkaamista ole tehty siten, ettd
se muuttaa suoraan tai vilillisesti tuotetta
siitd, millainen se alun perin on ollut, ja ettd
tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaa-
misen jilkeen sellainen, ettei se vahingoita
tavaramerkin mainetta. Lisiksi vaatimus
mahdollistaa sen, ettd tavaramerkin haltija
voi paremmin suojautua vddrentdjien toi-
minnalta. 34

33 — Tuomion 75—77 kohta.
34 -~ Tuomion 78 kohta.

43. Kaikissa kolmessa asiassa yhteisdjen
tuomioistuin totesi, ettd tavaramerkkidi-
rektiivin 7 artiklan 2 kohdan ja perusta-
missopimuksen 36 artiklan mukaan tava-
ramerkin haltija voi lainmukaisesti estdi
ladkkeen mychemmin markkinoille saat-
tamisen silloin, kun maahantuoja on
pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittdnyt
sithen tavaramerkin, jollei

”— néytetd toteen, ettd tapaus, jossa tava-
ramerkkioikeuden  haltija  kaytrda
tavaramerkkioikeuttaan  estdikseen
tilld  tavaramerkilld  varustettujen,
uudelleen pakattujen tuotteiden mark-
kinoille saattamisen, johtaa jdsenval-
tioiden markkinoiden keinotekoiseen
jakamiseen. Tdstd on kyse erityisesti
silloin kun tavaramerkin haltija on
saattanut markkinoille saman ldikkeen
erilaisissa pakkauksissa eri jdsenval-
tioissa ja silloin kun maahantuojan
tekemd uudelleen pakkaaminen on
toisaalta vilttimitén, jotta tuote voi-
taisiin saattaa markkinoille tuontiji-
senvaltiossa, ja toisaalta silloin kun
uudelleen pakkaaminen tehdddn niin,
ettel tuote muutu siitd, millainen se on
alun perin ollut. Sitd vastoin tdmi
edellytys ei tarkoita sitd, ettd olisi
niytettdvi toteen, ettd tavaramerkin
haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan
jasenvaltioiden viliset markkinat;

— osoiteta, ettd uudelleen pakkaaminen ei
ole muuttanut pakkauksessa olevaa
tuotetta siitd, millainen se on alun
perin ollut. Tésti on kyse erityisesti
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silloin, kun maahantuoja tekee ainoas-
taan sellaisia toimenpiteitd, joilla ei
voida vaikuttaa sithen, millainen tuote
alun perin on ollut, kuten ottaa ldpi-
painoliuskat, pullot, lasipullot, ampul-
lit tai inhalaattorit alkuperdisestd
ulommasta pakkauksestaan ja sijoittaa
ne uuteen ulompaan pakkaukseen tai
kiinnittdd tuotteen sisempidin pak-
kaukseen tarran taikka lisdi pak-
kaukseen uudet kidyttéohjeet tai uusia
tietoja taikka lisid pakkaukseen tiy-
dentdvin esineen. Kansallisen tuomi-
oistuimen tehtéiviini on varmistaa, ettei
sitd, millainen pakkauksessa oleva
tuote on alun perin ollut, vilillisesti
muuta se, ettd uudelleen pakatun
tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus
taikka uudet kidytt6ohjeet tai tiedot
eivit sisilld tiettyjd tirkeitd tietoja, tai
se, ettd niissi annetaan epitarkkoja
tietoja tai se, etti maahantuojan pak-
kaukseen lisddmd tdydentivi esine,
joka on tarkoitettu lidkkeen ottami-
seen tai annosteluun, ei ole valmistajan
tarkoittaman kéyttdtavan tai annos-
tuksen mukainen;

— uudessa pakkauksessa selvisti ilmoi-
teta tuotteen uudelleen pakkaajan ja
tuotteen valmistajan nimet; nimi sel-
vitykset on tehtdvi silli tavalla, ettd
normaalin nikékyvyn omaava kulut-
taja voi tavanomaisella huolellisuudella
ne ymmirtdid, Lisdksi tdydentivan esi-
neen, joka ei ole tavaramerkin haltijan
valmistama, alkuperd on ilmoitettava
silli tavoin, ettei siitd mitenkdin saa
sellaista kuvaa, ettd tavaramerkin hal-

I-3718

tija vastaisi siitd. Sitd vastoin ei ole
tarpeen ilmoittaa, ettd uudelleen pak-
kaaminen on tehty ilman tavaramerkin
haltijan suostumusta;

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole
sellainen, ettd se saattaisi vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.
Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huo-
nolaatuinen tai epdméidrdinen; ja

— maahantuoja ilmoita ennen uudelleen
pakatun tuotteen markkinoille saatta-
mista tavaramerkin haltijalle tistd ja
toimita tille timdn pyynnostd niytettd
uudelleen pakatusta tuotteesta.” 35

44, Yhteistjen tuomioistuin selvensi ndin
yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers Squibb
ym. antamassaan tuomiossa niitd olosuh-
teita, joissa tavaramerkkioikeuden haltija
voi  kidyttdd  tavaramerkkioikeuttaan
estddkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta
tuotetta uudelleen: oikeutta ei voi kayttid
siten, ettd se johtaa markkinoiden keino-
tekoiseen jakamiseen — esimerkiksi kun
uudelleen pakkaaminen on markkinoille
saattamisen kannalta vilttimitontd — ja
kun pakkaaminen tapahtuu siten, ettd
tavaramerkkioikeuden haltijan laillisia int-
resseji kunnioitetaan. Niiden laillisten
intressien suojeleminen edellyttdd, ettd
pakkauksessa olevaa tuotetta ei muuteta

35 — Tuomion 79 kohta ja tuomiolauselma.
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siitd, millainen se on alun perin ollut, ja
uudelleen pakkaamista ei tehdd siten, ettd
se voisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen
haltijan mainetta.3¢ Lisdksi tuojan on
ilmoitettava tavaramerkin haltijalle uudel-
leen pakkaamisesta ja ldhetettdvd tille
pyynnostd niyte uudelleen pakatusta tuot-
teesta ja ilmoitettava uudelleen pakatussa
tuotteessa, kuka on vastuussa uudelleen
pakkaamisesta.

Loendersloot ja Upjohn

45. Yhteisojen tuomioistuin on vahvistanut
hiljattain edelld kuvattua oikeuskiytantoa
(vhtd kohtaa lukuun ottamatta) ja kehittéd-
nyt sitd edelleen asioissa Loendersloot37 ja
Upjohn 38 antamissaan tuomioissa.

46. Asiassa Loendersloot (jossa ei ollut
kyse ldakkeistd) antamassaan tuomiossa
yhteiséjen tuomioistuin esitti todenneensa
oikeuskdytinnossddn, ettd tavaramerkin
haltija voi laillisesti estdd lidkkeen myo-
hemmin markkinoille saattamisen, kun
maahantuoja on pakannut tuotteen uudel-
leen ja kiinnittanyt sithen uuden tavara-
merkin. Tillaisessa tapauksessa muu yritys
on muuttanut ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta tavaramerkilli varustettua

36 — Ks. edelld alaviitteessid 6 mainittu asia Loendersloot, tuo-
mion 2830 kohta ja alaviitteessi 20 mainittu asia
Upijohn, womion 17 kohta.

37 — Mainittu edelli alaviitteessd 6.
38 -~ Mainittu edelli alaviitteessi 20.

tuotetta siten, ettd tavaramerkkiin liittyva
alkuperin takaaminen saattaa viiristya. 3°

47. Asiassa Upjohn antamassaan tuo-
miossa yhteis6jen tuomioistuin totesi, ettd
aikaisemman oikeuskdytdnnon mukaan
tavaramerkin haltijan mahdollisuus kieltdd
kansallisen oikeuden perusteella tavaroiden
uudelleen pakkaaminen siten, ettd niihin
kiinnitetdan uudelleen alkuperdinen tava-
ramerkki, katsotaan perustelluksi perusta-
missopimuksen 36 artiklaan nihden, jollei
erityisesti osoiteta, ettd tillaisella kiellolla
mydtivaikutetaan jisenvaltioiden vilisten
markkinoiden  keinotekoiseen  jakami-
seen. 40 Yhteis6jen tuomioistuin esitti tii-
vistetysti asiassa American Home Products
antamassaan tuomiossa, ettd tavaramerkin
keskeinen tehtivd vaarantuisi, jos jokin
kolmas taho saattaisi kiinnittdd tavara-
merkin tuotteeseen, vaikka se olisikin
alkuperiinen, ja ettd tavaramerkin halti-
jalle myonnetty oikeus kieltdd ilman lupaa
tapahtuva tavaramerkin kiinnittdminen
tuotteeseensa on ndin ollen osa tavaramer-
kin ydinsisiltéd. Niin ollen tavaramerkin
haltijalla  oli  perustamissopimuksen
36 artiklan ensimmiisen virkkeen nojalla
oikeus estdd tavaraan kohdistuvat rinnak-
kaistuojan toimenpiteet. 4!

Viilttéamdistomyysedellytys

48. Kisitellessddn markkinoiden keinote-
koisen jakamisen kisitettd tapauksessa,

39 — Tuomion 26 ja 27 kohta.
40 — Tuomion 31 kohta.
41 — Tuomion 21 kohta.
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jossa tavaramerkin haltija on saattanut
markkinoille eri jisenvaltioissa saman
tuotteen erilaisessa pakkauksessa, yhteiso-
jen tuomioistuin totesi yhdistetyissd asiois-
sa Bristol-Myers Squibb ym. antamas-
saan tuomiossa, ettd tavaramerkkioikeuden
haltijan oikeutta kieltdd uudelleen pakat-
tujen tuotteiden markkinoille saattaminen
voidaan rajoittaa ainoastaan, jos maa-
hantuojan tekemi uudelleen pakkaaminen
on vilttdmitontd, jotta tuotteet voitaisiin
saattaa markkinoille tuontijisenvaltios-
sa.*? Yhteistjen tuomioistuin tarkasteli
kisitettd uudelleen asiassa Loendersloot
antamassaan tuomiossa 43, jossa se totesi,
ettd lidkkeiden uudelleen pakkaamista
koskevissa asioissa kansallisten tuomio-
istuinten on maddriteltivd, onko niiden
omien jdsenvaltioiden markkinoilla ole-
massa sellaisia seikkoja, joiden takia
uudelleen pakkaaminen on objektiivisesti
tarkastellen vilttimatonta.

49, Seikoista, joiden vuoksi tuojan tekemi
uudelleen pakkaaminen on “vilttimiton-
td”, annetaan esimerkkejid yhdistetyissd
asioissa Bristol-Myers Squibb ym. anne-
tussa tuomiossa. Kyseisessd tapauksessa
antamassaan tuomiossa yhteisdjen tuo-
mioistuin viittasi sithen, ettei tuotetta voida
sellaisenaan saattaa markkinoille tuontiji-
senvaltiossa esimerkiksi kansallisten sddn-
nosten tai kansallisen kdytdnnén, sairaus-
kulujen korvaamista koskevien sairausva-
kuutussddnnodsten tai vakiintuneen ldi-
kemdariyskdytinnén vuoksi, 44 Yhteis6jen
tuomioistuin ei kuitenkaan katsonut, ettd
uudelleen pakkaaminen olisi vilttimitonti
silloin, kun maahantuoja *voi saattaa
tuotteet tuontijisenvaltiossa markkinoille
siten, ettd se kiinnittdd alkuperdiseen

42 ~ Tuomion 56 kohta.
43 — Mainittu edelld alaviitteessd 6, tuomion 38 kohta,
44 — Tuomion 53 kohta.
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ulompaan tai sisempidin pakkaukseen
uuden etiketin tuontijdsenvaltion kielelld
tai lisd4 siihen uudet kiyttohjeet tai tietoja
tuontijisenvaltion kielelld — — 43,

50. Yhteistjen tuomioistuin on sittemmin
kisitellyt enemmin kisitteen ”objektii-
visesti tarkastellen vilttimitontd” merki-
tystd asioissa Upjohn*¢ ja Loendersloot*?
antamissaan tuomioissa.

51. Asiassa Upjohn oli kyse siitd, voiko
rinnakkaistuoja laillisesti kiinnittdd tuo-
miinsa tuotteisiin tavaramerkin, jolla tava-
ramerkin haltija varusti samanlaiset tuot-
teet tuontijisenvaltiossa, vaikka kyseessd
oli eri merkki kuin se, jolla tavaramerkin
haltija varusti kyseiset markkinoille saat-
tamansa  tuotteet  vientijdsenvaltiossa.
Vaikka asia poikkeaa uudelleen pakkaa-
misesta sellaisena kuin sitd on edelld kisi-
telty, yhteiséjen tuomioistuin selvensi, ettd
sen selvittimiseksi, onko tavaramerkin
haltijan toiminta ollut omiaan keinotekoi-
sesti jakamaan markkinoita, ei ndissi kah-
dessa erilaisessa tilanteessa ollut eroja. 48

52. Yhteistjen tuomioistuin totesi asiassa
Upjohn antamassaan tuomiossa, ettd vilt-
timittomyysedellytys tdyttyy, jos tietyssd
tapauksessa maahantuojalle asetettu kielto
korvata tavaramerkki toisella tavaramer-
killi [pakata uudelleen] estdd timin tosi-

45 — Tuomion 55 kohta.

46 — Mainittu edelld alaviitteessd 20, tuomion 43 ja 44 kohta.
47 — Mainittu edelli alaviitteessd 6.

