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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MACIE] SZPUNAR
13 pdivand tammikuuta 2022

Yhdistetyt asiat C-253/20 ja C-254/20

Impexeco N.V.
vastaan
Novartis AG (C-253/20)
ja
PI Pharma NV
vastaan
Novartis AG ja
Novartis Pharma NV (C-254/20)

(Ennakkoratkaisupyynté — Hof van beroep te Brussel (Brysselin ylioikeus, Belgia))

Ennakkoratkaisupyyntdo — Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet — Tavaramerkkioikeus —
Ladkkeiden rinnakkaistuonti — Vertailuladkkeet ja geneeriset ladkkeet — Tavaramerkin haltija
estdd tavaramerkin kiinnittdmisen maahan tuotuihin geneerisiin ladkkeisiin —
Jasenvaltioiden markkinoiden keinotekoinen eristiminen

Johdanto

1. Asioissa C-147/20, C-204/20 ja C-224/20 tdnddn antamassani yhteisessa ratkaisuehdotuksessa
tarkastelen useita kysymyksid, jotka liittyvédt tavaramerkin haltijan oikeuteen estdd kolmatta
kayttamasta tavaramerkkid ladkkeiden rinnakkaiskaupan yhteydessd. Nama kysymykset liittyvit
etupddssd, mutta eivdt yksinomaan, unionin uusiin oikeussdéntoihin, joiden tarkoituksena on
ladkevddrennosten torjuminen.

2. Téma ratkaisuehdotus on tavallaan lisdys edelld mainittuun ratkaisuehdotukseen, koska se
koskee myos tavaramerkin haltijan oikeutta estdd kolmatta kayttamasté tavaramerkkia ladkkeiden
rinnakkaiskaupan yhteydessa.

3. Kyse on kuitenkin selvésti erityistilanteesta. On yhtaalta niin, ettd kyseessd eivit ole sellaiset
tavaramerkit, jotka tavaramerkin haltija on kiinnittdnyt rinnakkaiskaupan kohteena oleviin
valmisteisiin, jotka ovat geneerisia lddkkeitd, vaan ndiden geneeristen lddkkeiden
vertailulddkkeisséd kaytetyt tavaramerkit. On toisaalta niin, ettd nditd molempia ladketyyppeja eli

! Alkuperdinen kieli: ranska.
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vertailuladkkeitd ja geneerisia ladkkeitd valmistavat toisiinsa etuyhteydessé olevat yhtidt, joten on
todenndkoistd, ettd kyse on tosiasiallisesti samasta lddkkeestd, jota varten on kaksi eri
tavaramerkkia.

4. On siis pohdittava, voidaanko téllaisessa tilanteessa soveltaa sddnto6jd, jotka unionin
tuomioistuin on esittinyt asiaa koskevassa oikeuskdytinndssddn ja joita olen analysoinut
perusteellisesti vireillda olevissa asioissa C-147/20, C-204/20 ja C-224/20 esittdmdsséni
ratkaisuehdotuksessa.

Asiaa koskevat oikeussaannot

5. Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009,? sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2424° (jaljempéana asetus N:o 207/2009), 9 artiklan 2
ja 3 kohdassa sdéddettiin seuraavaa:*

”2. Rajoittamatta ennen EU-[tavaramerkin] hakemis- tai etuoikeuspédivad hankittujen oikeuksien
soveltamista kyseisen EU-[tavaramerkin] haltijalla on oikeus kieltdd kaikkia kolmansia osapuolia
ilman hénen suostumustaan kayttamaéstd elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja
varten, jos:

a) tunnus on sama kuin EU-[tavaramerkki] ja sitd kdytetddn samoja tavaroita tai palveluita varten
kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-[tavaramerkki] on rekisteroity;

3. Edelld 2 kohdassa sééddetyin edellytyksin voidaan kieltad erityisesti:
a) tunnuksen paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tdllaista
tarkoitusta varten tunnusta kayttaen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta
kayttéden;

”»

6. Kyseisen asetuksen 13 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. EU-[tavaramerkki] ei oikeuta haltijaa kieltimdan tavaramerkin kayttdmistd niissé tavaroissa,
jotka haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan
talousalueella titéd tavaramerkkia kédyttéen.

2. Mitd 1 kohdassa sdddetddn, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa
tavaroiden pitdmistd edelleen liikkeessd, erityisesti milloin tavaroihin tehdddn muutoksia tai
huononnuksia sen jilkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

2 EUVL 2009, L 78,s. 1.
*  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EUVL 2015, L 341, s. 21), annettu 16.12.2015.

