TUOMIO 23.4.2002 — ASIA C-143/00

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
23 pdivdnd huhtikuuta 2002 *

Asiassa C-143/00,

jonka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt
kuningaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteistjen tuomioistuimen
kisiteltiviksi saadakseen tdssd kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevassa
asiassa

Boehringer Ingelheim KG ja

Boehringer Ingelheim Pharma KG

vastaan

Swingward Ltd

ja

Boehringer Ingelheim KG ja
Boehringer Ingelheim Pharma KG

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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vastaan

Dowelhurst Ltd
ja
Glaxo Group Ltd

vastaan

Swingward Ltd

ja

Boehringer Ingelheim KG ja
Boehringer Ingelheim Pharma KG

vastaan

Dowelhurst Ltd

ja
Glaxo Group Ltd ja
The Wellcome Foundation Ltd

vastaan

Dowelhurst Ltd

ja

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc ja

SmithKline & French Laboratories Ltd
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vastaan
Dowelhurst Ltd
ja
Eli Lilly and Co.

vastaan

Dowelhurst Ltd

ennakkoratkaisun jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddidnnon ldhentdmisestd
21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta 2 pdivdanid toukokuuta 1992 tehdylld sopimuksella (EYVL 1994,
L 1,s. 3), 7 artiklan 2 kohdan sekd EY 28 ja EY 30 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaoston
puheenjohtaja P. Jann sekd tuomarit C. Gulmann (esittelevd tuomari),
D. A. O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris ja
J. N. Cunha Rodrigues,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: osastopiillikkoé D. Louterman-Hubeau,
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ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim Pharma KG, edustajanaan
solicitor R. Subiotto ja Rechtsanwiltin C. Annacker,

— SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Labo-
ratories Ltd ja Eli Lilly and Co., edustajinaan S. Thorley, QC, ja barrister
M. Brealey,

— Glaxo Group Ltd, edustajinaan M. Silverleaf, QC, ja barrister R. Hacon,

— Swingward Ltd ja Dowelhurst Ltd, edustajinaan N. Green ja H. Carr, QC,

— Saksan hallitus, asiamiehiniin B. Muttelsee-Schon ja A. Dittrich,

— Norjan hallitus, asiamieheniddn B. Ekeberg,

— Euroopan yhteiséjen komissio, asiamiehendin K. Banks,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Boehringer Ingelheim KG:n ja Boehringer Ingelheim Pharma KG:n,
edustajinaan R. Subiotto ja asianajaja C. Annacker, SmithKline Beecham plc:n,
Beecham Group plc:n, SmithKline & French Laboratories Ltd:n ja Eli Lilly and
Co:n, edustajinaan S. Thorley ja M. Brealey, Glaxo Group Ltd:n, edustajinaan
M. Silverleaf ja R. Hacon, Swingward Ltd:n ja Dowelhurst Ltd:n, edustajinaan
N. Green ja H. Carr, Saksan hallituksen, asiamiehendin A. Dittrich, Norjan
hallituksen, asiamiehendin B. Ekeberg, ja komission, asiamiehindin K. Banks ja
S. Rating, 3.4.2001 pidetyssd istunnossa esittimit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.7.2001 pidetyssd istunnossa esittimin ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division on esittinyt
yhteisojen tuomioistuimelle 7.3.2000 tekemillddn paitokselld, joka on saapunut
yhteisdjen tuomioistuimeen 17.4.2000, EY 234 artiklan nojalla kahdeksan
ennakkoratkaisukysymysti jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon lihenti-
misestd 21 pdivani joulukuuta 1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta 2 pdivina toukokuuta 1992 tehdylld sopimuksella (EYVL 1994,
L 1,s. 3; jaljempini direktiivi), 7 artiklan 2 kohdan sekd EY 28 ja EY 30 artiklan
tulkinnasta.

Niami kysymykset on esitetty asioissa, joissa vastapuolina ovat yhtdiltd Boeh-
ringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim Pharma KG (jdljempinid yhdessd
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Boehringer), Glaxo Group Ltd (jiljempidnid Glaxo), SmithKline Beecham plc,
Beecham Group plc ja SmithKline & French Laboratories Ltd (jdljempédnd
yhdessd SmithKline), The Wellcome Foundation Ltd (jiljempdnd Wellcome) sekd
Eli Lilly and Co. (jdljempina Eli Lilly) ja toisaalta Swingward Ltd (jdljempand
Swingward) ja Dowelhurst Ltd (jiljempdnd Dowelhurst) ja joissa on kyse
Boehringerin, Glaxon, SmithKlinen, Wellcomen ja Eli Lillyn tuottamien sellaisten
lidkkeiden myynnisti, joita Swingward ja Dowelhurst ovat tuoneet rinnakkais-
tuontina Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yhteison oikeus

EY 28 artiklan mukaan jdsenvaltioiden viliset tuonnin miirilliset rajoitukset ja
niitd vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjd. Kuitenkin EY
30 artiklan mukaan jdsenvaltioiden viliset tuontia koskevat kiellot tai rajoituk-
set, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi,
ovat sallittuja, mutta ne eivit saa olla keino mielivaltaiseen syrjintddn tai jisen-
valtioiden vilisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa, jonka otsikkona on *Tavaramerkkiin
kuuluvien oikeuksien sammuminen”, sdidetddn seuraavaa:

»1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kdyttdmistd niissd tava-
roissa, jotka haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markki-
noille yhteisossa tdtd tavaramerkkid kdyttien.
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2. Mitd 1 kohdassa siddetdin, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta
vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin
tehdddn muutoksia tai niitd huononnetaan sen jilkeen, kun ne on laskettu liik-

keelle.”

Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa on Euroopan talousalueesta tehdyn
sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan ja kyseisen sopimuksen liitteessd XVII olevan
4 kohdan mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, ettd ilmaisu
“yhteis6ssd” on korvattu ilmaisulla »jossakin sopimuspuolessa”.

Pidasiat ja ennakkoratkaisukysymykset

Piiasioiden kantajat ovat myyneet pddasioissa kyseessi olevia lddkkeitd tavara-
merkilld varustettuna yhteisdssd, jossa jompikumpi pidasioiden vastaajista on
ostanut lddkkeen ja tuonut sen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. T4td tuontia
varten piddasioiden vastaajat ovat tietyssd madrin muuttaneet niiden lddkkeiden
pakkauksia ja niihin liitettyjd pakkausselosteita.