48 — Katso tuomion 37—39 kohta.
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asiallisen paddsyn tuontijdsenvaltion mark-
kinoille. Niin on silloin, jos tuontijisen-
valtion lainsddddntd tai sielli vallitseva
kiytdntd estdvit kyseisen tuotteen mark-
kinoinnin tdmin jdsenvaltion markkinoilla
vientijdsenvaltiossa kiytettyd tavaramerk-
kid kayttden [vientijisenvaltiossa kiytettya
pakkausta kidyttden]. Vilttimittdmyys-
edellytys ei sitd vastoin tdyty, jos tavara-
merkin korvaaminen toisella tavaramer-
killi [uudelleen pakkaaminen] selittyy
yksinomaan silld, ettd rinnakkaistuoja
pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua. 4°

53. Asiassa  Loendersloot antamassaan
tuomiossa yhteisdjen tuomioistuin totesi,
ettd tilanteessa, jossa tavaramerkin kiin-
nittdminen uudelleen (josta tissd on kysy-
mys pikemminkin kuin uudelleen pakkaa-
misesta) on vilttimitontid tuotteen saatta-
miseksi tuontijdsenvaltion markkinoille, se
on tehtdvi siten, ettdi mahdollistetaan rin-
nakkaistuonti mutta ettd puututaan mah-
dollisimman vihin tavaramerkin ydinsi-
siltoon, Niin ollen silloin kun alkuperiiset
etiketit ovat sinidnsd tuontijisenvaltiossa
voimassa olevien merkintid koskevien
sdintojen mukaisia mutta niiden sdintdjen
perusteella niihin on kuitenkin lisdttiva
tdydentdvii tietoja, ei ole vilttimitonti
poistaa ja uudelleen kiinnittdd tai korvata
alkuperiisid etikettejd, silla kysymyksessi
oleviin pulloihin kiinnitettdvd pelkki tarra,
jossa mainitaan lisdtiedot, voi riittdd, 50

49 -— Tuomion 43 ja 44 kohta.
50 — Tuomion 45 ja 46 kohta.

Ennakkoratkaisupyynt6 ja ennakkoratkai-
sukysymykset asiassa Boehringer Ingelheim

54. Erittdin pitkdstd ja yksityiskohtaisesta
ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd
High Court of Justice ei ole vakuuttunut
siitd, ettd edelld esitetty oikeuskidytinté on
kaikilta osin asianmukaisesti perusteltu. Se
katsoo, ettd oikeuskidytintd on kahden
erityisen seikan osalta joko epiyhteniistid
tai virheellistd tai molempia.

55. Ennakkoratkaisupyynnén esittanyt
tuomioistuin  katsoo ensinnikin, etti
ensimmadistd kertaa asiassa Hoffmann-La
Roche esitetyn periaatteen, jonka mukaan
se, ettd tavaramerkin haltija kdyttdd tava-
ramerkkioikeuksiaan kieltidkseen tavara-
merkilld varustettujen uudelleen pakattujen
tuotteiden rinnakkaistuonnin, on perustel-
tua silloin, kun silli pyritdin turvaamaan
tavaramerkin  ydinsisdltéon  kuuluvia
oikeuksia, ja ensimmaiistd kertaa yhdiste-
tyissd asioissa Bristol-Myers Squibb esite-
tyn periaatteen, jonka mukaan tavara-
merkkioikeuden haltijan oikeutta kieltis
uudelleen pakattujen tuotteiden rinnak-
kaistuonti voidaan rajoittaa ainoastaan, jos
uudelleen pakkaaminen on vilttimiténti,
jotta tuotteet voitaisiin saattaa markki-
noille, vililld on ristiriita. Ennakkoratkais-
upyynnén esittidnyt tuomioistuin ei pidi
valetdmattomyysedellytysti huomioon
otettavana seikkana: jos uudelleen pakat-
tujen tuotteiden markkinoille saattamisesta
ei aiheudu haittaa tavaramerkin ydinsisil-
16n osalta, ei aikaisemman oikeus-
kdytinnon mukaan tavaramerkin haltijalla
pitdisi olla laillista oikeutta kieltdd mark-
kinoille saatramista.
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56. Jos vilttimittdmyysedellytys kuiten-
kin — vastoin kansallisen tuomioistuimen
kasitystd siitd, kuinka lainsdadantod tulisi
tulkita — on otettava huomioon, ennak-
koratkaisupyynnén esittinyt tuomioistuin
katsoo, ettd yhteisjen tuomioistuimen
oikeuskiytinnossi ei ole riittdvilld tavalla
tAsmennetty kisitteen merkitystd. Voi-
daanko esimerkiksi katsoa lddkkeiden
uudelleen pakkaamisen olevan *vilttdma-
téntd”, jos tarrojen kiinnittiminen ajaisi
saman asian, mutta sen seurauksena tuot-
teen kilpailukyky heikentyisi merkittivisti
tietyilld markkinoilla?

57. Ennakkoratkaisupyynnén esittdnyt
tuomioistuin katsoo myds, ettd yhteisdjen
tuomioistuimen oikeuskidytinnodssddn
kayttéon ottama vaatimus uudelleen pak-
kaamista koskevasta etukdteen tehtidvistd
ilmoituksesta ei ole jirkevd. Se kehottaa
yhteisbjen tuomioistuinta tarkastelemaan
titd vaatimusta uudelleen. Jos vaatimus
kuitenkin katsotaan aiheelliseksi siilyttda,
ennakkoratkaisupyynnon  esittinyt tuo-
mioistuin pyytdd tdsmentdmddn, misséd
muodossa ja kuinka paljon aikaisemmin
tillainen ilmoitus on annettava, ja mitd
seuraamuksia sen laiminlyomisestd on.

58. Ennakkoratkaisupyynndén  esittdnyt
tuomioistuin on esittdnyt yhteisdjen tuo-
mioistuimelle seuraavat kysymykset:

»1) Voiko tavaramerkin haltija kidyttdd
tavaramerkkiin perustuvia oikeuksiaan
pysdyttidkseen tai estddkseen omien
tavaroidensa tuonnin yhdestd jisen-
valtiosta toiseen jdsenvaltioon tai
rajoittaakseen niiden myymisti tai niitd
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2)

4)

myynninedistdmistd, kun
maahantuonnista, myymisestd tai
myynninedistimisestd ei  aiheudu
ollenkaan vahinkoa hidnen oikeuk-
siensa ydinsisillolle tai kun niistd ei
aiheudu olennaista vahinkoa niiden
oikeuksien ydinsisilllie?

koskevaa

Onko edelli olevaan kysymykseen
annettava vastaus erilainen, jos tava-
ramerkin haltija toimii silld perusteella,
ettd maahantuoja tai maahantuonnin
jilkeen jilleenmyyjd kiyttdd tavara-
merkin haltijan tavaramerkkii tavalla,
joka, vaikka siitd ei aiheundu vahinkoa
tavaramerkin ydinsisilllle, ei ole
vilttimiton?

Jos tavaramerkin haltijan tavaroiden
maahantuojan tai tillaisten maa-
hantuotujen tavaroiden jilleenmyyjin
on osoitettava, ettd tavaramerkin hal-
tijan tavaramerkin kéyttdminen on
vélttimitontd, tdyteyykod timd edelly-
tys, jos osoitetaan, ettd tavaramerkin
kiyttd on jarkevisti ajatellen tarpeen,
jotta hdn voi piistd a) edes tietylle
osalle kyseisten tavaroiden markki-
noista tai b) kyseisten tavaroiden koko
markkinoille; vai merkitseeko kyseinen
edellytys siti, ettd tavaramerkin kdyton
oli oltava olennaisen tirkedd, jotta
tavarat voitiin saattaa markkinoille, ja
jos tilld edellytykselld ei tarkoiteta
mitdin nidistd, mitd tdlli vileedmaices-
malld sitten tarkoitetaan?

Jos tavaramerkin haltija on ensi nike-
miltd oikeutettu saattamaan voimaan
kansalliset tavaramerkkiin perustuvat
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oikeutensa, kun hinen tavaramerk-
kiddn kiytetddn tavaroissa tai niihin
liittyen tavalla, joka ei ole vilttimiton,
merkitseekd se, ettd tdtd oikeutta kidy-
tetddn estimddn tai tekemddn mah-
dottomaksi  tavaramerkin  haltijan
omien tavaroiden rinnakkaistuonti,
joka ei uhkaa tavaramerkin ydinsisil-
t6d eikd pddtehtdvdd, vddrinkdycod ja
EY 30 artiklan toisen virkkeen
mukaista jdsenvaltioiden vilisen kau-
pan peiteltyd rajoittamista?

Jos maahantuoja tai joku muu, joka
kiy kauppaa maahantuoduilla tava-
roilla, aikoo kiyttdd tavaramerkin
haltijan tavaramerkkid ndissi tava-
roissa tai niihin liittyen eikd tillaisesta
kiytostd aiheudu vahinkoa nyt eikd
tulevaisuudessa tavaramerkin ydinsi-
sillslle, onko hinen kuitenkin etuka-
teen ilmoitettava tavaramerkin halti-
jalle aikomuksestaan kiyttdd tavara-
merkkid?

6) Jos vastaus edelliseen kysymykseen on

7)

myontidvd, onko tavaramerkin halti-
jalla oikeus rajoittaa ndiden tavaroiden
maahantuontia tai sen jilkeistd myy-
mistd tai estii maahantuonti ja sen
jilkeinen myynti, jos maahantuoja tai
jdlleenmyyji ei tee tillaista ilmoitusta,
vaikka tillaisesta maahantuonnista tai
sen jilkeisestdi myynnistd ei aiheudu
vahinkoa tavaramerkin ydinsisillolle?

Jos maahantuojan tai jonkun muun,
joka kiy kauppaa maahantuoduilla

c)

8)

tavaroilla, on tehtiva etukiteen ilmoi-
tus tavaramerkin haltijalle sellaisista
tavaramerkin kiyttotavoista, joista ei
aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydin-
sisdllolle,

sovelletaanko tdtd edellytystd kaikkiin
tillaisiin ~ tavaramerkin  kéyttota-
pauksiin, joihin kuuluvat muun muassa
mainostaminen, uudelleen merkitsemi-
nen ja uudelleen pakkaaminen, tai jos
sitd sovelletaan vain joihinkin kiytts-
tapauksiin, niin mihin?

onko maahantuojan tai jilleenmyyjian
tehtdvi  kdyttéd koskeva ilmoitus
tavaramerkin haltijalle vai riittddko,
ettd tavaramerkin haltija saa ilmoituk-
sen tavaramerkin kidyt6std?

kuinka paljon etukiteen ilmoitus on
tehtdva?

Onko jisenvaltion kansallisella tuomio-
istuimella  oikeus  tavaramerkkiin
perustuvien oikeuksien haltijan vaa-
timuksesta antaa médrdyksid, joissa
kielletidn tavaramerkin kiyttd, vel-
voitetaan maksamaan vahingonkor-
vausta tai luovuttamaan tavarat tai
mddritiin  muita seurauksia maa-
hantuotujen tavaroiden, niiden pak-
kaamisen tai mainostamisen osalta, jos
tillaisen méidrdyksen antaminen a)
pysdyttdd sellaisten tavaroiden, jotka
tavaramerkin haltija tai hinen suostu-
muksellaan joku muu on saattanut
markkinoille EY:ssd, vapaan liikku-
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vuuden tai haittaa sitd, mutta b) mii-
rdyksen antamisen tarkoituksena ei ole
tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien
ydinsisillolle  aiheutuvan vahingon
estiminen eikd tillaisen médrdyksen
antamisella autettaisi téllaisen vahin-
gon ehkiisemisessd?”

Tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymys
asiassa Merck, Sharp & Dohme

59. Pdidasian kantaja asiassa C-443/99,
Merck, Sharp & Dohme GmbH (jiljem-
pind Merck), myy Itdvallassa PROSCAR-
tavaramerkilld varustettuja ldikkeitd. Paa-
asian vastaaja Paranova Pharmazeutika
Handels GmbH (jiljempdnd Paranova)
harjoittaa lddketavaroiden rinnakkaistuon-
tia. Silli on Itdvallan viranomaisten lupa
tuoda muun muassa PROSCAR-tuotteita.
Paranova osti PROSCAR-nimisii tabletteja
Espanjasta ja pakkasi ne uudelleen saat-
taakseen ne markkinoille Itivallassa.
Uudelleenpakattaessa tabletteja sisiltdvit
lapipainoliuskat pakataan uuteen ulom-
maiseen pdillykseen, joka on varustettu
tavaramerkilld, ja muu kirjallinen aineisto,
kuten kiyttoohjeet, sovitetaan tai mukau-
tetaan (erityisesti kddnnetddn toiselle kie-
lelle) ja uuteen pakkaukseen merkitdidn
tiedot, jotka vaaditaan lddkkeiden myy-
miseksi Itdvallassa.

60. Merck haki ja sai kielcomdédrdyksen,
jolla kiellettiin Paranovaa kayttimastd
Merckin tavaramerkkid silli perusteella,
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ettd Paranovan suorittamalla uudelleen-
pakkaamisella (ja siten tavaramerkin
uudelleen kiinnittdmiselld) puututtiin sen
tavaramerkkioikeuteen lainvastaisesti, ja
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin>!
totesi, ettd rinnakkaistuoja saa vaihtaa
alkuperdisen pakkauksen uuteen pak-
kaukseen ainoastaan silloin, jos lddkettd ei
pystytd mukauttamaan Itdvallan lain-
sidddanndén mukaiseksi tarran kiinnittdmi-
selld.