*  Asetus N:o 207/2009 on kumottu Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 1.10.2017 alkavin vaikutuksin. Kun otetaan huomioon pédasian tosiseikkojen
tapahtuma-ajankohdat, nyt ksiteltdvid asioita on kuitenkin tarkasteltava asetuksen N:o 207/2009 perusteella.
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7. Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddaddnnon lihentdmisestd 22.10.2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY* 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa sdddettiin seuraavaa:®

”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla
on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan kayttamasté elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity;

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltdd muun muassa:
a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista tarkoitusta
varten merkkia kayttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkia kéyttéen;

»

8. Kyseisen direktiivin 7 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltda tavaramerkin kayttdmistd niissé tavaroissa, jotka haltija tai
hanen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisossa tdtd tavaramerkkia
kayttéden.

2. Mitd 1 kohdassa sdddetddn, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdddn muutoksia tai
niitd huononnetaan sen jalkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

Pidasian tosiseikat, asian kasittelyn vaiheet ja ennakkoratkaisukysymykset

9. Sveitsin oikeuden mukaan perustettu Novartis AG on maailmanlaajuisen Novartis-konsernin
emoyhtio, joka toimii lddkkeiden valmistuksen alalla. Kyseiseen konserniin kuuluvat muun
muassa Novartis Pharmaceuticals -osasto ja Sandoz-osasto, joista edellinen vastaa
alkuperiisladkkeiden (vertailuladkkeiden) kehittamisestd ja jalkimmaéinen geneeristen ladkkeiden
valmistamisesta. Namaé kaksi osastoa toimivat Belgian ladkemarkkinoilla nimilld Novartis Pharma
NV ja Sandoz NV ja Alankomaiden markkinoilla nimilla Novartis Pharma BV ja Sandoz BV.

10. Padasiat koskevat Novartis Pharmaceuticals -osaston kehittdmid ja kaupan pitdmid
vertailulddkkeita ja ndista vertailuladkkeistd johdettuja, Sandoz-osaston kaupan pitdmid geneerisia
ladkkeita. Tassd tapauksessa kyse on Belgiassa ja Alankomaissa EU-tavaramerkilld "Femara”
myytavéstd ladkkeestd ja sen geneerisestd ladkkeestd ”Letrozol Sandoz 2,5 mg” (asia C-253/20)

> EUVL 2008, L 299, s. 25

¢ Direktiivi 2008/95 on kumottu jésenvaltioiden tavaramerkkilainsddddannon lihentdmisestd 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivilld (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 15.1.2019 alkavin vaikutuksin. Kun kuitenkin otetaan huomioon
pédasian tosiseikkojen tapahtuma-ajankohdat, nyt késiteltdvid asioita on tarkasteltava direktiivin 2008/95 perusteella.
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sekd Benelux-maiden tavaramerkeilld "Rilatine” (Belgiassa) ja "Rilatin” (Alankomaissa) myytévésta
vertailulddkkeestd ja Alankomaissa nimelld "metyylifenidaatti HCI Sandoz 10 mg” (asia C-254/20)
myytdvastd geneerisestd ladkkeesta.

11. Impexeco NV ja PI Pharma NV ovat Belgian oikeuden mukaan perustettuja yhtioitd, jotka
toimivat ladkkeiden rinnakkaiskaupan alalla.

12. Asiassa C-253/20 Impexeco ilmoitti 28.10.2014 paivétylld kirjeelld Novartisille
aikomuksestaan saattaa Belgian markkinoille 1.12.2014 alkaen Alankomaista tuotu lddke "Femara
2,5 mg” 100 tabletin pakkauksessa (letrotsoli). Ennakkoratkaisupyynnén mukaan Impexeco aikoi
tosiasiallisesti pitdd kaupan lddkettd “Letrozol Sandoz 2,5mg” pakattuna uuteen
ulkopakkaukseen, johon kiinnitettdisiin tavaramerkki “Femara”. Novartis esti Impexecon
suunnitteleman rinnakkaistuonnin vedoten siihen, ettd sen oikeus tavaramerkkiin "Femara” ei
ollut sammunut, joten tuotavan geneerisen lddkkeen varustaminen uudelleen tavaramerkilld
siten, ettd siihen kiinnitetddn Novartisin vertailulddkkeen tavaramerkki, loukkasi Novartisin
mukaan selvésti tatéd oikeutta ja oli omiaan johtamaan yleis6a harhaan.