Tapa, jolla eri lidkkeiden pakkausta on muutettu, vaihtelee tapauskohtaisesti.
Tietyissd tapauksissa alkuperdiseen pakkaukseen on kiinnitetty etiketti, jossa on
tiettyjd tdrkeitd tietoja, kuten rinnakkaistuojan nimi ja silli olevan rinnakkais-
tuontiluvan numero. Télloin muulla kielelli kuin englanniksi ilmoitettuja tietoja
on edelleen nikyvissi pakkauksessa eikd tavaramerkkii ole peitetty. Muissa
tapauksissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin, jotka rinnakkaistuoja on
suunnitellut ja joihin tavaramerkki on kuvattu uudelleen. On vield tapauksia,
joissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin, jotka rinnakkaistuoja on suunni-
tellut ja joihin tavaramerkkii ei ole merkitty. Sen sijaan tuotteen geneerinen nimi
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on merkitty koteloon. Kotelon sisilld oleva pakkaus on varustettu alkuperiiselld
tavaramerkilld, mutta sithen on kiinnitetty tarra, jossa ilmoitetaan tuotteen
geneerinen nimi sekd valmistajan ja rinnakkaistuontiluvan haltijan nimi. Kaikissa
ndissd tapauksissa, joissa tuote on pakattu uudelleen, koteloissa on potilaille
tarkoitettu englanninkielinen seloste, joka on varustettu tavaramerkill.

Boehringer, Glaxo, SmithKline, Wellcome ja Eli Lilly vastustavat nditi pak-
kauksiin tehtyjd muutoksia ja viittivit, ettd ne eivit ole vilttimittomid, jotta
kyseisid lddkkeitd voitaisiin myydd Yhdistyneessd kuningaskunnassa. Ne viitti-
vit, ettd rinnakkaistuojilla ei yhteisjen tuomioistuimen oikeuskiytinnén
mukaan ndin ollen ole oikeutta tehdd tillaisia muutoksia. Niinpi Boehringer,
Glaxo, SmithKline, Wellcome ja Eli Lilly ovat nostaneet ennakkoratkais-
upyynnon esittdneessd tuomioistuimessa tavaramerkkioikeuden loukkaamista
koskevia kanteita.

Koska High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division katsoo
pddasioiden ratkaisujen riippuvan yhteisén oikeuden tulkinnasta, se on paittinyt
lykiti asian ratkaisua ja esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakko-
ratkaisukysymykset:

”1) Voiko tavaramerkin haltija kidyttdd tavaramerkkiin perustuvia oikeuksiaan
pysdyttddkseen tai estddkseen omien tavaroidensa tuonnin yhdesti jisen-
valtiosta toiseen jdsenvaltioon tai rajoittakseen niiden myymistd tai niitd
koskevaa myynninedistimistd, kun maahantuonnista, myymisestd tai
myynninedistdmisestd ei aiheudu ollenkaan vahinkoa hinen oikeuksiensa
ydinsiséllolle tai kun niistd ei aiheudu olennaista vahinkoa niiden oikeuksien
ydinsisillolle?

2) Onko edelld olevaan kysymykseen annettava vastaus erilainen, jos tavara-
merkin haltija toimii silli perusteella, ettd maahantuoja tai maahantuonnin
jalkeen jilleenmyyjd kéyttdd tavaramerkin haltijan tavaramerkkid tavalla,
joka, vaikka siitd ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisillslle, ei ole
vilttdmaton?
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Jos tavaramerkin haltijan tavaroiden maahantuojan tai tillaisten maahan
tuotujen tavaroiden jilleenmyyjin on osoitettava, ettd tavaramerkin haltijan
tavaramerkin kdyttiminen on ’vilttimitontd’, tdyttyyko timi edellytys, jos
osoitetaan, ettd tavaramerkin kiytto on jirkevisti ajatellen tarpeen, jotta hdn
voi pdistd a) edes tietylle osalle kyseisten tavaroiden markkinoista tai b)
kyseisten tavaroiden koko markkinoille; vai merkitseekd kyseinen edellytys
sitd, ettd tavaramerkin kdyton oli oltava olennaisen tirkedd, jotta tavarat
voitiin saattaa markkinoille, ja jos tilli edellytykselld ei tarkoiteta mitddn
niisti, mitd tilld valetimittomalld sitten tarkoitetaan?

Jos tavaramerkin haltija on ensi nikemiltd oikeutettu saattamaan voimaan
kansalliset tavaramerkkiin perustuvat oikeutensa, kun hdnen tavaramerk-
kisiin kdytetddn tavaroissa tai niihin liittyen tavalla, joka ei ole vilttdmiton,
merkitseekd se, ettd titd oikeutta kiytetddn estimiin tai tekemdidn mah-
dottomaksi tavaramerkin haltijan omien tavaroiden rinnakkaistuonti, joka ei
uhkaa tavaramerkin ydinsisiltdd eikd pditehtivdd, vidrinkdyttod ja
EY 30 artiklan toisen virkkeen mukaista jisenvaltioiden vilisen kaupan
peiteltyd rajoittamista?

Jos maahantuoja tai joku muu, joka kiy kauppaa maahan tuoduilla tava-
roilla, aikoo kdyttdd tavaramerkin haltijan tavaramerkkid néissd tavaroissa
tai niihin liittyen eiki tdllaisesta kiytostd aiheudu vahinkoa nyt eikd tule-
vaisuudessa tavaramerkin ydinsisillolle, onko sen kuitenkin etukiteen
ilmoitettava tavaramerkin haltijalle aikomuksestaan kiyttda tavaramerkkid?

Jos vastaus edelliseen kysymykseen on myéntivé, onko tavaramerkin halti-
jalla oikeus rajoittaa niiden tavaroiden maahantuontia tai sen jilkeistd
myymisti tai estii maahantuonti ja sen jilkeinen myynti, jos maahantuoja
tai jalleenmyyji ei tee tillaista ilmoitusta, vaikka tillaisesta maahantuonnista
tai sen jilkeisesti myynnistid ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisil-
lolle?

I-3770



BOEHRINGER INGELHEIM YM.

7) Jos maahantuojan tai jonkun muun, joka kdy kauppaa maahan tuoduilla

8)

tavaroilla, on tehtdvd etukiteen ilmoitus tavaramerkin haltijalle sellaisista
tavaramerkin kiyttotavoista, joista ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydin-
sisdllolle,

a) sovelletaanko titd edellytystd kaikkiin tillaisiin tavaramerkin kiyttdta-
pauksiin, joihin kuuluvat muun muassa mainostaminen, uudelleen mer-
kitseminen ja uudelleen pakkaaminen, tai jos sitd sovelletaan vain
joihinkin kiyttétapauksiin, niin mihin?

b) onko maahantuojan tai jilleenmyyjin tehtivd kiyttod koskeva ilmoitus
tavaramerkin haltijalle vai riittdako, ettd tavaramerkin haltija saa ilmoi-
tuksen tavaramerkin kiytostd?

c) kuinka paljon etukiteen ilmoitus on tehtivi?