61. Oberlandesgericht Wien on valitustuo-
mioistuimena esittinyt yhteistjen tuomio-
istuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysy-
myksen:

*Onko jisenvaltioiden tavaramerkkilain-
sddddnnon lihentdmisestd 21 pdivini jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmdisen neu-
voston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan
2 kohtaa tulkittava siten, ettd tavaramerkin
haltija voi estdd sen tavaramerkkid kiyt-
tien markkinoille saatetun ldidkkeen myy-
misen silloin, kun maahantuoja on pakan-
nut lidkkeen uudelleen ja kiinnittdnyt sii-
hen uudelleen tavaramerkin ja tdyttinyt
Euroopan  yhteisdjen  tuomioistuimen
yhdistetyissd asioissa C-427/93, C-429/93
ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym,
antamassa tuomiossa (Kok. 1996, s. 1-3457)
luetellut vaatimukset (pakkauksessa olevaa
tuotetta ei ole muutettu, pakkauksessa on
selvit merkinndt valmistajasta ja alkupe-
rdstd, tavaramerkin ja sen haltijan mainetta
ei vahingoiteta huonolla pakkauksella ja
tavaramerkin  haltijalle on etukiteen
ilmoitettu uudelleen pakatun lddkkeen
kaupan pitimisestd), kun tavaran menekki
vaarantuisi ilman tillaista uudelleen pak-

51 — Handelsgericht Wien,
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kaamista jo siksi, ettd merkittdvd osa
ldakkeiden kuluttajista tuontijasenvaltiossa
suhtautuu epiluuloisesti ladkkeisiin, jotka
selvdsti on valmistettu toisen (vieraskieli-
sen) valtion markkinoita varten ja joiden
pakkaukset mukautetaan  vastaamaan
tuontivaltion voimassa olevia ladkkeiden
markkinoille saattamista koskevia sdidn-
noksid ainoastaan siten, ettd niihin kiinni-
tetddn etikettejd?”

62. Ennakkoratkaisupyynnostd kiy selvisti
ilmi, ettd Oberlandesgericht Wien ei ole
varma edelli esitetyn yhteisdjen tuomio-
istuimen oikeuskidytinnén ja erityisesti
yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers Squibb
ym. annetun tuomion tulkinnasta, niiltd
osin kuin kyse on samoista asioista kuin
High Court of Justicen (England & Wales)
asiassa Boehringer Ingelheim esittdmissid
kysymyksissi.

63. Oberlandesgericht esittdd erityisesti,
etti sille on episelvdd, milloin voidaan
erityisesti lidkkeiden kohdalla sanoa, ettd
se, ettd tavaramerkin haltija kidyrtdd tava-
ramerkkioikeuttaan estdikseen uudelleen-
pakattujen, tavaramerkilli varustettujen
tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa
jasenvaltioiden vilisten markkinoiden kei-
notekoiseen jakamiseen. Jos — kuten tdssi
tapauksessa vaikuttaa — merkittivi osa
kuluttajista suhtautuu epiluuloisesti ld4k-
keisiin, jotka mukautetaan tarrojen kiin-
nittdmiselli vastaamaan Itdvallan lain-
sdddidnnossd asetettuja lidkkeiden ulko-
asua koskevia siddnnoksid, voitaneen var-
masti katsoa, ettd sellaisten lisikkeiden
uudelleen pakkaamisen kieltdminen johtaa
markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen.

Asiassa on tdméin vuoksi paddtettdva siité,
onko tillaisten lddkkeiden uudelleen pak-
kaaminen sallittua ainoastaan silloin, kun
muutoin ei voida saavuttaa tuontijdsenval-
tion oikeussddnnosten edellytrimié asian-
tilaa, vai myds silloin, kun tarrojen kiyttd,
joka tdyttdd oikeussddnndsten vaatimukset,
itse asiassa vaikeuttaa tuotteen myynti-
mahdollisuuksia suhteessa ”alkuperdiseen
tuotteeseen”. Toisin sanoen, mitd tarkal-
leen tarkoiteraan uudelleen pakkaamisen
Pvilttdmattomyydelld” tuontituotteen
markkinoille  saattamisen  yhteydessd?
Olennaisilta osin kysymys on sama kuin
edelld 56 kohdassa kisitelty High Court of
Justicen esittiméi kysymys.

Asianosaisten viitteet

64. Asiassa Merck, Sharp & Dohme kir-
jallisia huomautuksia esittivit Merck,
Paranova, Belgian hallitus ja komissio.
Merck, Paranova ja komissio olivat edus-
tettuina asian suullisessa kisittelyssa.

65. Asiassa Boehringer Ingelheim kirjallisia
huomautuksia esittivit Boehringer Ingel-
heim, Glaxo Wellcome, Eli Lilly ja
SmithKline Beecham (yhteisesti), Swing-
ward, Saksan hallitus ja Norjan hallitus 52
sekd komissio, joka kaikki olivat myds
edustettuina asian suullisessa kisittelyssa.

52 — Yhteisdjen tuomioistuimen perussiinnén 20 artiklan kol-
mannen kohdan nojalla.
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66. Erityisesti kirjallisissa huomautuksissa
kisitellddn osittain padasian taustalla ole-
via tosiseikkoja. Ennakkoratkaisupyyntjd
esittdneet tuomioistuimet ovat kuitenkin
molemmissa tapauksissa rajanneet esitetyt
ennakkoratkaisukysymykset asianmukai-
sesti yleisten periaatteiden mukaan, joten
yhteistjen tuomioistuimen vastauksia voi-
daan soveltaa my6s toisissa yhteyksissi.
Pyrin vastaavasti vilttdmédn yksityiskoh-
tiin paneutumista, silli katson, ettd kysy-
myksiin on mahdollista ja tuleekin vastata
yleisten periaatteiden mukaan.

67. Asiassa merkityksellisten yleisten peri-
aatteiden osalta huomautusten keskeinen
sisdltd voidaan esittdd seuraavasti. Asian-
osaisten huomautuksia, jotka koskevat
vaatimusta tehdd ennakkoilmoitus, kisi-
tellidn jiljempdnd Kkisiteltdessd kyseistd
vaatimusta.

68. Merck viittdd, ettd yhteistjen tuomio-
istuimen oikeuskiytinndssi on jo vastattu
Oberlandesgericht Wienin  esittimiin
kysymykseen, viimeksi asiassa Upjohn
seuraavasti:  kaupallinen etu — kuten
kuluttajien tarroja kohtaan tunteman vas-
tustuksen voittaminen — ei oikeuta rin-
nakkaistuojaa  pakkaamaan uudelleen
maahantuomaansa tuotetta. Jos yhteiséjen
tuomioistuin ei hyvaksy titd viitettd,
Merck viittdd, ettei uudelleen pakkaamisen
kieltiminen ole kaupan rajoittamista, jos
tuoja voi mukauttaa alkuperdisti pak-
kausta, vaikka kuluttajat suosisivatkin
uudelleen pakattuja tuotteita. Markkinata-
loudessa rinnakkaistuojan on voitettava
tillainen vastahakoisuus., Maahantuojan
kaupalliset edut ovat subjektiivisia, eikd
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niiden perusteella voida arvioida maa-
hantuojan toiminnan laillisuutta loukkaa-
matta oikeusvarmuuden periaatetta. My0s
suhteellisuusperiaate edellyttid, ettd perus-
oikeuden rajoittaminen ei saa ylittda sitd,
mikd on asianmukaista ja tarpeellista
tavoitellun pddmiirin saavuttamiseksi.

69. Boehringer Ingelheim viittdd, ettd
muihin kuin tavaramerkin haltijaan koh-
distuva kielto kiyttdd tavaramerkkii ei ole
EY 28 artiklassa tarkoitettua jdsenvaltioi-
den vilisen kaupan rajoittamista, jos rin-
nakkaistuojalla on tosiasiallinen padsy
tuontivaltion markkinoille ilman, ettd
tavaramerkin haltijan oikeuksiin puu-
tutaan. Se viittdd toissijaisesti, ettd yhtei-
son oikeus ei esti tavaramerkin haltijaa
kieltdmasta tavaramerkkioikeuksiinsa
puuttumista, paitsi jos oikeuksiin puuttu-
minen on vilttimitontd tuontivaltion
markkinoille pddsyn kannalta ja jos siitd
aiheutuu mahdollisimman vihdn haittaa
tavaramerkin ydinsisilllle ja jos tavara-
merkin haltijan muita laillisia oikeuksia
kunnioitetaan. Tavaramerkin  haltijan
oikeuksiin puuttuminen on vilttimitonti
ainoastaan, jos tuontivaltiossa voimassa
oleva lainsdddintd tai vaikutuksiltaan vas-
taava kdytdntd estivit tuojaa saattamasta
tuotetta tuontivaltion markkinoille néihin
oikeuksiin puuttumatta. Tavaramerkin
haltija voi siis laillisesti kieltdd sen, ettd
puututaan paikallisten kuluttajien mielty-
mysten takia tuotteen pakkaukseen, kun
kyseisessd jdsenvaltiossa voimassa olevat
sadnnédt ja kdytinnét sallivat rinnakkais-
tuojan markkinoivan tuotetta puuttumatta
pakkaukseen.
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70. Glaxo viittid, ettd tavaramerkin halti-
jan tuotteen uudelleen pakkaaminen ja
tavaramerkin uudelleen kiinnittiminen
ilman sen haltijan lupaa on puuttumista
tavaramerkin ydinsisiltéon. Jo ydinsisil-
t66n puuttuminen sellaisenaan on riittdvi
peruste tavaramerkkioikeuden loukkaa-
mista koskevan kanteen nostamiselle edel-
lyttden ainoastaan, etti asiassa Hoff-
mann-La Roche esitetyt nelji edellytysti
tdyttyvdt. Se viittdd erityisesti, ettei ndiden
edellytysten lisdksi edellytetd ndyttdd siitd,
ettd uudelleen pakkaamisesta on ollut
haittaa, vahinkoa tai uhkaa tavaramerkin
ydinsisillslle.

71, Viludmaromyysedellytyksen  osalta
Glaxo viittdd, ettd yhteiséjen tuomioistuin
on pyrkinyt erottamaan toisistaan sellaiset
pakkaukseen tehtivit muutokset, jotka
ovat edellytyksend tuotteen markkinoille
saattamiselle, ja muutokset, jotka ovat
“tarpeen” kyseisten tuotteiden kaupallisen
menekin lisddmiseksi markkinoilla, kuten
muutokset, joiden tarkoituksena on auttaa
rinnakkaistuojaa nostamaan tuotteidensa
hintoja tai muutoin tekemdén niistd kulut-
tajien kannalta houkuttelevampia taikka
lisdtd niiden myyntid. Jos ei osoiteta, ettd
uudelleen pakkaaminen oli vilttimiténti
tuotteen saattamiseksi markkinoille tuon-
tijasenvaltiossa, ei tavaramerkin haltija ole
syyllistynyt markkinoiden keinotekoiseen
jakamiseen. Jos tuoja tarvittaessa voi
pakata tuotteen uudelleen sen markkinoille
saattamista varten, on vapaan likkkuvuu-
den periaatetta noudatettu.

72. SmithKline Beecham viittdd, ettd
yhteiséjen tuomioistuimen oikeus-
kaytinnostd ilmenee selvisti, ettd ndyttd

tavaramerkin maineelle aiheutuneesta hai-
tasta voidaan ottaa huomioon
EY 30 artiklan toisen virkkeen yhteydessi,
mutta ettd se el ole vilttAmaittémyys-
edellytys kyseisen artiklan ensimmiisen
virkkeen soveltamiselle. Haitta ja viltd-
mattoémyys ovat kaksi eri asiaa. Jos kaupan
peitellyn rajoittamisen vilttdmiseksi on
vilttdmdeontd  sallia uudelleen pakkaa-
minen missd tahansa muodossa, on se, ettid
uudelieen pakkaamisesta atheutuu haittaa
tavaramerkin haltijalle, huomioon otettava
seikka. Se, ettd uudelleen pakkaamisesta ei
aiheudu mitddn haittaa, ei sellaisenaan tee
uudelleen pakkaamisesta vilttimitonta.
*Vilttimdton” tarkoittaa sitd, mikd on
olennaista tuotteen markkinoille saattami-
seksi siten, ettd ilman uudelleen pakkaa-
mista tuotetta ei voitaisi saattaa markki-
noille. Kuluttajien tarroin varustettuihin
tuotteisiin kohdistamien epiluulojen voit-
taminen ei ole pitevd peruste uudelleen
pakkaamiselle.