13. Heindkuussa 2016 Impexeco alkoi pitdd kaupan Belgiassa tdlld tavoin uudelleen pakattua ja
uudelleen tavaramerkilld varustettua ldadkettd "Letrozol Sandoz 2,5 mg”. Koska Novartis katsoi
kyseisen kaupan pitdmisen loukkaavan sen tavaramerkkioikeuksia, se nosti 16.11.2016 Impexecoa
vastaan kanteen stakingsrechter te Brusselissa (Brysselin kieltomaarayksistd paattava
tuomioistuin, Belgia).

14. Impexeco ilmoitti 10.4.2017 paivétylld kirjeelld lisdksi Novartisille aikomuksestaan pitda
Belgiassa kaupan Alankomaista tuotua ja uudella etiketilld varustettua ladkettda “Femara
2,5mg” 30 tabletin pakkauksessa. Ennakkoratkaisupyynnén mukaan Impexeco aikoi varustaa
uudella etiketilld lddkkeen "Letrozol Sandoz 2,5” mg ja kiinnittéa siihen tavaramerkin "Femara”.

15. Asiassa C-254/20 PI Pharma ilmoitti 30.6.2015 pdivatylla kirjeelld Novartis Pharma NV:lle
aikomuksestaan saattaa Belgiassa markkinoille Alankomaista tuotu ladke ”Rilatine 10 mg” 20
tabletin pakkauksessa. Ennakkoratkaisupyynnén mukaan PI Pharma aikoi tosiasiallisesti pitda
kaupan ladkettd “metyylifenidaatti Sandoz 10 mg” pakattuna uuteen ulkopakkaukseen ja
varustettuna tavaramerkilld "Rilatine”. Novartis ilmoitti estdvénsd PI Pharman suunnitteleman
rinnakkaistuonnin vedoten siihen, ettei sen oikeus tavaramerkkiin "Rilatine” ollut sammunut,
ettd tuotavan geneerisen lddkkeen varustaminen uudelleen tavaramerkilld siten, ettd siihen
kiinnitetddn Novartisin vertailulddkkeen tavaramerkki, loukkasi selvésti tatd oikeutta ja oli
omiaan johtamaan yleis6d harhaan.

16. Lokakuussa 2016 PI Pharma alkoi pitdd Belgiassa kaupan télld tavoin uudelleen pakattua ja
uudella tavaramerkilld varustettua ladkettd. Koska Novartis katsoi kyseisen kaupan pitdmisen
loukkaavan sen tavaramerkkioikeuksia, se nosti 28.7.2017 PI Pharmaa vastaan kanteen
stakingsrechter te Brusselissa.

17. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa, ettd vaikka kyseessd olevien
vertailulddkkeiden ja geneeristen ladkkeiden hinnat ovat Belgiassa samat tai ldhes samat, ndiden
samojen geneeristen ladkkeiden hinnat Alankomaissa ovat kuitenkin huomattavasti Belgiassa
kéytettyja hintoja alhaisemmat. Tdmé hintaero on syynd ndiden ldadkkeiden rinnakkaiskaupalle
ndiden kahden jasenvaltion vililla.
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18. Stakingsrechter te Brussel katsoi kahdessa 12.4.2018 antamassaan tuomiossa molempien
Novartisin Impexecoa ja PI Pharmaa vastaan nostamien kanteiden olevan perusteltuja muun
muassa sen vuoksi, ettd kyseessd olevan geneerisen lddkkeen varustaminen uudelleen
tavaramerkilld siten, ettd siihen kiinnitetddn vertailulddkkeen tavaramerkki, loukkasi Novartisin
tavaramerkkioikeutta asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja
immateriaalioikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Benelux-maiden sopimuksen’
2.20 artiklan 1 kappaleen a kohdan mubkaisesti, ja antoi sen johdosta tdtd menettelyd koskevan
kieltomdardyksen. Impexeco ja PI Pharma hakivat nédihin tuomioihin muutosta ennakkoratkaisua
pyytaneessa tuomioistuimessa.