Onko jisenvaltion kansallisella tuomioistuimella oikeus tavaramerkkiin
perustuvien oikeuksien haltijan vaatimuksesta antaa méiriyksid, joissa
kielletddn tavaramerkin kiytto, velvoitetaan maksamaan vahingonkorvausta
tai luovuttamaan tavarat tai mairdtdidn muita seurauksia maahan tuotujen
tavaroiden, niiden pakkaamisen tai mainostamisen osalta, jos tillaisen
médrdyksen antaminen a) pysdyttdd sellaisten tavaroiden, jotka tavaramer-
kin haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille
EY:ssd, vapaan liikkuvuuden tai haittaa sitd, mutta b) miiriyksen antamisen
tarkoituksena ei ole tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisillélle
aiheutuvan vahingon estdminen eikd tillaisen miiriyksen antamisella
autettaisi téllaisen vahingon ehkiisemisessd?”
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Alustavat huomautukset

Ennakkoratkaisukysymyksilldén kansallinen tuomioistuin haluaa saada tdsmen-
netty tiettyji aspekteja siitd yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskdytinnostd, joka
koskee tavaramerkilli varustettujen laikkeiden uudelleen pakkaamista, jonka
rinnakkaistuojat suorittavat ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

Niin ollen on syyti palauttaa mieliin timin oikeuskdytinnon keskeiset seikat.

Ensinnikin on palautettava mieliin, ettd yhteisdjen tuomioistuimen oikeus-
kiytinnostd, ja erityisesti asiassa 102/77, Hoffmann-La Roche, 23.5.1978
annetusta tuomiosta (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 6 ja 7 kohta)

ilmenee seuraavaa:

— EY 30 artiklassa sallitaan poikkeaminen jisenvaltioiden vilisen tavaroiden
vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta ainoastaan, jos se on perusteltua
sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat kyseisen teollisen
omaisuuden ydinsisdllén

— tilldin on otettava huomioon tavaramerkin paitehtivi eli se, ettd silld taa-
taan kuluttajalle tai loppukiyttdjille se, ettd tavaramerkilli varustetulla
tuotteella on tietty alkuperd, silldi kuluttaja tai loppukiyttdjd voi tavara-
merkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tuotteen muista tuotteista,
joilla on toinen alkuperi
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— timi alkuperidtakuu tarkoittaa sitd, ettd kuluttaja tai loppukayttdja voi olla
varma siitd, ettd kolmas ei ennen myyntid ole ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta muuttanut tavaramerkilld varustettua, kuluttajalle tai loppu-
kiyttdjille tarjottua tuotetta siitd, millainen tuote on alun perin ollut.

Tavaramerkin haltijaile annettu oikeus kieltdd kaikenlainen tdman tavaramerkin
kiyttiminen, joka saattaisi vddristdd tdllaista alkuperdtakuuta, kuuluu niin ollen
tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisiltoon, minka takia EY 30 artiklan
ensimmdisen virkkeen perusteella on perusteltua antaa tavaramerkin haltijalle
oikeus kieltdd tavaramerkilli varustetun tuotteen maahantuojaa pakkaamasta
tuotetta uudelleen ja varustamasta uutta pakkausta tavaramerkilld ilman tava-
ramerkin haltijan suostumusta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 ja

8 kohta).

Edelld mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 14 kohdasta
ilmenee, ettd kahdessa jisenvaltiossa samanaikaisesti suojan alaisena olevan
tavaramerkin haltijalla on EY 30 artiklan ensimmadisen virkkeen perusteella
oikeus kieltdd se, ettd tuote, joka on lainmukaisesti varustettu tavaramerkilld
toisessa ndistd jasenvaltioista, saatetaan markkinoille toisessa jisenvaltiossa sen
jalkeen, kun se on pakattu uuteen pakkaukseen, jonka kolmas on varustanut
kyseiselld tavaramerkilld. Tastd kohdasta ilmenee kuitenkin myds, etté téllainen
kielto merkitsee EY 30 artiklan toisessa virkkeessi tarkoitettua jasenvaltioiden
vilisen kaupan peiteltyd rajoittamista,

— jos niytetddn toteen, ettd tavaramerkin haltija kdyttdd tavaramerkkiin
perustuvaa oikeuttaan siten, ettd se johtaa markkinoiden keinotekoiseen
eristimiseen jasenvaltioiden vililli, kun otetaan huomioon tavaramerkin
haltijan soveltama myyntijarjestelma

— jos osoitetaan, ettei uudelleen pakkaaminen voi huonontaa tuotetta siitd,
millainen se on alun perin ollut
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— jos tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukiteen uudelleen pakatun tuot-
teen markkinoille saattamisesta ja

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

Yhteisoéjen tuomioistuin on edelld mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche anta-
mansa tuomion jilkeen antamissaan muissa tuomiossa, erityisesti yhdistetyissd
asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., 11.7.1996
antamassaan tuomiossa (Kok. 1996, s. 1-3457) ja asiassa C-379/97, Upjohn,
12.10.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. I-6927) tismentdnyt sitd,
mik3 voi merkitd markkinoiden keinotekoista eristdmistd jisenvaltioiden valilla.
Tillaisena on tiettyjen edellytysten tdyttyessd pidettivi sitd, ettd tavaramerkin
haltija kieltdd lddkkeiden uudelleen pakkaamisen, kun uudelleen pakkaaminen
on vilttimatontd, jotta rinnakkaistuonnilla tuotua tuotetta voidaan markkinoida
tuontijdsenvaltiossa.

Tdssd oikeuskdytinndssidn yhteisdjen tuomioistuin on mydskin kehitellyt ja
tismentinyt niitd muita edellytyksid, jotka rinnakkaistuojan on taytettdva, jotta
se voi pakata tavaramerkilld varustetut lddkkeet uudelleen. Yhteis6jen tuomio-
istuin on varsinkin todennut, etti uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla
sellainen, ettd se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

On vield muistettava, ettd direktiivin 89/104/ETY antamista edeltdvi titd aihetta
koskeva yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskidytintd oli muotoutunut yhteisdn
sisdistd kauppaa koskevien ETY:n perustamissopimuksen méérdysten puitteissa.
Tamin direktiivin 7 artiklassa sddnnelliin tyhjentdvisti tavaramerkkiin perus-
tuvan oikeuden sammumista yhteiséssd myytyjen tuotteiden osalta, ja kyseisen
direktiivin antamisen jilkeen yhteiséjen tuomioistuin on todennut, ettd alan
kansallisia sdsnnoksid on tarkasteltava 7 artiklan valossa (ks. em. yhdistetyt asiat
Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 26 kohta).
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Direktiivin 7 artiklan samoin kuin EY 30 artiklan erityisend tarkoituksena on
kuitenkin sovittaa yhteen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien suojaa ja
jasenvaltioiden vilistd tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat perustavanlaa-
tuiset intressit, joten nditd kahta oikeussddntod, joilla pyritiin samaan loppu-
tulokseen, on tulkittava samalla tavalla. Tdmidn vuoksi sen midrittimiseksi,
voiko tavaramerkin haltija direktiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla kieltia sel-
laisten uudelleen pakattujen tuotteiden myymisen, joihin tavaramerkki on kiin-
nitetty uudelleen, on syytd tarkastella ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklaa
(josta on tullut EY:n perustamissopimuksen 36 artikla, josta taas on muutettuna
tullut EY 30 artikla) koskevaa yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskaytiantos (ks.
em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 40 ja 41 kohta).