73. Paranova viittdi, ettd vaatimus kiin-
nittdd  tarroja  PROSCAR-lddkkeiden
uudelleen pakkaamisen sijaan rajoittaa sen
harjoittamaa myyntii ja johtaa markki-
noiden epdtoivottuun jakamiseen. Toisista
jdsenvaltioista perdisin olevien ldikkeiden
uudelleen pakkaaminen on Paranovan
mukaan periaatteessa sallittua, kunhan
tuoja tdyrtdd yhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskdytinnossi asetetut vaatimukset,
Yhteisojen tuomioistuin korosti yhdiste-
tyissd asioissa Bristol-Myers Squibb ym.
antamassaan tuomiossa, ettd lidkeala on
erityisen arkaluonteinen ala, jolla tuotteen
ulkoasu saattaa herittdd (tai pilata) kan-
salaisten luottamuksen. On otettava huo-
mioon ndiden tuotteiden erityinen markki-
natilanne ilman, ettd painotetaan ulkoasun
eri nidkokohtien kaupallista tai ei-
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kaupallista luonnetta. Markkinoilla, joilla
kansalliset viranomaiset suosivat pikem-
minkin uudelleen pakattuja kuin tarroin
varustettuja ldikkeits, on tarrojen kiinnit-
tdmisen vaatiminen merkittivimpi kaupan
este kuin erilaiset pakkauskoot, joista oli
kyse yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers
Squibb ym.

74. Vilttdmdctomyysedellytyksen  Para-
nova vdittdd olevan episelvi ja joka
tapauksessa sellainen, ettei se ole ratkaise-
va. Sen mukaan yhteis6jen tuomioistuimen
asiassa Upjobn antamassa tuomiossa esit-
tdmd tulkinta on ristiriidassa aikaisemman
oikeuskdytinnon kanssa. Asioiden yhteen
sovittamiseksi Pvilerimattdmyys-
edellytystd” olisi tarkasteltava vain silloin,
kun tavaramerkin ydinsisdltod olisi vahin-
goitettu. Jos edellytys kuitenkin katsotaan
tdssd sovellettavaksi, on sitd tulkittava
laajasti siten, ettd mahdollistetaan tosi-
asiallinen pdidsy markkinoille, ja ndin ollen
sen soveltamisen ulkopuolelle jiisivit
ainoastaan olosuhteet, joihin rinnakkais-
tuoja voisi itse vaikuttaa.

75. Swingward viittdd, ettd yhteisdjen
tuomioistuimen  ajkaisemman  oikeus-
kdytinnon mukaan on selvii, ettd tavara-
merkkiin voidaan vedota ainoastaan, kun
sen ydinsisiltéon kohdistuu erityistd ja
aineellista haittaa. Ainoa tilanne, jossa
puuttuminen tavaramerkkiin ei ole vilted-
miténtd, on tilanne, jossa siti voidaan
perustella  ainoastaan rinnakkaistuojan
pyrkimyksilld varmistaa kaupallinen hyoty.
Asiassa  Upjohn annetussa tuomiossa
kuvatun kaltainen kaupallinen hyéty on
kohtuuton ja perustuu merkin véirin-
kaytto6n.,
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76. Saksan hallitus viittdd asiassa Boeh-
ringer Ingelheim, ettd yhteis6jen tuomio-
istuimen oikeuskiytinnén mukaan on sel-
vidd, ettd tavaramerkilldi varustettujen
tuotteiden uudelleen pakkaamisella tai
tavaramerkin uudelleen kiinnittdmiselld
nithin voi olla vaikutusta tavaramerkin
haltijan oikeuksiin, mukaan luettuina ne
oikeudet, jotka muodostavat tavaramerk-
kioikeuden ydinsisillén, ja ettei vakiintu-
neesta oikeuskdytinnosti ole syytd poiketa.
Yhteisojen tuomioistuin on my6s antanut
selkedt ohjeet siitd, missi olosuhteissa
tavaramerkilldi varustettujen lddkkeiden
uudelleen pakkaaminen ja tavaramerkin
uudelleen kiinnittdminen niihin ovat sallit-
tuja, ja viitannut vilttimittomyyden
kisitteeseen. Pelkkd taloudellinen etu,
kuten tuotteen myynnin lisidminen, ei ole
riittdvi syy katsoa uudelleen pakkaaminen
tai tavaramerkin uudelleen kiinnittdminen
viletimittomiksi. Ei siis ole esimerkiksi
objektiivisesti arvioiden vilttimatontd
pakata tuotetta uudelleen, kun tarroilla
varustettu tai ulkomainen pakkaus otetaan
huonommin vastaan markkinoilla, Toi-
saalta, jos maahantuodun tuotteen myy-
minen potentiaalisilla markkinoilla on
huomattavasti vaikeampaa, jos tuotetta ei
ole muutettu, on uudelleen pakkaaminen
katsottava vilttimittomaksi.

77. Notjan hallitus viittdd asiassa Boeh-
vinger Ingelheim, ettd EY 30 artiklan
sanamuodon mukaan kaupan rajoittami-
nen on perusteltua ainoastaan silloin, kun
teollinen tai kaupallinen omaisuus muutoin
vaarantuisi, ja sen mukaan vilttimaceo-
myysedellytys olisi jopa EY 30 artiklan
vastainen, koska se olisi tuonnin liiallista
rajoittamista. Ne kohdat yhteisdjen tuo-
mioistuimen  oikeuskdytinndstd, joiden
perusteella tuetaan pdinvastaisia viitteitd,
eivit tue piitelmii, jonka mukaan tava-
ramerkin haltija voisi kieltdd sellaisten
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uudelleen pakattujen tuotteiden tuonnin,
jossa tuotteita ei huononneta siitd millaisia
ne ovat alun perin olleet tai josta ei aiheudu
haittaa tavaramerkin tai sen haltijan mai-
neelle. Jos asiassa Hoffmann-La Roche
esitetyt nelja edellytystd tayttyvit, ei tava-
ramerkin haltijalla ole perusteltua syyti
kieltdd uudelleen pakattujen tuotteiden
tuontia. Norjan hallituksen mukaan yhtei-
sGjen tuomioistuimen oikeuskiytinnésti ei
siis  voida  johtaa  vilttimittdmyy-
sedellytysti. Jos tillaisen edellytyksen kui-
tenkin katsotaan olevan olemassa, on sen
katsottava tdyttyneen, jos rinnakkaistuoja
katsoo tuotteen uudelleen pakkaamisen
vilttdmartomaksi tuotteen saattamiseksi
markkinoille.

78. Norjan hallitus lisdd asiassa Merck,
Sharp & Dohme, ettd vilttimattémyys-
edellytys tdyttyy silloin, kun suuri osa
kohderyhmistd ei suostu ostamaan tuot-
teita, jos niitd el ole pakattu uudelleen,
koska merkittdvi osa kuluttajista tai kiyt-
tdjistd suhtautun epiluuloisesti ladkkeisiin,
jotka on selvisti valmistettu toisen, vieras-
kielisen jdsenvaltion markkinoille.

79. Komissio vdittdd asiassa Merck, Sharp
& Dohme, etti rinnakkaistuojan uudelleen
pakkaamista objektiivisesti perusteleva
"vilttdimattomyys” voi olla lakiin perus-
tuva (kuten asiassa Loendersloot) tai tosi-
asiallinen (kuten asiassa Bristol-Myers
Squibb). Koska objektiivisen vilttimitto-
myyden tunnustaminen merkitsee poik-
keusta yhteisén lainsdddanndssi esitettyyn
tavaramerkin loukkaamattomuuden peri-
aatteeseen, on sitd tulkittava suppeasti.
Rinnakkaistuojan on aiheutettava mahdol-
lisimman vihdn haittaa tavaramerkin
ydinsisillolle. Rinnakkaistuoja ei esimer-

kiksi voi pakata tuotetta uudelleen, jos
tarrojen kiinnittiminen on mahdollista.
Nyt esilli olevassa asiassa ei ole viitteits
siitd, ettd uudelleen pakkaaminen olisi ollut
lain perusteella tai tosiasiallisesti viltti-
mitontd. Yhteisdjen tuomioistuimen oi-
keuskdytinnén mukaan edelli kuvatun
kaltainen tilanne ei johda markkinoiden
keinotekoiseen jakamiseen, ellei tuonti-
tuotteita kohtaan tunnettu vastahakoisuus
ole sellaista, ettd rinnakkaistuojan tosi-
asiallinen pdidsy tuontijisenvaltion mark-
kinoille estyy; kuluttajien merkittivikiin
vastustus ei siis vaikuta riittdviltd. Vaikka
kansallinen tuomioistuin toteaisi, etti tar-
roilla varustettujen tuotteiden myynti on
huomattavasti vihiisempii tai jopa lihes
olematonta, sen olisi tarkasteltava kulutta-
jien vastustuksen syitd; jos vastustus tosi-
asiassa perustuu riittdméttomiin tietoihin,
on kansallisen tuomioistuimen ratkaistava,
olisiko tuojan pikemminkin pyrittivi tie-
dottamaan asiasta kuluttajille ja farmaseu-
teille,

80. Komissio viittdd asiassa Boehringer
Ingelheim, ettd olennainen kysymys on se,
onko vilttdmitcdmyysedellytystd sovellet-
tava yhdessi tavaramerkin ydinsisillon
suojelemista koskevien edellytysten kanssa,
Vaikka asiassa Bristol-Myers Squibb ym,
annettu tuomio ei olekaan aivan yksiselit-
teinen tdmidn osalta, on niin, ettd jos
yhteisjen tuomioistuin olisi halunnut
muuttaa asiassa Hoffmann-La Roche esi-
tettyjen edellytysten luetteloa muuttamalla
jotkin siind esitetyistd edellytyksistd vaih-
toehtoisiksi, se olisi hyvin voinut tehdi niin
kyseisessd asiassa antamassaan tuomiossa.
Komissio katsoo tdmin vuoksi, ettd “vilt-
timittomyysedellytys” on tavaramerkin
ydinsisdllon suojelemista koskevista vaa-
timuksista erillinen vaatimus. On helpom-
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paa perustella tarrojen liimaamista vilttd-
mittémyydelld kuin tavaramerkilld varus-
tettujen tuotteiden uudelleen pakkaamista,
mutta tarrojen liimaaminen edellyttds silti
perusteluja. Koska sellaisen uudelleen pak-
kaamisen osalta, jossa tavaramerkkii ei
kiinnitetd, tavaramerkilli ei ole muuta
kiyttod kuin se, mikid on tuotteiden jil-
leenmyynnin kannalta ehdottoman valtti-
métontd, “vilttdimittomyysedellytys” on
turha, Tillaisessa tapauksessa on sovellet-
tava ainoastaan neljdd viimeistd asiassa
Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuo-
miossa vahvistettua ydinsisdltéd koskevaa
edellytystd. *Vilttimittomyyden” osalta
komissio viittdd, ettd kuluttajien vastustus
ei tee uudelleen pakkaamisesta yhteis6jen
tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan
vilttAmatontd, paitsi jos se on niin suurta,
ettd sen murtamiseen eivit auta edes hal-
vemmat hinnat ja laajempi tiedottaminen.

81. On huomattava, etti komissio viittis
asiassa Boehringer Ingelheim esittdmissiin
kirjallisissa huomautuksissa, ettei High
Courtin esittimii ensimmdistd, viidetts,
seitsemitti ja kahdeksatta kysymysti voida
ottaa kisiteltdviksi, koska ne koskevat
tavaramerkin kdyttdd mainostamisessa,
eiki mikddn ennakkoratkaisupyynnéssi
osoita, ettd kansallisessa tuomioistuimessa
kisiteltdvdnd olevassa riita-asiassa asian-
osaisten vililli olisi kyse mainostamisesta.
Viitettd ei kisitelty suullisessa kisittelyssa.
Ei siis voida vilttdd pddtelmidd, jonka
mukaan kansallinen tuomioistuin ei tar-
vitse selvennysti yhteisén lainsiddidntson
ndiltd osin voidakseen ratkaista nyt kisi-
teltivdnid olevat riita-asiat. Niitd kysy-
myksii ei kisitelld tdssd niiltd osin kuin ne
koskevat rinnakkaistuojien harjoittamaa
mainostamista tai myynnin edistdmisti.
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Tavaramerkin ydinsisdllon ja uudelleen
pakkaamisen vilttimittomyyden suhde

82, Asiassa Boehringer Ingelheim esite-
tyissi ensimmiisessd, toisessa, neljannessi
ja kahdeksannessa ennakkoratkaisukysy-
myksessd tiedustellaan piddasiassa sitd,
voiko tavaramerkin haltija kdyttid tavara-
merkkioikeuksiaan estdikseen rinnakkais-
tuojaa toteuttamasta erilaisia uudelleen-
pakkaamistoimia, jotka kansallisen lain-
sddddnnén mukaan rikkovat ensin maini-
tun tavaramerkkioikeutta, jos
tavaramerkin ydinsisillolle tai sen keskei-
selle tehtiville ei aiheudu haittaa ja/tai jos
rinnakkaistuojan ei ole vilttdimitontd
pakata tuotteita uudelleen.

83. Kuten edelli on esitetty, ennakkorat-
kaisupyynnostd ilmenee selvisti, ettd kan-
sallisen tuomioistuimen mukaan yhteis6jen
tuomioistuin ei ole toiminut johdonmukai-
sesti asettaessaan erillisii tavaramerkin
ydinsisiltdd sekd uudelleen pakkaamisen
vilttdmattémyyttd koskevia edellytyksia.

84, Mielestini eri edellytysten vililld ei ole
epijohdonmukaisuutta tai epdyhtendisyyt-
td, silli edellytykset liittyvit eri vaiheisiin
tutkittaessa siti, voiko tavaramerkin haltija
kiyttid tavaramerkkioikeuksiaan estddk-
seen rinnakkaistuojaa pakkaamasta uudel-
leen tavaramerkilld varustettuja tuotteita.
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85. Oikeuskiytdnnéstd ilmenee ensinnikin
selvisti, ettd tavaramerkin haltijalla on
EY 30 artiklan ensimmadisen virkkeen tai
direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaan
prima facie oikeus kieltdd se, ettd maa-
hantuoja pakkaa tuotteen uudelleen ja
varustaa sen uudelleen tavaramerkilld
ilman lupaa. 33

86. Mielestédni tdtd periaatetta on sovellet-
tava kaikkeen uudelleen pakkaamiseen,
josta nyt esilli olevissa asioissa on kyse,
koska i) kaikki uudelleen pakkaamiseen
liittyvdc toimet ovat periaatteessa omiaan
vaarantamaan tavaramerkkiin liittyvin
takuun siitd, ettd kolmas osapuoli ei ole
ilman tavaramerkin haltijan suostumusta
muuttanut  tavaramerkilldi  varustettua
tuotetta ja ii) tavaramerkkioikeuden ydin-
sisdltdon kuuluu, ettd tavaramerkin halti-
jalla on oikeus estdd kaikenlainen timin
tavaramerkin kiyttdminen, joka saattaisi
vddristdd alkuperdn takaamista, ja kaikki
uudelleen pakkaamiseen liittyvit toimet
ovat omiaan tekemdin niin. 54

87. Jos timin kielto-oikeuden kiyud kui-
tenkin johtaa jisenvaltioiden vilisen kau-
pan peiteltyyn rajoittamiseen, ei se
EY 30 artiklan toisen virkkeen mukaan ole
oikeutettua.

88. Yhteiséjen tuomioistuin on edelld
lyhyesti kuvatussa oikeuskdytdnndssidn

53 — Edellii alaviittcessd 10 mainittu asia Hoffmann-La Roche,
tuomion 8 kohta, yhteenveto edelli 19 kohdassa; ala-
viitteessd S mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb
ym., 50 kohta, lainaus cdelld 32 kohdassa.

54 — Asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, yhteenveto
edelli 18 kohdassa.

antanut ohjeita sen arvioimiseksi, onko se,
ettd tavaramerkin haltija kdyctdd tavara-
merkkioikeuksiaan EY 30 artiklan toisessa
virkkeessd tarkoitettua kaupan peiteltyd
rajoittamista.

89. Tiastd oikeuskdytdnndstd ilmenee sel-
visti, ettd se, ettd tavaramerkin haltija
kéyttdd tavaramerkkioikeuksiaan, on kau-
pan peiteltyd rajoittamista, jos se myoté-
vaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen
jakamiseen. 55

90. Jos tavaramerkin haltija kiyttdd eri
jdsenvaltioissa  erilaista pakkausta ja
uudelleen pakkaaminen on tosiasiallisen
tuontijasenvaltion markkinoille péidsyn
kannalta vilttimatontd, se, ettd tavara-
merkin haltija kiyttdd oikeuksiaan estddk-
seen uudelleen pakkaamisen, myotavaikut-
taa markkinoiden keinotekoiseen jakami-
seen, 36

91. Kysymys uudelleen pakkaamisen valt-
taimattdmyydestd voi siis nousta esille
arvioitaessa sitd, onko se, ettd tavaramer-
kin haltija kiyttid oikeuksiaan, mihin hal-
tijalla 30 artiklan ensimmiisen virkkeen
nojalla on prima facie oikeus, kuitenkin
artiklan toisen virkkeen nojalla kiellettya.

55 — Asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 10 kohta,
esitetty lyhyesti edelli 20 kohdassa.

56 — Yhdistctyissd asioissa Bristol-Myers Squibb annetun to-
mion 52 kohta, esitetty edelli 34 kohdassa,
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92. Ennakkoratkaisupyynnén esittdnyt
tuomioistuin ja vastaajat asiassa Boehrin-
ger Ingelheim ovat kuitenkin sitd mielts,
ettd jos edelld esitetty on oikea tulkinta
yhteiséjen tuomioistuimen oikeus-
kiytinnostd, olisi oikeuskdytintdd tarkis-
tettava.

93. Ennakkoratkaisupyynnén esittinyt
tuomioistuin huomauttaa, ettd yhteiséjen
tuomioistuin on todennut yhdistetyissd
asioissa Bristol-Myers Squibb seuraavaa:

"Yhteistjen  tuomioistuimen  oikeus-
kiytinnén mukaan 36 artiklassa sallitaan
poikkeaminen tavaroiden vapaan liikku-
vuuden periaatteesta yhteismarkkinoilla
ainoastaan silloin, jos poikkeaminen on
perusteltua sellaisten oikeuksien suojaa-
miseksi, jotka koskevat kyseisid teollisia tai
kaupallisia oikeuksia.” 57

94. Koska kansallinen tuomioistuin on sitd
mieltd, ettd nyt esilldi olevassa asiassa
uudelleen pakkaamiseen liittyvit toimet
eivit aiheuta haittaa tai edes uhkaa kanta-
jien tavaramerkkien ydinsisillélle, se kat-
500, ettei poikkeaminen tavaroiden vapaan
liikkkuvuuden periaatteesta ole perusteltua.
Edelld esitetyn perustavaa laatua olevan
periaatteen kannalta vilttdimittomyyden
kisite on epdolennainen.

95. Mielestdni edelld esitetty yhteis6jen
tuomioistuimen toteamus seki toisaalta se,

57 — Tuomion 42 kohta,
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ettd kantajat voisivat periaatteessa vedota
tavaramerkkioikeuksiinsa ~ myds  tosi-
asiallisen haitan tai sen uhan puuttuessa
(jolloin sovelletaan EY 30 artiklan toista
virketti), eivit kuitenkaan ole ristiriidassa
keskenddn. Yhteisdjen tuomioistuimen
toteamus esitettiin tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 2 kohdan tulkintaa koskevissa
perusteluissa. Tuomion seuraavista koh-
dista ilmenee, ettd yhteisGjen tuomioistuin
kannatti edelleen asiassa Hoffmann-La
Roche esittimidnsd kantaa, jonka mukaan
silloin, kun uudelleen pakkaaminen on
omiaan vidristimddn alkuperin takaa-
mista, tavaramerkin haltija voi peri-
aatteessa vedota oikeuksiinsa estddkseen
uudelleen pakattujen tuotteiden markki-
noille saattamisen. 58

96. Tillaisesta tulkinnasta seuraa luonnol-
lisesti, ettd tietyissi tapauksissa tavara-
merkin haltija voi niin vedota oikeuksiinsa
vaikka vaikuttaisikin siltd, ettd tavaramer-
kin ydinsisdllolle tai sen keskeiselle tehtd-
ville ei tietyssi yksittdistapauksessa
aiheudu tosiasiallista haittaa. En kuiten-
kaan ole samaa mieltd kansallisen tuomio-
istuimen kanssa, joka ndyttdd pitdvin tdtd
valttdmdttomidnd epdsuotuisana tai epi-
loogisena seurauksena.

97. Perustamissopimuksen asiaa koskevien
méiriysten sanamuodoista, sellaisena kuin
yhteis6jen tuomioistuin on niitd tulkinnut,

58 — Ks. erityisesti yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers Squibb
ym, annetun tuomion 47—49 kohta.
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ilmenee selvisti, ettd rinnakkaistuojan kal-
taisen kolmannen osapuolen puuttuminen
teollisiin oikeuksiin, kuten tavaramerkin
haltijan oikeuksiin, voi olla yhteisén oikeu-
den mukaan perusteltua ainoastaan, jos
ndiden oikeuksien rajoittamattomalla kiy-
t6lld olisi kielteinen vaikutus tavaroiden
vapaaseen liikkkuvuuteen. Ottamalla kiyt-
t66n viltedimartdmyysedellytyksen ja oikeut-
taen ndin sellaisen puuttumisen oikeuk-
siin, joka on vilttimitonti, jotta tuontiji-
senvaltion markkinoille tosiasiallisesti
padstddn, yhteisdjen tuomioistuin on laa-
tinut mallin, joka heijastaa tarkkaan titd
tasapainoa.

98. On muistettava, ettd tavaramerkilld
varustettujen tuotteiden uudelleen pakkaa-
minen, kiinnitettiinpad tavaramerkki uudel-
leen uuteen ulkoiseen pakkaukseen tai se
ainoastaan poistetaan eikd korvata, on
erityisen merkittdvd tavaramerkkioikeuden
loukkaus.

99. Ei pidd myoskddn unohtaa sitd, ettd
suurin osa edelld kuvatusta “uudelleen
pakkaamisesta” koskee ladkkeitd ja ettd
ldzkemarkkinoilla on )al]empana esitetyistd
syistd 59 tiettyjd piirteitd, joita ei esiinny
monien muiden tuotteiden markkinoilla.

100. Kansallinen tuomioistuin ja vastaajat
asiassa Boehringer Ingelheim ovat ilmais-

59 — Jiliempénd 112 ja 113 kohta.

seet huolensa siitd, minki he katsovat ole-
van vilttimdténtd seurausta vilttdmarto-
myysedellytyksen hyviksymisestd yhdistet-
tynd valtrtdmattomyyden kisitteen tiukkaan
tulkintaan: nimittdin siitd, ettd tavaramer-
kin haltijat voivat vedota tavaramerkkei-
hinsd, vaikka yritysten liikestrategiana on
markkinoiden jakaminen. T4llaista seuraus-
ta tavaramerkkeihin vetoamisella ei kui-
tenkaan ole. On muistettava, ettid yhteisé-
jen tuomioistuin on ottanut kdytt66n vilt-
timdttomyysedellytyksen ainoastaan sel-
laista toimintaa koskevan esimerkin
yhteydessd, joka myotavaikuttaisi markki-
noiden keinotekoiseen jakamiseen, miki
olisi ndin EY 30 artiklan toisessa virkkeessi
tarkoitettua jdsenvaltioiden vilisen kaupan
peiteltyd rajoittamista. Mielestini tima ei
ole ainoa esimerkki. Kuten asiassa Upjohn
antamassani ratkaisuehdotuksessa esitin,
jos voidaan osoittaa, ettd tavaramerkin
haltija pyrkii jakamaan markkinoita kiyt-
timilld eri tavaramerkkejd eri jdsenval-
tioissa, timd on sellaisenaan riittivd peruste
estdmidn tavaramerkin haltijaa vetoamas-
ta tavaramerkkioikeuksiinsa kieltidkseen
tuojaa kiinnittimistd tuotteeseen toista
merkkid. 60 Tdtd periaatetta sovelletaan
myos, kun on kyse tavaramerkin uudelleen
kiinnittimisestd uudelleen pakkaamisen
jilkeen pikemminkin kuin uuden merkin
kiinnittdmisestd, 61

101. Vastaajat asiassa Boehringer Ingel-
heim vetoavat myds yhteisbjen tuomio-
istuimen asiassa SABEL antamaan tuo-
mioon %2 tukeakseen kantaansa, jonka
mukaan tavaramerkin haltija ei voi vedota

60 — Ratkaisuchdotuksen 42 kohta.
61 — Ks. edelli 51 kohta.

62 — Asia C-251/95, Sabel, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997,
s. 16191, 22-~26 kohta).
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oikeuksiinsa, jos ei ole asianmukaisen
yksityiskohtaista niytt6d tavaramerkin
ydinsisdltéon  kohdistuneesta  haitasta.
Asiassa SABEL oli kuitenkin kyse direktii-
vin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, jon-
ka mukaan tavaramerkkii ei saa rekiste-
r6idd tai, jos se on rekisterdity, se on julis-
tettava mitdttdomaksi, *jos sen vuoksi, ettd
se on sama tai samankaltainen kuin aikai-
sempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita
tai palveluja varten oleva tavaramerkki,
yleison keskuudessa on sekaannusvaara
— — . Timi sddnnos edellyttdd siis
selvisti, ettd on olemassa sekaannusvaara.
Asiassa Boehringer Ingelheim kyseessd
olevissa pdiasioissa ei kuitenkaan ole kyse
samankaltaisista tavaramerkeistd tai saman-
kaltaisista tuotteista: kyseessd on (ainakin
osittain) saman merkin kdyttiminen
samassa tuotteessa. Rikkominen kohdistuu
ndin direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
a alakohtaan, jossa ei edellytetd ndyttod
sekaannusvaarasta (tai muusta haitasta).

102. Asiassa Bochringer Ingelheim esitta-
missddn ennakkoratkaisupyynnéssi kan-
sallinen tuomioistuin toteaa, etti se on
katsonut kantajien nostaneen perustellusti
kanteen kansallisen lainsdddinnon vastai-
sesta  tavaramerkkioikeuden loukkaa-
misesta, TdAmin osalta haluan sivumennen
huomauttaa, ettdi kuten edellisessi koh-
dassa on esitetty, loukkaamisen kisite on
nyt yhdenmukaistettu tavaramerkkidirek-
tiivissd 63 eikd  kansallisessa  lain-
sddddnnossd endd voida vapaasti pddcrdd,
minkilainen toiminta katsotaan loukkaa-
miseksi,

63 — Mainittu edelld alaviitteessd 4.
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103. Edelli esitetyn perusteella totean, ettid
tavaramerkin haltija voi vedota tavara-
merkkioikeuksiinsa estddkseen lidkkeen
rinnakkaistuojaa pakkaamasta tuotetta
uudelleen, kun tillainen oikeuden kiyteo ei
myotivaikuta jdsenvaltioiden markkinoi-
den keinotekoiseen jakamiseen tai muutoin
ole jdsenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyi
rajoittamista. Tavaramerkin haltija, joka
kiyttad tavaramerkkioikeuksiaan estdik-
seen rinnakkaistuojaa suorittamasta vilt-
timitdntd uudelleen pakkaamista, my6td-
vaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen
jakamiseen. Tdmi on edelld esitetyn oi-
keuskdytinndn nojalla viistimdtén pdi-
telmd, enkd nide syytd poiketa oikeus-
kiytinnostd, Padtelma edellyttdd kuitenkin
“yilttimattdmyyden” kisitteen tulkintaa
koskevaa pohdintaa, joka esitetddn seu-
raavaksi.