Tavaramerkin ydinsisalté

Ensimmdiselld, toisella, neljannelld ja kahdeksannella kysymykselldin kansalli-
nen tuomioistuin haluaa saada tdsmennettyi tavaramerkin ydinsisillén kisitettd,
sellaisena kuin sitd kidytetddn yhteisjen tuomioistuimen oikeuskiytinndssi,
médrittddkseen, milldi edellytyksilli tavaramerkin haltija voi vedota tavara-
merkkiin perustuviin oikeuksiinsa estddkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta
ladkkeitd uudelleen.

Kansallinen tuomioistuin kysyy erityisesti sitd, onko mahdollista katsoa, kuten
tietyt tuomioistuimet muissa jésenvaltioissa ovat tehneet, ettd uudelleen pak-
kaaminen vahingoittaa yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskiytinnéssi tarkoitet-
tua tavaramerkin ydinsisdlt6d, minkd vuoksi tavaramerkin haltijalla on oikeus
lihtokohtaisesti kieltdd uudelleen pakkaaminen, vaikka timi uudelleen pak-
kaaminen ei konkreettisesti uhkaakaan tavaramerkin haltijan intresseji. Kan-
sallisen tuomioistuimen mukaan siind kyseessi olevat uudelleen pakkaamiset
koskevat autenttisia tavaroita, jotka on myyty tavaramerkin haltijan suostu-
muksella, eikd kyseisistd uudelleen pakkaamisista aiheudu vahinkoa sille, mil-
laisia tuotteet alun perin olivat, niiden maineelle tai tavaramerkin pidtehtiville.
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Kansallinen tuomioistuin kysyy, onko tillaiset uudelleen pakkaamiset sallittava
tilanteissa, joissa tavaramerkkii ei kiytetd siten, ettd se johtaisi kuluttajia har-
haan tavaroiden alkuperin ja laadun suhteen, vaikka ei osoiteta, ettd uudelleen
pakkaaminen on vilttimitonti, jotta rinnakkaistuoja voisi tosiasiallisesti pdéstd
markkinoille.

Yhteistjen tnomioistuimelle esitetyt huomautukset

Boehringer viittii, ettd tavaramerkin haltija voi aina laillisesti kieltda laakkeen
mythemmin myymisen, kun rinnakkaistuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja
kiyttinyt tavaramerkkii tuotteessa tai sithen liittyen tai kun maahantuoja on
puuttunut tavaramerkin haltijan oikeuksiin jollain muulla tavalla, paitsi jos nii-
hin puuttuminen on olennaisen tirkeid tuontijisenvaltiossa myyntihetkelld val-
litsevien olosuhteiden takia, jotta tuoja voi myydd tuotetta tdssd valtiossa, ja
kunhan tillaisesta puuttumisesta aiheutuu mahdollisimman vihin vahinkoa
tavaramerkin haltijan oikeuksille.

Glaxo viittdd, ettd tavaramerkin haltijan tuotteiden uudelleen pakkaaminen
ilman tavaramerkin haltijan suostumusta merkitsee tavaramerkin ydinsisilto6n
puuttumista. Tillainen toiminta sellaisenaan ansaitsee tavaramerkkioikeuden
loukkaamista koskevan kanteen perusteella miirittivin seuraamuksen, jolleivit
yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskdytinnéssd vahvistetut ja edelld timén tuo-
mion 14 kohdassa mieliin palautetut nelji edellytystd tdyty. Ei myoskddn ole
tarpeen esittdd selvitystd siitd, ettdi uudelleen pakkaaminen on vahingollista tai
ettd siitd aiheutuisi haittaa tavaramerkin ydinsisill6lle.

SmithKline viittd, ettd ennakkoratkaisupyynnén mukaan juuri tavaramerkin
haltijan tehtdvdnd on niyttdd toteen lisdd aiheutuva “vahinko”, jotta se saisi
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estetyksi tilli tavaramerkilldi varustettujen tuotteiden rinnakkaistuonnin.
SmithKline korostaa, etti tillainen lihestymistapa on yhteis6jen tuomioistuimen
asiaa koskevan oikeuskidytinnon perusteella virheellinen.

Swingward ja Dowelhurst viittdvdt yhteisdjen tuomioistuimen oikeus-
kiytinndstd seuraavan, ettd tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin voidaan
vedota vain silloin, kun tavaramerkin ydinsisilllle aiheutuu erityistd ja konk-
reettista vahinkoa.

Saksan hallitus esittdd, ettd yhteistjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan
tuotteiden uudelleen pakkaaminen tai uudelleen merkitseminen voi vahingoittaa
tavaramerkin haltijan oikeuksia, joihin kuuluvat myés ne oikeudet, jotka muo-
dostavat tavaramerkin ydinsisdllén, ja ettei tdstd vakiintuneesta oikeus-
kiytinnostd ole syytd poiketa.

Norjan hallitus esittdi, ettd EY 30 artiklan teksti perustuu siihen lihtékohtaan,
ettd tuonnin rajoitukset ovat perusteltuja vain silloin, kun teollinen ja kaupallinen
omaisuus vaarannetaan. Yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskiytinnosti ei kysei-
sen hallituksen mukaan voida paitelld, ettd tavaramerkin haltija voisi kieltdd
maahan tuotujen tuotteiden uudelleen pakkaamisen, joka ei vahingoita tuotteen
alkuperiisti tilaa eikd aiheuta vahinkoa tavaramerkin tai sen haltijan maineelle.

Komissio esittdd, ettd olennainen kysymys on se, onko vélttimittomyysvaa-
timuksen tdytyttivi tavaramerkin ydinsisillon suojelemista koskevien edellytys-
ten lisiksi. Yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettu tuomio ei
komission mukaan ole tilti osin tdysin yksiselitteinen. Jos yhteis6jen tuomio-
istuin kuitenkin olisi halunnut muuttaa edelli mainitussa asiassa Hoffmann-La
Roche annetussa tuomiossa esitettyjen edellytysten luetteloa muuttamalla jotkin
siind esitetyistd edellytyksistd toissijaisiksi, se olisi hyvin voinut tehdd niin.
Komissio katsoo siis, ettd “vilttimittomyysvaatimus” on vaatimus, jonka on
tdytyttdvd tavaramerkin ydinsisillon suojaamista koskevien edellytysten lisdksi.
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YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vaikka tavaroiden vapaan liikkkuvuuden perusperiaatteesta voidaan poiketa
tapauksissa, joissa tavaramerkin haltija tavaramerkin perusteella kieltdd rin-
nakkaistuontina tuotujen lddkkeiden uudelleen pakkaamisen, kyseisestd peri-
aatteesta voidaan poiketa vain siind méirin kuin tavaramerkin haltija voi timén
oikeuden avulla suojata niitd oikeuksia, jotka tavaramerkin paitehtivin valossa
kuuluvat tavaramerkin ydinsisiltoon.

Asiassa ei ole kiistetty siti, ettd tavaramerkin ydinsisilténd on antaa tilld tava-
ramerkilld varustetun tuotteen alkuperii koskeva takuu ja ettd kolmannen ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta suorittamasta timin tuotteen uudelleen
pakkaamisesta voi aiheutua todellista vaaraa tille alkuperitakuulle.

Niinpd yhteiséjen tuomioistuin on katsonut edelli mainitussa asiassa Hoff-
mann-La Roche antamansa tuomion 7 ja 8 kohdassa, etti tavaramerkin haltijan
oikeus kieltdi tavaramerkilldin varustettujen liidkkeiden uudelleen pakkaaminen
kuuluu timin alkuperitakuuta koskevan vaaran takia tavaramerkin ydinsisil-
t66n. Tdmin tuomion mukaan juuri tavaramerkilld varustettujen lidkkeiden
pelkkid uudelleen pakkaaminen vahingoittaa tavaramerkin ydinsisiltéd ilman,
ettd olisi tarpeen tdssi yhteydessi arvioida, miti konkreettisia seurauksia rin-
nakkaistuojan suorittamalla uudelleen pakkaamisella on.

Edelli mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 9 kohdasta
ilmenee kuitenkin, ettid tavaroiden vapaasta liikkkuvuudesta poikkeamista, joka
on seurausta siitd, ettd tavaramerkin haltija kieltid uudelleen pakkaamisen, ei
voida hyviksyd, jos se, ettd tavaramerkin haltija kiyttdd kielto-oikeuttaan,
merkitsee EY 30 artiklan toisessa virkkeessd tarkoitettua jasenvaltioiden vilisen
kaupan peiteltyd rajoittamista.
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Tidssd midrdyksessd tarkoitetusta jdsenvaltioiden vilisen kaupan peitellystd
rajoittamisesta on kyse silloin, kun tavaramerkin haltija kédyttdd oikeuttaan
kieltdd uudelleen pakkaaminen, jos timin oikeuden kiyttdminen myotivaikuttaa
markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen jasenvaltioiden vililld ja jos uudelleen
pakkaaminen lisiksi suoritetaan siten, ettd tavaramerkin haltijan lailliset intressit
otetaan huomioon, miki edellyttdi erityisesti sitd, ettd uudelleen pakkaaminen ei
vahingoita lidkkeen alkuperdistd tilaa ja ettd uudelleen pakkaaminen ei ole
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tavaramerkin maineelle.

Kuten timin tuomion 15 kohdassa on muistutettu, yhteisdjen tuomioistuin on
kuitenkin todennut, ettd sen, ettd tavaramerkin haltija kieltdd lddkkeiden
uudelleen pakkaamisen, jos uudelleen pakkaaminen on vélttimaténtd rinnak-
kaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi tuontijdsenvaltiossa, on katsottava
myétivaikuttavan markkinoiden keinotekoiseen eristdmiseen jdsenvaltioiden
valilld.

Vakiintuneesta oikeuskiytinnéstd ilmenee ndin ollen, ettd tavaramerkin haltija
voi kieltdd tuotteen muuttamisen, jota tavaramerkilld varustetun lddkkeen kai-
kenlainen uudelleen pakkaaminen — joka jo ldht6kohtaisesti aiheuttaa vaaran
siitd, ettd lidkettd huononnetaan siitd, millainen se on alun perin ollut — mer-
kitsee, ellei uudelleen pakkaaminen ole vilttimdtontd rinnakkaistuontina tuo-
tujen tuotteiden myymiseksi ja ellei tavaramerkin haltijan laillisia intresseji
turvata (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion
57 kohta).

Ensimmadiseen, toiseen, neljinteen ja kahdeksanteen kysymykseen on niin ollen
vastattava, ettd direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavara-
merkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estdikseen rinnakkaistuojaa
pakkaamasta lddkkeitd uudelleen, jollei tdmin oikeuden kiyttdminen myoti-
vaikuta markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen jasenvaltioiden valilla.
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Uudelleen pakkaamisen vilttimattomyys

Kolmannella kysymykselldin kansallinen tuomioistuin tiedustelee yhteisdjen
tuomioistuimelta, milld edellytyksilld uudelleen pakkaamista, jonka rinnakkais-
tuoja on suorittanut myydédkseen lddkkeitd tuontijisenvaltiossa, voidaan pitdd
yhteistjen tuomioistuimen oikeuskiytdnnossi tarkoitetulla tavalla vilttdmatto-
mand. Kansallinen tuomioistuin haluaa erityisesti tietd, voidaanko uudelleen
pakkaamista pitdd vilttimittomand pelkdstddn siitd syystd, ettd ilman uudelleen
pakkaamista ldikkeen kaupallista menestysti tuontivaltion markkinoilla haittaisi
se, ettd merkittdvd osa kuluttajista tdssi jisenvaltiossa suhtautuu epiluuloisesti
ladkkeisiin, jotka selvistikin on tarkoitettu jonkin toisen valtion markkinoille.

Kansallinen tuomioistuin katsoo, ettd uudelleen pakkaamista on pidettiva vilt-
tdmdttomand silloin, kun sen avulla voidaan voittaa ldikkeiden myynnin tosi-
asiallinen tai potentiaalinen este. Tdmi kysymys on tirked, koska pdidasioiden
kantajat viittivit, ettd rinnakkaistuojien suorittamat uudelleen pakkaamiset,
joissa lddkkeiden pakkaukset vaihdetaan toisiin, eivit ole vilttimittomid, kun
otetaan huomioon se seikka, ettdi myynnin niilld markkinoilla mahdollistaisi jo
se, ettid tuotteet merkittdisiin uudelleen. Kansallisen tuomioistuimen mukaan
markkinoilla kuitenkin esiintyy merkittivii vastahakoisuutta uudelleen merkit-
semistd kohtaan ja pakkausten korvaaminen toisilla on vilttimitontd tdmin
vastahakoisuuden voittamiseksi.

Yhteisojen tuomioistuimessa esitetyt huomaniukset

Boehringer viittds, ettd tavaramerkin haltijan tavaramerkkiin perustuviin oi-
keuksiin puuttuminen on vilttimitontid vain, jos silloin, jos ndin ei tehtiisi,
tuontijiasenvaltion lainsdddintd ja sielli noudatettavat kdytinnot estdisivit
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maahantuojaa myymistd tuotetta tdssd valtiossa. Tavaramerkin haltija voi
Boehringerin mukaan siis laillisesti kieltid uudelleen pakkaamisen, joka suori-
tetaan sen takia, ettd kyseisen valtion kuluttajat pitivit tuotteen tiettyd ulkoasua
parempana, jos tuontivaltion lainsdddédnnon ja sielld noudatettavien kiytintdjen
mukaan tuotteen myynti on mahdollista ilman tillaista tavaramerkin haltijan
oikeuteen puuttumista.