»Vilttimidttomyyden” kisite

104. Kolmas ennakkoratkaisukysymys
asiassa Boehringer Ingelheim ja ennakko-
ratkaisukysymys asiassa Merck, Sharp ja
Dohme koskevat “vilttimittémyyden”
kisitteen ulottuvuutta sellaisena  kuin
yhteisdjen tuomioistuin on sen kehittdnyt
médrittiessddn, mydtivaikuttaako se, ettd
tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa tava-
ramerkkioikeuksiinsa, markkinoiden kei-
notekoiseen jakamiseen ja onko se ndin
ollen EY 30 artiklan toisessa virkkeessi
tarkoitettua kaupan peiteltyi rajoittamista.
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105. Kasitteelle on esitetty erilaisia tulkin-
toja. Kansallinen tuomioistuin on asiassa
Boehringer  Ingelheim  esittimissddn
ennakkoratkaisukysymyksessd ehdottanut,
ettd se voi tarkoittaa joko sitd, mikd “on
jarkevisti ajatellen tarpeen, jotta [maa-
hantuoja] voi pédstd” markkinoille (jal-
jempini kisitellddn sitd, mitkd markkinat
ovat relevantit, mitd kisitelldan myos kol-
mannessa kysymyksessi), tai sitd, mikid on
tdmén kannalta “vilccdmacontd”. Kantajat
viittavit luonnollisesti, ettd »valttdmaton”
tarkoittaa vihintdinkin “olennaista”, kun
taas vastaajat yhtd luonnollisesti viittdvir,
ettd (jos vaatimus on ollenkaan merkityk-
sellinen) se on mdéritettivd tosiasiallisen
markkinoille pdasyn kannalta kyseisen
kisitteen laajimmassa merkityksess.

106. Yhteis6jen tuomioistuimelle esite-
tyistd huomautuksista kiy selvisti ilmi, ettd
asianosaisten erilaiset kisitykset vileed-
méittdmyyden kisitteen asianmukaisesta
tulkinnasta perustuvat suurelta osin yhtei-
sbjen tuomioistuimen asiassa Upjohn 64
antamassa tuomiossa esittimiin toteamuk-
siin ja erityisesti seuraaviin kohtiin:

»Katsottaessa, ettd edelld mainitussa asias-
sa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa
tuomiossa miiriteltyd markkinoiden eris-
timistd koskevaa edellytysti on sovellet-
tava myos tapauksiin, joissa tavaramerkki
on korvattu toisella tavaramerkilld, mer-
kitsee se myds, toisin kuin Paranova viit-
tid, ettd tavaramerkin korvaamisen on
oltava objektiivisesti vilttdmatdntd tuossa

64 — Mainittu cdelld alaviittcessi 20.

tuomiossa tarkoitetulla tavalla, jotta tava-
ramerkin haltija voisi kieltdd sen.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kansallisten
tuomioistuinten on tutkittava, oliko mark-
kinointihetkelld vallitsevien olosuhteiden
perusteella objektiivisesti  vélttdmatontd
korvata alkuperiinen tavaramerkki tuonti-
jdsenvaltiossa kiytetylld tavaramerkilld,
jotta rinnakkaistuoja saattoi saattaa kysei-
sen tuotteen markkinoille tdssd jasenval-
tiossa. Tamd vilttdmdctomyysedellytys
tdyttyy, jos tietyssdé tapauksessa maa-
hantuojalle asetettu kielto korvata tavara-
merkki toisella tavaramerkilli rajoittaa
timin tosiasiallista padsyd tuontijasenval-
tion markkinoille. Niin on silloin, jos
tuontijasenvaltion lainsdddidntd tai sielld
vallitseva kidytintd estdvdt kyseisen tuot-
teen markkinoinnin timén jidsenvaltion
markkinoilla vientijdsenvaltiossa kidytettya
tavaramerkkid kiyttiden. Asianlaita on ndin
sellaisen kuluttajansuojasddnnén osalta,
jossa kielletdsin vientijasenvaltiossa kiyte-
tyn tavaramerkin kayttd tuontijisenval-
tiossa, koska se saattaa johtaa kuluttajia
harhaan.

Vilttimittomyysedellytys el sitd vastoin
tiyty, jos tavaramerkin korvaaminen toi-
sella tavaramerkilld selittyy yksinomaan
silld, ettd rinnakkaistuoja pyrkii tavoittele-
maan kaupallista etua.

Kansallisten tuomioistuinten asiana on
arvioida kussakin yksittdistapauksessa,
onko rinnakkaistuojan ollut objektiivisesti
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vilttimdtontd kdyttdd tuontijisenvaltiossa
kiytettyd tavaramerkkid voidakseen mark-
kinoida maahantuotuja tuotteita.” 63

107. Merck esittdd edelld esitetyn ja eri-
tyisesti sen toisen kappaleen perusteella 6,
ettd yhteisdjen tuomioistuin on katsonut,
ettd “rajoittaa” tarkoittaa estdd”, joka
puolestaan  tarkoittaa  mahdottomaksi
tekemistd; ndin ollen uudelleen pakkaa-
minen on sallittua ainoastaan silloin, kun
markkinointi muutoin olisi mahdotonta.
Mielestidni nikemys on liian kapea-alainen.
On tietenkin totta, ettd sddinnén tai kiy-
tdnndn, joka estdd markkinoille padsyn tai
tekee pddsyn mahdottomaksi, on katsot-
tava “rajoittavan” markkinoille paisyi.
T#ma ei kuitenkaan tarkoita sitd, ettd vain
tillaiset sddnnot tai kdytinnot voitaisiin
katsoa markkinoille pidsyd “rajoittaviksi”.
Yhteistjen tuomioistuin on asiassa Upjohn
antamansa tuomion tissi kohdassa antanut
ainoastaan esimerkin olosuhteista, joissa
uudelleen pakkaaminen voidaan katsoa
vilttdmattomiksi. Yhteisdjen tuomioistuin
ei pyrkinyt esittimiin asiaa tyhjentdvisti.

108. Yhteis6jen tuomioistuimen  esittd-
mistd ilmenee selvisti, ettd uudelleen pak-
kaamisen on oltava “objektiivisesti” vilt-
tdmdtontd. Niin ollen rinnakkaistuoja ei
voi ratkaista, miki on valttdmitdntd, kuten
Norjan hallitus viittdi. Kansallisen tuomio-
istuimen asiassa Boehringer Ingelheim
esittdmd vdite, ettd koska uudelleen pak-

65 — Tuomion 42—45 kohta,
66 — Tuomion 43 kohta,
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kaaminen voidaan aina tehdi vaihtoehtoi-
silla tavoilla, yhti tapaa ei voida katsoa
viltrimattoméiksi, on mielestini samasta
syystd virheellinen.

109. Paranova on viittdnyt, ettd tietyissd
jdsenvaltioissa — se mainitsee Itdvallan,
Tanskan ja Suomen (sekd Euroopan talous-
alueelta Norjan) — tarroin varustetuille
ldskepakkauksille ei anneta myyntilupaa.
Jos timid on totta, on se selvd esimerkki
tilanteesta, jossa uudelleen pakkaaminen
on objektiivisesti arvioiden valttdmit6énta
markkinoille pdisyn kannalta.

110. Mielestdni uudelleen pakkaamista
voidaan kuitenkin pitdd objektiivisesti
arvioiden vilttimattémind myos muissa,
vihemmin selvissi tapauksissa. Jos kan-
sallinen tuomioistuin katsoo — kuten teki
ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuo-
mioistuin asiassa Boehringer Ingelheim —
ettd relevantit kuluttajat suhtautuvat tar-
roin varustettuihin pakkauksiin *laajalti ja
merkittdvilld tavalla vastahakoisesti” ja jos
tillaisesta vastahakoisuudesta seuraa, etti
rinnakkaistuojalla ei ole tosiasiallista pid-
syd markkinoille ilman lupaa pakata tuot-
teet uudelleen, on uudelleen pakkaaminen
mielestini ehdottomasti katsottava objek-
tiivisesti arvioiden vilttimattémaksi tosi-
asiallisen markkinoille pddsyn kannalta,
koska sitd selvisti edellytetddn markki-
noille pddsyn ehtona. Vaikka onkin selvii,
ettei “lainsdddintd ja kadytinté” €7 voi
kattaa pelkkii kuluttajien mieltymyksii
koskevia malleja, on kuitenkin niin, etti jos

67—Edell'ai 106 kohdassa esitetty asia Upjohn, tuomion
ohta.
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mieltymykset ovat niin voimakkaita, laa-
jalle levinneiti ja laajalti tunnustettuja, ettd
ne esimerkiksi vaikuttavat lddkéreiden
lddkemddrdyskdyrdntoihin tai apteekkien
hankintakidytiantoihin  ja  “tosiasiallinen
padsy” markkinoille estyy, on uudelleen
pakkaaminen katsottava objektiivisesti
arvioiden vilttAmartomaksi.

111, Mielestdni yhteisdjen tuomioistuimen
edelld esitetyn oikeuskdytinnén mukaan
on myds selvid, ettei tiettyd uudelleenpak-
kaamistapaa voida katsoa valttdmarto-
miksi, jos toinen, tavaramerkin haltijan
oikeuksiin vihemmin puuttuva tapa riittda
antamaan rinnakkaistuojalle tosiasiallisen
pddsyn tuontivaltion markkinoille. 8 Jos
siis kansallinen tuomioistuin katsoo, etti
tarroin varustetuilla pakkauksilla on tosi-
asiallinen pidsy markkinoille, ei rinnak-
kaistuojan tdtd laajempi uudelleen pak-
kaamisen muoto, kuten uusiin pakkauksiin
pakkaaminen, ole vilttdimétonta.

112. On myés huomattava, ettd kaikki
asiat, joihin edelld viitataan, lukuun otta-
matta asiaa Loendersloot, johon viitataan
vain niiltd osin kuin siind annetussa tuo-
miossa vahvistetaan aiemmin tehtyjd pai-
toksid,  koskevat  lddkkeitd. Laa-
kemarkkinoihin liittyy useita sellaisia omi-
naispiirteitd, jotka erottavat ne merkitté-
viltd osin monien muiden tuotteiden
markkinoista. Téllainen piirre on erityisesti
se, ettd hinnat vahvistetaan yleisesti kan-
sallisen sdantelyn kautta tai niihin vaiku-
tetaan kansallisella sdidntelylld eivitkd ne

68 — Katso edelli yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers Squibb
ym. annctun tuomion 55 kohta, joka esitetdiin cdelli
34 kohdassa, ja edelli mainitun asiassa Loendersloot
annctun_tuomion 46 kohta, joka esitetddn tiivistetysti
edelld 53 kohdassa.

heijasta tavanomaisia kysynnin ja tarjon-
nan lakeja: ldikkeiden tukku- ja vihittiis-
myyjit eivit voi vapaasti muokata hintoja
tietyilld kansallisilla markkinoilla myynnin
lisddmiseksi.  Lisdksi  huolimattomalla
lddkkeiden pakkaamisella voi olla kansan-
terveydellisia vaikutuksia, jotka ylittdvir
tavaramerkin haltijan oikeuksiin kohdistu-
neen haitan.

113. Namd markkinoiden ominaispiirteet
ovat kenties syynid yhteiséjen tuomioistui-
men ilmeiseen haluttomuuteen rajoittaa
liikaa tavaramerkin haltijan oikeutta estdi
uudelleen pakkaaminen. Esimerkiksi pit-
kille sddnnellyilli markkinoilla tavan-
omaisten markkinavoimien rajallinen vai-
kutus tarkoittaa sitd, ettd eri hinnat eri
kansallisilla markkinoilla eivit valttdmattd
ole seurausta siitd, ettd tavaramerkin hal-
tija kerdd hyddyn jaetuista kansallisista
markkinoista; se voi myos tarkoittaa sitd,
ettd rinnakkaistuojat eivdt useimpien mui-
den tuotteiden tuojien tavoin voi soveltaa
matalampia hintoja kuluttajien tuontituot-
teita kohtaan tunteman vastahakoisuuden
voittamiseksi. Yhteis6jen tuomioistuimen
oikeuskiytintd ratkaisee mielestini jilleen
ristiriidan: toisaalta esimerkiksi tavara-
merkin  haltijan  oikeuden  vedota
EY 30 artiklan ensimmiiseen virkkeeseen
estidkseen uudelleen pakkaaminen olisi
estettdva sellaisten tuontiliikkeiden mark-
kinointi, jotka ovat vahingoittuneet uudel-
leen pakkaamisessa; toisaalta tuojalla on
tavallisesti oikeus pakata tuotteet huolella
uudelleen siind miidrin kuin se on tosi-
asiallisen markkinoille padsyn kannalta
vilttimiténti ja tuoja voi niin ollen kiyt-
tid sopivaa pakkausta voittaakseen kulut-
tajien vastahakoisuuden.
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114, Swingward vdittda, ettd kun yhteiso-
jen tuomioistuin asiassa Upjohn antamas-
saan tuomiossa totesi, ettd valttAimitto-
myysedellytys ei tiyty, jos tavaramerkin
korvaaminen toisella tavaramerkilldi (tai
sen uudelleen kiinnittdminen) selittyy
yksinomaan silld, etti rinnakkaistuoja
pyekii tavoittelemaan kaupallista etua, on
timd Kkisitettdva siten, ettd silli tarkoite-
taan kohtuutonta tai vilpillistd kaupallista
etua ja ettd ainoastaan ndissd olosuhteissa
tavaramerkin kiyttdé pakkauksessa ei ole
vilttdmatonta.