Glaxo viittdd, ettd yhteiséjen tuomioistuin on halunnut tehdid eron sellaisen
uudelleen pakkaamisen, joka on vilttimitén, jotta tuotteet voitaisiin saattaa
markkinoille, ja sellaisen uudelleen pakkaamisen vililli, jolla pyritdin maksi-
moimaan tuotteen vastaanotto markkinoilla. Glaxo katsoo tihdn toiseen ryh-
médn kuuluviksi sellaiset muutokset, joilla rinnakkaistuojat pyrkivit nostamaan
hintojaan, tekemdin tuotteen houkuttelevammaksi kuluttajien silmissi tai lisda-
midn myyntid. Jos ei ole selvitetty, ettd uudelleen pakkaaminen olisi valttima-
tontd tuotteen myymiseksi tuontivaltiossa, se, ettd tavaramerkin haltija kieltis
uudelleen pakkaamisen, ei Glaxon mukaan merkitse markkinoiden keinotekoista
eristimistd. Vapaan liikkuvuuden periaatetta noudatetaan Glaxon mukaan sil-
loin, kun maahantuojalla on oikeus pakata tuote uudelleen, jos se on vilttima-
tonta tuotteen myymiseksi.

SmithKline viittds, ettd ”viltedimittomilli” uudelleen pakkaamisella on katsot-
tava tarkoitettavan uudelleen pakkaamista, jota ilman tuotetta ei voitaisi saattaa
markkinoille. Kuluttajien tarroilla varustettuja tuotteita vastaan tunteman vas-
tahakoisuuden voittaminen ei SmithKlinen mukaan ole laillinen peruste uudel-
leen pakkaamiselle.

Swingward ja Dowelhurst erottavat vain yhden ainoan tapauksen, jossa uudel-
leen pakkaamista ei voida pitdd vilttimittdmaina, eli tapauksen, jossa uudelleen
pakkaamisen ainoa syy on se, etti rinnakkaistuoja haluaa varmistaa edelld
mainitussa asiassa Upjohn tarkoitetun kaupallisen edun eli hankkia perusteetto-
man tai vidrinkdytténd pidettdvin kaupallisen edun.

Saksan hallitus esittdd, ettd yhteisdjen tuomioistuin on vilttimittémyyden
kisitteeseen viitaten selvisti todennut, missi olosuhteissa tavaramerkilld varus-
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tettujen lddkkeiden uudelleen pakkaaminen on sallittua. Pelkkien taloudellisten
etujen, kuten myynnin lisiimisen, perusteella uudelleen pakkaamista ei voida
pitdd valttimittomind. Fi siis esimerkiksi ole objektiivisesti katsoen vilttima-
tontd pakata tuotetta uudelleen, kun etikettien kiinnittimiseen tai ulkomaisten
pakkausten kiyttimiseen suhtaudutaan torjuvammin. Kuitenkin silloin, jos
markkinoiden ominaispiirteiden takia sellaisen tuotteen myynti, jota ei ole
pakattu uudelleen, on huomattavasti vaikeampaa, uudelleen pakkaamista on
Saksan hallituksen mukaan pidettdvd vilttimdttomana.

Norjan hallitus esittdd, ettd yhteistjen tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd ei
ilmene mitddn vilttimittomyysedellytystd. Jos tillaisen edellytyksen olisi kui-
tenkin katsottava olevan olemassa, sen olisi katsottava tdyttyvin, kun rinnak-
kaistuoja pitdd uudelleen pakkaamista vilttimittomana tuotetta myydikseen.

Komissio katsoo, ettd kuluttajien vastahakoisuus ei aiheuta yhteisgjen tuomio-
istuimen oikeuskdytinnossi tarkoitettua “vilttimittomyyttd”, ellei vastaha-
koisuus ole sellaista, ettei sitd voida voittaa alemmilla hinnoilla ja paremmalla
tiedottamisella.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Yhteistjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan tavaramerkin haltija, joka
vetoaa tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa kieltidkseen rinnakkaistuojaa
suorittamasta uudelleen pakkaamista, joka on vilttimatontd kyseisten ladkkei-
den myymiseksi tuontijisenvaltiossa, myotivaikuttaa yhteison oikeuden vastai-
seen markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen jasenvaltioiden valill4.
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Yhteisojen tuomioistuin on tiltd osin todennut, etti on syyti ottaa huomioon
tuontijdsenvaltiossa myyntihetkelld vallitsevat olosuhteet, joiden takia uudelleen
pakkaaminen on objektiivisesti tarkastellen vilttimitont, jotta rinnakkaistuoja
voisi myydd lddkettd tdssd valtiossa. Se, ettd tavaramerkin haltija kieltdd uudel-
leen pakkaamiseen, ei ole perusteltua, jos kiellolla esteriin maahan tuodun
tuotteen tosiasiallinen piisy tuontijasenvaltion markkinoille (ks. vastaavasti em.
asia Upjohn, tuomion 43 kohta).

Tillaisesta esteestd on kyse esimerkiksi silloin, kun rinnakkaistuojan ostamia
ladkkeitd ei voida myydd tuontijisenvaltiossa alkuperiisessi pakkauksessaan
pakkauksia koskevien kansallisten oikeussidntdjen tai kdytintSjen takia, sel-
laisten sairausvakuutussddnnésten takia, joiden mukaan sairauskulujen korvaa-
minen on sidoksissa tietynlaiseen pakkaukseen, taikka sellaisen vakiintuneen
ladkemdariyskdytdnndn takia, joka perustuu muun muassa ammatillisten ryh-
mittymien ja sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin. Taltd osin
riittdd, ettd este on olemassa yhden sellaisen pakkaustyypin osalta, jota tavara-
merkin haltija kdyttd4 tuontijdsenvaltiossa (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers
Squibb ym., tuomion 53 ja 54 kohta).

Tavaramerkin haltija voi sen sijaan kieltdd uudelleen pakkaamisen, jos uudelleen
pakkaamisen ainoana syynid on se, etti rinnakkaistuoja pyrkii tavoittelemaan
kaupallista etua (ks. vastaavasti em. asia Upjohn, tuomion 44 kohta).

Tdssd yhteydessd on myoskin todettu, etti tavaramerkin haltija voi kieltds
tuotteen sellaisen uudelleen pakkaamisen, jossa pakkaus korvataan toisella, jos
rinnakkaistuoja pystyisi tuotetta tuontijisenvaltiossa myydessdin edelleen kiyt-
tdmddn alkuperdistd pakkausta siten, ettd se kiinnittid tihdn pakkaukseen eti-
kettejd (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 55 kohta).

I-3783



50

51

52

53

54

TUOMIO 23.4,2002 — ASIA C-143/00

Vaikka tavaramerkin haltija voi siis kieltdd sen, ettd rinnakkaistuoja pakkaa
tuotteen uudelleen korvaamalla pakkauksen toisella, se voi tehdd nidin vain sen
edellytyksen tiyttyessi, ettd uudelleen merkitty lddke voi tosiasiallisesti pdastd
kyseisille markkinoille.

Uudelleen merkittyji tuotteita kohtaan tunnettu vastahakoisuus ei aina estd
tosiasiallista markkinoille paisy4 siten, ettd uudelleen pakkaaminen korvaamalla
pakkaukset toisilla olisi yhteisojen tuomioistuimen oikeuskiytinnossi tarkoite-
tulla tavalla vilttimitonti.