115. Yhteistjen tuomioistuimen asiassa
Upjohn antamassa tuomiossa esittdmin
toteamuksen asiayhteydestd ilmenee kui-
tenkin selvisti, ettd yhteiséjen tuomioistuin
pyrki erottamaan toisistaan tekijit, joihin
rinnakkaistuoja ei pysty vaikuttamaan,
kuten kansallinen lainsiddantd ja kdytin-
not, sekd toisaalta rinnakkaistuojan pyrki-
myksen maksimoida myyntidin, Sellainen
rinnakkaistuojan suorittama tavaramerk-
kiin puuttuminen, joka ei ole objektiivisten
tekijoiden voittamiseksi  vilttdmatonta,
mutta jonka rinnakkaistuoja katsoo edis-
tdvin myyntid, ei ole “vilttimiténtd”
asiassa Upjohn annetussa tuomiossa tarkoi-
tetulla tavalla. Mikdédn tuomiossa ei viittaa
sithen, ettd yhteiséjen tuomioistuin olisi
tarkoittanut, ettd sellaista tavaramerkkiin
puuttumista, jolla saadaan “vilpit6n”
(”vilpillisen” tai “kohtuuttoman” vasta-
kohtana) kaupallinen etu, olisi pidettivi
valttimdttomand, 62

116. Vastaus asiassa Boehringer Ingelheim
esitettyyn kolmannen ennakkoratkaisuky-
symyksen toiseen kohtaan eli siihen, onko
rinnakkaistuojan  tavaramerkin  kidytdn
oltava vilttimicontd, jotta tuoja pidsee a)

69 — Katso myés asiassa Upjohn antamani ratkaisuehdotuksen
54 kohta,
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tiettyyn osaan tuotteiden markkinoita vai
b) tuotteiden markkinoille kokonaisuu-
dessaan, on mielestini yhteistjen tuomio-
istuimen oikeuskidytdnnén nojalla selvidi,
ettd tuotteen markkinoiden tietylle osalle
pédsyn kieltiminen ei ole sallittua. Tdmi
ilmenee yhdistetyissi asioissa Bristol-Myers
Squibb ym.70 annetusta tuomiosta, jossa
yhteis6jen tuomioistuin totesi:

Silloin kun tavaramerkin haltija kidyttda
useita erilaisia tuontijdsenvaltion voimassa
olevien sddnndsten ja kdytintdjen mukaisia
pakkauskokoja, uudelleen pakkaamisen
tarvetta ei voida kiistdd ainoastaan silld
perusteella, ettd todetaan, ettd jotakin
ndistd pakkauskoista markkinoidaan myds
vientijisenvaltiossa. Markkinoiden jaka-
misesta olisi kyse, jos maahantuoja voisi
markkinoida tuotetta ainoastaan tietylld
[kyseisen tuotteen markkinoiden] rajoite-
tulla alueella.” 71

117. Ennakkoratkaisukysymyksen esittd-
nyt tuomioistuin toteaa sille esitettyjen
tosiseikkojen perusteella, ettei ole epiilystd
siitd, ettd tietyt apteekit eivit hanki tarroin
varustettuja  pakkauksia, koska niiden
usein kokemukseen perustuvan kisityksen
perusteella tietyt asiakkaat eivit hyviksy
tillaisia pakkauksia, mikd tarkoittaa sitd,
ettei tuote, johon on Kkiinnitetty tarroja,
piise ollenkaan tietylle osalle markkinoita.
Jos tuotteelta nidin estetddn pddsy markki-
noille, on uudelleen pakkaaminen mieles-
tini vilttdmatontd, jotta vastaajilla olisi
tosiasiallinen pddsy relevanteille markki-
noille.

70 — Mainittu edelld alaviitteessd 5, tuomion 54 kohta,

71 — Yhteisjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa jul-
kaistua kdannostd on oikaistu.
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118. Tamin vuoksi katson, ettd rinnak-
kaistuojalla on yhteisén oikeuden mukaan
oikeus lddkkeiden uudelleen pakkaamiseen
sitloin, kun sitd kohtuullisesti katsoen
edellytetddn, jotta tuojalla olisi tosi-
asiallinen pdisy tuontijdsenvaltion mark-
kinoille (tai merkittiville osalle markki-
noita) ja kun muut, tavaramerkki-
oikeuksiin vdhemmin puuttuvat uudel-
leenpakkaamistavat  eivit mahdollista
tuojalle tosiasiallista pddsyd markkinoille
(tai merkictiville osalle markkinoita); tdta
varten on otettava huomioon sekd oikeu-
delliset esteet — kuten tuontijisenvaltion
lainsddddnnossd  asetetut vaatimukset —
ettd tosiasialliset esteet, kuten esimerkiksi
kuluttajien tuntema vastahakoisuus esi-
merkiksi tarroin varustettuja pakkauksia
kohtaan, kun timi on omiaan vaikutta-
maan ldadkemddriys- ja myynti-
kaytdantoihin.

119. Mielestdni tdmid pditelmd, kuten
ensimmiisen asian osalta esittimini pid-
telmd 72, on asianmukainen tulkinta oi-
keuskdytinnésti, jolla pyritddn oikeuden-
mukaiseen tasapainoon toisaalta tavaroiden
vapaata liikkuvuutta hyddyntdvin rinnak-
kaistuojan ja toisaalta teollisia oikeuksia
suojelevan tavaramerkin haltijan keske-
nddn ristiriitaisten etujen valilldi, Huomau-
tettakoon kuitenkin, ettd timd tasapaino
jarkkyy tavaroiden vapaan liikkuvuuden
perustavaa laatua olevan periaatteen kus-
tannuksella, jos todistustaakkaan liittyvit
kansalliset menettelysddnnot tai kdytanndt
tosiasiassa estdvit rinnakkaistuojaa osoit-

72 — Katso edelld 103 kohta.

tamasta, ettd uudelleen pakkaaminen on
tietyissd olosuhteissa vilttAmatonta.

Ilmoitusvaatimus

120. Asiassa Boehringer Ingelheim esite-
tyissd viidennessd, kuudennessa ja seitse-
minnessi  ennakkoratkaisukysymyksessa
yhteiséjen tuomioistuinta pyydetddn tar-
kastelemaan uudelleen sen aikaisemmassa
oikeuskdytdnnossd esittdmdd, etukiteen
tehtdvdd ilmoitusta koskevaa vaatimusta.
Kansallinen tuomioistuin haluaa erityisesti
tietdd, vaaditaanko etukiteen tehtdvi
ilmoitus kuitenkin myos tapauksessa, jossa
uudelleen pakkaaminen ei vahingoita
tavaramerkin ydinsisdltod, ja jos se vaa-
ditaan, kuinka paljon aikaisemmin se on
tehtivi, onko tuojan itse esitettdva ilmoitus
vai riittiiké, ettd tavaramerkin haltija saa
sen muusta ldhteestdi, ja mitki ovat seu-
raukset ilmoittamatta jattdmisestd.

121. Boehringer Ingelheim viittdd, ettei
yhteiséjen tuomioistuimen esittdimii etu-
kiteen tehtivdd ilmoitusta koskevaa vaa-
timusta ole perusteltua syytd tarkastella
uudelleen. Vaatimuksesta ei aiheudu koh-
tuutonta taakkaa rinnakkaistuojalle, se ei
haittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta,
siitd ei aiheudu viivistystd tuontituotteiden
markkinoinnille eikd se tee kyseisten tuot-
teiden myymisestd huomattavasti vai-
keampaa. Koska vaatimus ei riipu siitd ai-
heuttaako tavaramerkin kiytt6 haittaa
tavaramerkin ydinsisillolle, tavaramerkin
haltija voi kieltdd rinnakkaistuojaa kéytta-
miistéi lainkaan tavaramerkkidin, jos tdimd
ei ole ilmoittanut toiminnastaan etukiteen.
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122. Glaxo viittii, ettei etukiiteen annet-
tavaa ilmoitusta koskeva vaatimus ole ras-
kas noudatettavaksi ja ettd se on perusteltu.
Glaxon mukaan vaatimusta on tuettava,
kuten yhteiséjen tuomioistuin on johdon-
mukaisesti tehnyt asiasta Hoffmann-La
Roche alkaen. Rinnakkaistuojan on ilmoi-
tettava toiminnastaan etukiteen. Ilmoitus
on esitettivi riittdvin ajoissa ennen mark-
kinoille saattamista, jotta mahdollisia vas-
taviitteitd voidaan tarkastella, ja ilmoitta-
matta jattimiselli on oltava rinnakkais-
tuojalle seuraamuksia, koska muutoin ei
ole kannusteita sen tekemiseen eiki ilmoi-
tuksia kidytinnossd koskaan esitettiisi.
Glaxon mukaan 28 pdivii etukiteen tehty
ilmoitus olisi kohtuullinen.

123. Swingward viittdd, ettd yhteisdjen
tuomioistuimen oikeuskiytinnostd seuraa,
ettd rinnakkaistuojalle osoitettu vaatimus
ilmoittaa toimistaan tavaramerkin haltijalle
on menettelytapavaatimus, jonka tarkoi-
tuksena on saattaa tavaramerkin haltija
asemaan, jossa sen laillisia oikeuksia voi-
daan valvoa; kyseessi on keino piddmii-
rddn paddsemiseksi, ei varsinainen pdi-
madrd, Yhteison kielelld esitettynd kyseessd
on toissijainen, menettelytapaa koskeva
oikeus. Tillaiseen oikeuteen sovelletaan
suhteellisuusperiaatetta. Jos tavaramerkin
ydinsisaltoon ei kohdistu mitdin haittaa, ei
ilmoittamatta jdttimisestd ole aiheutunut
tavaramerkin  haltijalle  minkéianlaista
vahinkoa. Vastaavasti olisi vaatimuksen
tavoitteen osalta suhteetonta, ettd ilmoit-
tamatta jittAminen tekisi tavaramerkin
harmittomasta kiytéstd tavaramerkki-
oikeuden loukkauksen. Swingward pitdd
kansallisen tuomioistuimen ehdottamaa
kahden piivdn méidrdaikaa kohtuullisena.
Lopuksi Swingward viittds, ettd ilmoitus-
vaatimus tayttyy, kun tavaramerkin haltija
saa tiedon, tulipa ilmoitus tuojalta tai ei.
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124. Saksan hallitus viittda, ettd jos tava-
ramerkin haltijalle ei ole toimitettu uudel-
leen pakkaamista koskevaa asianmukaista
tietoa riittivdn ajoissa ennen uudelleen
pakattujen tuotteiden markkinoille saatta-
mista, jotta haltija voi tutkia tdyttyvitko
yhteiséjen tuomioistuimen uudelleen pak-
kaamista koskevat vaatimukset, on perus-
teltua estid uudelleen pakkaamista kiytid-
vdd rinnakkaistuojaa turvautumasta tava-
ramerkkioikeuksien sammumiseen. Ilmoi-
tus on esitettdvd riittdvdn ajoissa, jotta
tavaramerkin haltija voi arvioida kéytettyd
menettelyd. Rinnakkaistuojan on itse esi-
tettdvé ilmoitus.

125. Komissio viittdd, ettd ilmoitusvaa-
timus sekd se, ettd tavaramerkin haltijalla
on mahdollisuus vaatia rinnakkaistuojaa
toimittamaan ndyte uudelleen pakatusta
tuotteesta tai tuotteesta, johon tavara-
merkki on kiinnitetty uudelleen, ennen sen
markkinoille saattamista takaa sen, ettd
tavaramerkin haltija voi varmistua siitd,
ettd sen tavaramerkkioikeuden ydinsisilté
on suojattu. Vaatimus on siis tavaramerk-
kioikeuksien ydinsisillén suojelemiseen
tarkoitettu  viline.  Oikeuskdytinndstd
ilmenee, ettd yhteisdjen tuomioistuin on
tarkoittanut kaikki vaatimukset tdytetti-
viksi, ennen kuin tavaramerkin haltijalta
voidaan eviti oikeus estdd uudelleen
pakatun ldikkeen markkinoille saattamisen
jatkaminen. Oikeuskidytinndsti seuraa,
ettd tavaramerkin haltija voi kieltdd mark-
kinoille saattamisen jatkamisen, jos hinelle
ei ole ilmoitettu tuojan aikeesta kéyttdd
tavaramerkkid. Se, kuinka paljon aikai-
semmin ilmoitus on tehtivd, on mai-
ritettdvd ainoastaan tavaramerkin haltijan
oikeuksien perusteella, ja se on tdstd syystid
tavallisesti suhteellisen lyhyt. Miidrdaika
on pidempi, jos rinnakkaistuoja piittad
esittdd ilmoituksen toimittamatta samalla
niytettd, Tillaisessa tapauksessa tarvitaan
lisdd aikaa siihen, ettd tavaramerkin haltija
padttdd pyytdd nidytetti ja ettd hdn saa sen.
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126. Korostan, ettd ilmoitusvaatimus on
esitetty jo asiassa Hoffmann-La Roche 73
annetussa tuomiossa, jossa yhteisdjen tuo-
mioistuin totesi, ettd koska oikeuden hal-
tijan etu vaatii, ettei kuluttajaa johdeta
harhaan tuotteen alkuperiin suhteen, myy-
jalle voidaan antaa oikeus myydi uudelleen
pakattuja tuotteita vain siind tapauksessa,
ettd myyjd ilmoittaa etukiteen tavaramer-
kin haltijalle toiminnastaan ja ilmoittaa
uudessa pakkauksessa pakanneensa tuot-
teen uudelleen itse.

127. Yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers
Squibb ym.7* antamassaan tuomiossa
yhteisGjen tuomioistuin totesi, ettd “tava-
ramerkin haltijalle on ilmoitettava etuka-
teen uudelleen pakatun tuotteen saattami-
sesta markkinoille®, ja tarkensi, etti
ilmoitus on oltava rinnakkaistuojan teke-
md. Asiassa Loendersloot”75 antamassaan
tuomiossa yhteisdjen tuomioistuin esitti
tdimidn vaatimuksen uudelleen erityisesti
lddkkeiden osalta ja lisidsi, ettd pidasian
kaltaisessa laajemmassakin yhteydessi (ta-
varamerkin uudelleen kiinnittiminen vis-
kiin) “tavaramerkin haltijan intressit ja
etenkin sen intressi estdd jiljitelmien
kauppa, otetaan riittdvisti huomioon sil-
loin, jos timi [tuoja] ilmoittaa tavaramer-
kin haltijalle ennen uudelleen merkittyjen
tuotteiden markkinoille saattamista”. 76

128. Vaatimuksella, jonka mukaan rin-
nakkaistuojan on tehtivd tavaramerkin
haltijalle ilmoitus ennen uudelleen pakatun
tuotteen markkinoille saattamista, on siis
vankka alkuperi ja se perustuu painaviin
syihin,

73 — Mainirtu edelld alaviitteessd 10, tuomion 12 kohta.

74 — Mainittu edclld  alaviitteessi 5, tuomion 78  kohta,
yhteenveto cdelli 42 kohdassa, ja tuomion 79 kohta ja
tuomiolauselma, esitetty edelli 43 kohdassa.

75 — Mainittu edelld alaviitteessd 6.

76 — Tuomion 30, 47, 48 ja 49 kohta.

129. Asiassa Boehringer Ingelheim kansal-
linen tuomioistuin kuitenkin epiilee, onko
tdmd asianmukaista silloin, kun tavara-
merkin ydinsisdltéon ei kohdistu mitdidn
haittaa.

130. Mielestdni ilmoitusvaatimus et voi
riippua siitd, aiheutuuko tavaramerkin
ydinsisillolle tosiasiallista haittaa. Kuten
edelli on esitetty, yhteisdjen oikeus-
kidytdnnostd ilmenee selvisti, ettd yhteis6-
jen tuomioistuimen mukaan jo pelkki
uudelleen pakkaaminen on omiaan aiheut-
tamaan haittaa tavaramerkin ydinsisillslle.
Etukiteen esitettdvid ilmoitus antaa tava-
ramerkin haltijalle mahdollisuuden tarkis-
taa, aiheutuuko tavaramerkin ydinsisillolle
tai keskeiselle tehtdville tosiaan vahinkoa,
Hmoitusvaatimuksen poistaminen jdttiisi
rinnakkaistuojalle oikeuden padttds alusta
alkaen, aiheutuuko kiytetystd uudelleen-
pakkaamistavasta tosiasiassa  vahinkoa
tavaramerkin haltijan laillisille intresseille.
Tédmi olisi vastoin niitd yhteis6jen tuomio-
istuimen hyvin selkeiti ohjeita, joita se on
antanut sen jilkeen, kun ilmoitusvaatimus
otettiin  kadyttodn asiassa  Hoffmann-La
Roche vuonna 1978 annetussa tuomiossa,
joka oli ensimmiinen uudelleen pakkaa-
mista koskeva tapaus. En nde perusteita
muuttaa oikeuskidytintoa.

131. En nde myo6skdidn syytd poiketa
yhteisdjen tuomioistuimen selkeisti ohjeis-
ta, joiden mukaan rinnakkaistuojan on
tehtdvi ilmoitus. Swingward on viittinyt,
ettd koska Yhdistyneiden kuningaskuntien
ladkevalvontaviranomainen (Medicines
Control Agency, MCA) ilmoittaa tavara-
merkin haltijalle antaessaan tuotteelle
(rinnakkaistuonnille) markkinoille saatta-
mista koskevan luvan, tavaramerkin haltija
saa ndin riittdvédsti tietoa suunnitellusta

I-3741



JULKISASIAMIES JACOBSIN RATKAISUEHDOTUS — ASIAT C-143/00 JA C-443/99

rinnakkaistuonnista. Viitettd el voida

hyviksyd kahdesta syysti.

132, Ensinndkin Boehringer Ingelheimin
huomautusten liitteend toimitetusta
MCA:n ilmoituslomakkeesta ilmenee, ettei
se sisilld mitddn tietoja siitd, kuinka tuote
on pakattu uudelleen. Se ei siis mitenkddn
voi vastata yhteisbjen tuomioistuimen
oikeuskiytinnéssd tarkoitettua ilmoitusta.

133. Toiseksi, rinnakkaistuojien kaikkialla
unionissa on oltava tietoisia velvollisuuk-
sistaan ja siitd, kuinka ne tdytetdin.
Yhteisojen tuomioistuimen asettaman vaa-
timuksen tdyttyminen ei voi olla riippu-
vainen jisenvaltion lainsdiddinndstd. Vaa-
timusta, jonka mukaan tuoja ilmoittaa
toiminnastaan tavaramerkin haltijalle, on
helppo noudattaa ja valvoa, miki on
omiaan edistimidin yhteison oikeuden
yhdenmukaista soveltamista.

134. llmoittamista koskevan méiriajan
osalta on selvid, ettd sen on oltava koh-
tuullinen. Miirdajan on erityisesti oltava
riittdvi, jotta tavaramerkin haltija — joka
liikkeiden osalta on usein suuri yritys,
johon kuuluu useita mahdollisesti useissa
maissa toimivia osastoja, joita asia perus-
tellusti koskee — voi arvioida ehdotetun
uudelleen pakkaamisen hyviksyttavyyden.
Nihdikseni kolmen tai neljin viikon ajan-
jakso olisi yleisesti kohtuullinen. Mainitta-
koon, ettd Boehringer Ingelheimin mukaan
Britannian rinnakkaistuojien yhdistys on
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ehdottanut kolmen viikon maéiriaikaa.
Tietyissd poikkeustapauksissa lyhyempi tai
pidempi miidrdaika voi olla perusteltu;
timi on kansallisen tuomioistuimen rat-
kaistava asia.

135. Lopuksi kansallinen tuomioistuin tie-
dustelee, mitd searaamuksia ilmoittamatta
jattamisestd olisi oltava. Kansallisessa tuo-
mioistuimessa oli esitetty viite, jonka
mukaan olisi jarjetdntd, ettd tavaramerkin
haltija voisi tdllaisissa olosuhteissa estdd
rinnakkaistuonnin, koska vaikka ilmoitus-
vaatimus olisikin voimassa, olisi tiysin
suhteetonta antaa tavaramerkin haltijan
estdd rinnakkaistuotteiden markkinointi
menettelytapaa  koskevan  vaatimuksen
noudattamatta  jittAmisen  perusteella
tapauksessa, jossa tavaramerkin ydinsisil-
t66n ei kohdistu mitddn haittaa.

136. Ei kuitenkaan voida vilttdd pda-
telmid, ettd jos rinnakkaistuoja ei ilmoita
riittdvin ajoissa etukdteen uudelleen pak-
kaamisesta tavaramerkin haltijalle, uudel-
leen pakkaaminen loukkaa tavaramerkki-
oikeuksia.  Yhteis6jen tuomioistuimen
asioissa Hoffmann-La Roche ja Bristol-
Myers Squibb ym. antamissa tuomioissa
muotoilemasta kannasta ilmenee, ettd se on
tarkoittanut jokaisen niissd asioissa esite-
tyn edellytyksen tdytettaviksi, etukiteen
annettava ilmoitus mukaan luettuna, ennen
kuin tavaramerkin haltija menettdd oikeu-
tensa kieltid uudelleen pakkaaminen.
Lisiksi kidytinnossd ainoa realistinen seu-
raamus siitd, ettd rinnakkaistuoja ei esitd
ilmoitusta etukiteen, on vastuu tavara-
merkkioikeuksien loukkaamisesta, eiki
yhteis6jen tuomioistuimen asettamilla vaa-
timuksilla olisi mitddn merkitystd ilman
seuraamuksia.
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Ratkaisuehdotus

137. Edellad esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteiséjen tuomioistuimelle nyt
esilli olevissa tapauksissa esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin vastataan
seuraavasti:

Asia C-443/99 Merck, Sharp & Dohme:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddidnnon lihentimisestd 21 piivdnd joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan
mukaan tavaramerkin haltija ei voi estdd sen tavaramerkkid kidyttden markki-
noille saatetun lddkkeen myymisti silloin, kun maahantuoja on pakannut lddk-
keen uudelleen ja kiinnittinyt siihen uudelleen tavaramerkin ja tdyttdnyt
Euroopan yhteiséjen tuomioistuimen yhdistetyissid asioissa C-427/93, C-429/93
ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa luetellut vaatimukset
(pakkauksessa olevaa tuotetta ei muuteta, valmistajasta ja alkuperéstd on selvit
merkinnit, tavaramerkin tai sen haltijan mainetta ei vahingoiteta huonolla
pakkauksella ja tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu uudelleen pakatun lddkkeen
markkinoille saattamisesta), kun uudelleen pakkaamista ja tavaramerkin kiin-
nittdmistd uudelleen kohtuullisesti katsoen edellytetdin, jotta maahantuojalla
olisi tosiasiallinen padsy tuontijdsenvaltion markkinoille (tai merkittiville osalle
markkinoita) ja kun muut tavaramerkkioikeuksiin vihemmain puuttuvat uudel-
leenpakkaamistavat eivit takaa tuojalle tosiasiallista pddsyd markkinoille (tai
merkittiville osalle markkinoita); titd varten on otettava huomioon sekd
oikeudelliset esteet — kuten tuontijdsenvaltion lainsddddnnossd asetetut
vaatimukset — ettd tosiasialliset esteet, kuten esimerkiksi kuluttajien vasta-
hakoisuus tarroin varustettuja pakkauksia kohtaan, kun timd on omiaan vai-
kuttamaan laikemdirdys- ja myyntikdytintoihin.
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1)

3)

EY 28 ja EY 30 artiklassa tai jisenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon
lahentdmisestd 21 pdivdni joulukuuta 1988 annetun ensimmaéisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohdassa ei estetd tavaramerkin haltijaa
kiytrimistd tavaramerkkioikeuksiaan estiikseen lddkkeen rinnakkaistuojaa
pakkaamasta ladkettd uudelleen silloin, kun tillainen oikeuksien kiyttd ei
mydtivaikuta jdsenvaltioiden vilisten markkinoiden keinotekoiseen jakami-
seen tai ole muutoin jisenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyd rajoittamista.
Tavaramerkin haltija, joka kiyttdd tavaramerkkioikeuksiaan estiddkseen
rinnakkaistuojaa suorittamasta vilttdmitontd uudelleen pakkaamista, myo-
tivaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen.

Uudelleen pakkaaminen on vilttimitontd silloin, kun sitd kohtuullisesti
katsoen edellytetddn, jotta maahantuojalla olisi tosiasiallinen pdisy tuonti-
jdsenvaltion markkinoille (tai merkittiville osalle markkinoita) ja kun muut,
tavaramerkkioikeuksiin vihemmin puuttuvat uudelleenpakkaamistavat eivit
mahdollista tuojalle tosiasiallista padsyd markkinoille (tai merkittiville osalle
markkinoita); titd varten on otettava huomioon sekd oikeudelliset esteet —
kuten tuontijisenvaltion lainsdddinnossi asetetut vaatimukset — ettd tosi-
asialliset esteet, kuten esimerkiksi kuluttajien vastahakoisuus tarroin varus-
tettuja pakkauksia kohtaan, kun timi on omiaan vaikuttamaan lddkemaa-
rdys- ja myyntikdytintSihin.

Rinnakkaistuojan, joka aikoo saattaa markkinoille tavaramerkilld varustet-
tuja uudelleen pakattuja tuotteita, on aina ilmoitettava toiminnastaan tava-
ramerkin haltijalle kohtuullisessa ajassa etukiteen. Kohtuullisessa ajassa
esitetyksi katsotaan tavallisesti kolme tai neljd viikkoa etukiteen esitetty
ilmoitus. Rinnakkaistuoja, joka ei ole ilmoittanut toiminnastaan kohtuulli-
sessa ajassa tavaramerkin haltijalle, ei voi vedota EY 30 artiklaan tai direk-
tiivin 7 artiklan 2 kohtaan hintd vastaan nostetuissa tavaramerkkioikeuden
loukkaamista koskevissa oikeudenkdynneissi.
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