Merkittivi osuus kuluttajista voi tietyilli markkinoilla tai niiden merkittivalld
osalla kuitenkin tuntea niin voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyja
ladkkeitd kohtaan, ettd lddkkeiden tosiasiallisen markkinoille pddsyn on katsot-
tava estyvdn. Tillaisissa olosuhteissa lddkkeiden uudelleen pakkaamisen syyni ei
voida pitdd yksinomaan kaupallisen edun tavoittelua, vaan uudelleen pakkaa-
misella tavoitellaan tosiasiallista padsyd markkinoille.

Kansallisen tuomioistuimen tehtdvidnd on arvioida, onko téstd kyse.

Kolmanteen kysymykseen on niin ollen vastattava, ettd liidkkeiden pakkaaminen
uudelleen siten, ettd pakkaukset korvataan toisilla pakkauksilla, on objektiivisesti
arvioiden vilttimitont yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskidytinndssi tarkoite-
tulla tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista tosiasiallisen pddsyn kyseisille
markkinoille tai niiden merkittiville osalle on katsottavan estyvin sen takia, ettd
merkittdvd osuus kuluttajista tuntee voimakasta vastahakoisuutta uudelleen
merkittyjd tuotteita kohtaan.
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Imoittaminen etukiteen tavaramerkin haltijalle

Viidennelld, kuudennella ja seitseminnelld kysymyksellddn kansallinen tuomio-
istuin haluaa saada tdsmennettyd sitd edellytystd, jonka mukana rinnakkaistuo-
jan on ilmoitettava etukiteen tavaramerkin haltijalle uudelleen pakatun tuotteen
markkinoille saattamisesta. Kansallinen tuomioistuin haluaa tietdd, onko silloin,
kun suunnitellusta uudelleen pakkaamisesta ei kulloisessakaan tapauksessa
aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisillolle, ilmoitus kuitenkin tarpeen, onko
maahantuojan itsend tehtdvd timid ilmoitus vai riittidko, ettd tavaramerkin
haltija saa ilmoituksen jostain toisesta lihteestd, missd miidrdajassa ilmoitus on
tehtdvid ja mitd seurauksia aiheutuu ilmoituksen tekemdttd jattamisesta.

YhteisGjen tuomioistuimessa esitetyt huomantukset

Boehringer viittdd, ettei ole pdtevdd syytd muuttaa yhteisdjen tuomioistuimen
ilmaisemaa ilmoittamisvaatimusta. Tdmi vaatimus ei merkitse kohtuutonta
rasitetta rinnakkaistuojalle, esti tavaroiden vapaata liikkuvuutta, viivistytd
maahantuotujen tuotteiden myyntid eikd tee niiden myymistd huomattavasti
vaikeammaksi. Koska tdmi vaatimus ei riipu siitd, kidytetddnko tavaramerkkid
tavalla, jolla puututaan tavaramerkin ydinsisdlt6on, tavaramerkin haltija voi
Boehringerin mukaan kieltdd rinnakkaistuojaa kédyttdmistd tavaramerkin halti-
jan tavaramerkkid milldin tavoin, ellei rinnakkaistuoja ole ilmoittanut kiytostd
tavaramerkin haltijalle.

Glaxon mukaan ilmoittamisvaatimus ei ole raskas ja se on kohtuullinen. Se on
Glaxon mukaan tiytettivd niiden periaatteiden mukaisesti, jotka on ilmaistu
edelld mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche ja joita yhteis6jen tuomioistuin on
vakiintuneesti soveltanut. Rinnakkaistuojan on Glaxon mukaan itse tehtdva
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tavaramerkin haltijalle kohtuullisessa ajassa ennen myyntid ilmoitus, jotta vas-
taviitteet voidaan ottaa huomioon. Rinnakkaistuojalle on koiduttava seuraamus,
jos ilmoitusta ei tehdi, silld ilman seuraamusta rinnakkaistuojalla ei olisi kan-
nustinta tdyttda titd vaatimusta. Glaxon mukaan 28 pdivin pituinen miirdaika
on kohtuullinen.

Swingwardin ja Dowelhurstin mukaan yhteiséjen tuomioistuimen oikeus-
kdytinnodstd seuraa, ettd vaatimus siitd, etti maahantuojan on tehtivi tavara-
merkin haltijalle ilmoitus, on menettelyvaatimus, jolla on tarkoitus antaa
tavaramerkin haltijalle tilaisuus turvata oikeutensa. Jos tavaramerkin ydinsisil-
t6d ei loukata, ilmoituksen puuttumisesta ei aiheudu niiden vastaajien mukaan
mitddn vahinkoa tavaramerkin haltijalle. Ndiden vastaajien mukaan ei siis ole
suhteellisuusperiaatteen mukaista, ettd ilmoituksen puuttuminen muuttaisi
tavaramerkin lainmukaisen kédyton tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien
loukkaamiseksi. Swingward ja Dowelhurst pitivit kohtuullisena sitd, ettd
ilmoitus tehdddn kaksi pidivdd ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille
saattamista. Ne viittdvit vield, ettd ilmoittamisvelvollisuutta on noudatettu sil-
loin, kun tavaramerkin haltija saa ilmoituksen, onpa ilmoituksen lihettinyt sille
maahantuoja tai kolmas taho. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan li4-
kevalvonnasta vastaavat viranomaiset tekevit tavaramerkin haltijalle ilmoituk-
sen, kun ne myéntivit rinnakkaistuontiluvan, tavaramerkin haltija saa riittdvisti
tietoja suunnitellusta rinnakkaistuonnista.

Saksan hallitus esittdd, ettd jos tavaramerkin haltija ei ole saanut suunnitellusta
pakkaustyypistd riittdvisti tietoja riittdvdn ajoissa ennen uudelleen pakattujen
tuotteiden markkinoille saattamista, jotta se voi varmistaa, etti yhteisjen tuo-
mioistuimen ilmoittamia uudelleen pakkaamisen edellytyksid on noudatettu, on
perusteltua eviti maahantuojalta oikeus vedota tavaramerkkiin perustuvien
oikeuksien sammumiseen. Ilmoituksen on Saksan hallituksen mukaan oltava
rinnakkaistuojan tekema.

Komission mukaan yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskidytdnnostd seuraa, ettd
tavaramerkin haltija voi kieltdd sen, ettd rinnakkaistuoja myy tavaramerkin
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haltijan tuotteita, jos tavaramerkin haltijalle ei ole etukiteen ilmoitettu tavara-
merkkinsd kdytostd. lmoittamiselle varatun médirdajan pitdisi tarjota tavara-
merkin haltijalle kohtuullinen tilaisuus tehdd tarvittava selvitys ja ratkaista,
pitddko sen kieltdd myynti. Ilmoitus on komission mukaan tehtdvid vield aikai-
semmin, jos rinnakkaistuoja paattdd ldhettdd ilmoituksen lihettimittd saman-
aikaisesti ndytettd tuotteesta. Talloin silld, ettd ilmoitus on tehtdvd vield
aikaisemmin, on tarkoitus antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuus vaatia ja
saada niyte tuotteesta.

Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskidytinnén mukaan rinnakkaistuojan, joka
pakkaa tavaramerkilli varustetun lidkkeen uudelleen, on ilmoitettava tavara-
merkin haltijalle etukiteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattami-
sesta (ks. em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 12 kohta). Lisdksi hinen on
tavaramerkin haltijan pyynnéstd toimitettava ndyte uudelleen pakatusta tuot-
teesta ennen tuotteen markkinoille saattamista. Tdmin viimeksi mainitun edel-
lytyksen avulla tavaramerkin haltija voi varmistua siitd, ettei uudelleen
pakkaamista ole tehty siten, ettd se muuttaa suoraan tai vilillisesti tuotteen
alkuperiisti tilaa, ja siitd, ettd tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen jil-
keen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin mainetta. Lisdksi téllainen
edellytys mahdollistaa sen, ettd tavaramerkin haltija voi paremmin suojautua
tavaramerkin loukkauksia vastaan (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb
ym., tuomion 78 kohta).

Edellisessi kohdassa mainituilla edellytyksilld pyritddn turvaamaan tavaramerkin
haltijoiden lailliset intressit. Kuten piddasioiden kantajat ovat esittdneet, ndiden
edellytysten noudattaminen ei juurikaan aiheuta rinnakkaistuojille todellisia
kiytinnén ongelmia, kunhan tavaramerkin haltijat reagoivat kohtuullisissa
ajoissa ilmoittamiseen. limoittamisjdrjestelmédn asianmukainen toiminta edellyt-
tdd, ettd kumpikin osapuoli, jota asia koskee, pyrkii lojaalisti ottamaan huo-
mioon toisen lailliset intressit.
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Vastauksena kansallisen tuomioistuimen nditd edellytyksid koskeviin tdsmen-
nyspyyntdihin on ensinnikin todettava, etti ensimmdiseen, toiseen, neljdnteen ja
kahdeksanteen kysymykseen annetusta vastauksesta seuraa, ettd rinnakkaistuo-
jan on kaikissa tapauksissa noudatettava etukiteen tehtivai ilmoitusta koskevaa
edellytysti, jotta hinelld olisi oikeus pakata tavaramerkilld varustetut lidkkeet
uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei noudata titi edellytystd, tavaramerkin haltija
voi kieltdd uudelleen pakatun tuotteen myynnin.

Toiseksi on todettava, ettd rinnakkaistuojan on itsensi ilmoitettava tavaramerkin
haltijalle suunnitellusta uudelleen pakkaamisesta. Ei riitd, ettd tavaramerkin
haltija saa siitd tiedon muusta lihteestd, kuten viranomaiselta, joka myontia
rinnakkaistuontiluvan maahantuojalle.

Kolmanneksi on muistutettava, ettd yvhteisjen tuomioistuin ei oikeus-
kiytinnossddn ole lausunut siitd méiiriajasta, joka tavaramerkin haltijalle on
annettava, jotta hidn voisi reagoida tavaramerkillinsi varustetun ladkkeen
uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan.

Tiltd osin on itsestddn selvdd, ettd vaikka tavaramerkin haltijalle tehtivin
ilmoituksen tavoite huomioon ottaen on asianmukaista antaa tavaramerkin
haltijalle kohtuullinen aika reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunni-
telmaan, on mydskin otettava huomioon se, ettd rinnakkaistuojan intressissd on
mahdollisimman nopeasti ryhtyd myymiin lddkettd saatuaan toimivaltaiselta
viranomaiselta titi tarkoitusta varten edellytetyn luvan.

Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtivini on arvioida kaikki asian
kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen, onko tavaramerkin haltijalla
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ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitel-
maan. Nyt esilld olevassa asiassa toimitettujen tietojen perusteella 15 tydpdivin
pituinen ajanjakso vaikuttaa tdllaiselta kohtuulliselta ajanjaksolta, kun rinnak-
kaistuoja on pddtynyt tekemdidn tavaramerkin haltijalle ilmoituksen siten, ettd
rinnakkaistuoja on samanaikaisesti toimittanut télle ndytteen uudelleen paka-
tusta lidkkeestd. Koska timi maddrdaika on ohjeellinen, on mahdollista, ettd
rinnakkaistuoja jattdd tavaramerkin haltijalle tdtd lyhyemmén reagointiajan ja
tavaramerkin haltija vaatii enemman reagointiaikaa kuin mit4 rinnakkaistuoja on
hinelle antanut.

Edelld esitetyn perusteella viidenteen, kuudenteen ja seitseminteen kysymykseen
on vastattava, etti rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa noudatettava etu-
kiteen tehtdvidi ilmoitusta koskevaa vaatimusta, jotta hinelld on oikeus pakata
tavaramerkilld varustetut lddkkeet uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei tdytd tdtd
vaatimusta, tavaramerkin haltija voi kieltdd uudelleen pakatun lidkkeen myyn-
nin. Rinnakkaistuojan itsensi on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitel-
lusta uudelleen pakkaamisesta. Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen
tehtividnid on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon
ottaen, onko tavaramerkin haltijalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen
pakkaamista koskevaan suunnitelmaan.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteiséjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Saksan ja Norjan hal-
lituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkidyntikuluja ei voida mairitd
korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomio-
istuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevan asian
kisittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pddttda
oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta.
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Niilld perusteifla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin
7.3.2000 tekemillddn pditokselld esittimit kysymykset seuraavasti:

2)

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnén lahentdmisestd 21 pidivina jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sel-
laisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 paivini
toukokuuta 1992 tehdylld sopimuksella, 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava
siten, ettd tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiin perustuviin oi-
keuksiinsa estddkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta lidkkeitd uudelleen,
jollei timén oikeuden kiyttiminen myétivaikuta markkinoiden keinotekoi-
seen eristdmiseen jasenvaltioiden vililla.

Ladkkeiden pakkaaminen uudelleen siten, ettd pakkaukset korvataan toisilla,
on objektiivisesti arvioiden vilttimitonti yhteisojen tuomioistuimen oikeus-
kiytinndssd tarkoitetulla tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista nididen
ladkkeiden tosiasiallisen pddsyn kyseisille markkinoille tai niiden huomat-
tavalle osalle on katsottavan estyvdn sen takia, ettd merkittivd osuus
kuluttajista tuntee voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyjd laak-
keitd kohtaan.
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3) Rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa tdytettdva etukdteen tehtdvaa
ilmoitusta koskeva vaatimus, jotta hanelld on oikeus pakata tavaramerkilla
varustettuja lddkkeitd uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei tdytd tdtd vaatimusta,
tavaramerkin haltija voi kieltdd uudelleen pakatun lddkkeen myynnin. Rin-
nakkaistuojan itsensd on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitellusta
uudelleen pakkaamisesta. Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen teh-
tivand on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon
ottaen, onko tavaramerkin haltijalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida
uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan.

Rodriguez Iglesias Jann Gulmann
Edward La Pergola Wathelet
Schintgen Skouris Cunha Rodrigues

Julistettiin Luxemburgissa 23 piiviand huhtikuuta 2002.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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