19. Tissa tilanteessa hof van beroep te Brussel (Brysselin ylioikeus, Belgia) on paattanyt lykata
asian kaésittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset (jotka
ovat molemmissa asioissa samat):

”1) Onko SEUT 34—SEUT 36 artiklaa tulkittava siten, ettd jos tavaramerkkildédke (vertailuldike) ja
geneerinen ladke on saatettu Euroopan talousalueen [(ETA)] markkinoille taloudellisesti
keskenddn sidoksissa olevien yhtididen kautta, se, ettd tavaramerkin haltija estda
rinnakkaistuojan geneerisen lddkkeen myohemmén markkinoille saattamisen tuontimaassa
sen jalkeen, kun rinnakkaistuoja on pakannut kyseisen geneerisen lddkkeen uudelleen
varustamalla sen tavaramerkkilddkkeen (vertailulddke) tavaramerkilli, voi johtaa
jasenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen eristaimiseen?

2) Mikali ensimmadiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava myontévasti, onko sen, ettd
tavaramerkin haltija estdd ladkkeen varustamisen uudelleen tavaramerkilld, arvioinnissa
tutkittava, tayttyvatko [tuomion Bristol-Myers-Squibb ym.® 79 kohdassa vahvistetut
edellytykset]?

3) Onko ensimmiiseen ja toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastaamisen kannalta merkitysta
silld, ettd geneerinen lddke ja tavaramerkkilddke (vertailulddke) ovat identtisid tai niilla on
ainakin samanlaiset terapeuttiset vaikutukset [ihmisille tarkoitettujen ladkkeiden
rinnakkaistuonnista seké ihmisille ja eldimille tarkoitettujen lddkkeiden rinnakkaisjakelusta]®
19.4.2001 annetun kuninkaan péétoksen (Koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de
parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van
geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik) 3 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla?”

20. Ennakkoratkaisupyynnot saapuivat unionin tuomioistuimeen 9.6.2020. Kirjallisia
huomautuksia ovat esittineet padasian asianosaiset ja Euroopan komissio. Istuntoa asianosaisten
kuulemiseksi ei pidetty. Asianosaiset ovat vastanneet unionin tuomioistuimen kysymyksiin
kirjallisesti.

7 Haagissa Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan vélilld 25.2.2005 allekirjoitettu
sopimus.

8 Tuomio 11.7.1996 (C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282; jiljempéni tuomio Bristol-Myers Squibb ym.).
° Moniteur belge 30.5.2001, s. 17954.
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Asian tarkastelu

21. On aluksi huomautettava, ettd vaikka ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin esittda
kysymyksensa tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien EUT-sopimuksen madraysten
nakokulmasta, vastausta on etsittdva unionin tavaramerkkioikeudesta.

22. Ennakkoratkaisukysymyksissddn, jotka ehdotan kaisiteltavdksi yhdessd, ennakkoratkaisua
pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ldhinnd, onko asetuksen N:o 207/2009 13 artiklaa ja direktiivin
2008/95 7 artiklaa tulkittava siten, ettd jos taloudellisesti keskendédn sidoksissa olevat yhtiot ovat
saattaneet vertailuladkkeen ja geneerisen ladkkeen ETA:n markkinoille, kyseisen vertailulddkkeen
tavaramerkin haltijalla ei ole endd oikeutta estdd rinnakkaistuojaa pitdmaéstd geneeristéd ladketta
myohemmin kaupan sen uudelleen pakkaamisen ja vertailulddkkeen tavaramerkilld varustamisen
jalkeen tuontijasenvaltiossa yhtdaltd, kun tdllaista estamistd koskevat, unionin tuomioistuimen
oikeuskaytinnossd vahvistetut edellytykset tdyttyvit, ja toisaalta, kun molemmat ldékkeet ovat
identtisid tai niilla on samat terapeuttiset vaikutukset.

23. Palautan aluksi lyhyesti mieleen asiaa koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskaytannon.

Unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnto

24. Tuomiossa Centrafarm ja de Peijper,’ jossa oli jo kyse ladkkeiden rinnakkaistuonnista, on
vahvistettu tavaroiden vapaan liikkuvuuden nojalla periaate, jonka mukaan tavaramerkin haltijan
oikeus estdd kolmatta osapuolta saattamasta markkinoille ilman timén tavaramerkin haltijan
suostumusta kyseiselld tavaramerkilld varustettua tuotetta, joka on aiemmin saatettu
markkinoille toisessa jasenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, sammuu."

25. Tuomiossa Hoffmann-La Roche' todettiin tavaramerkin haltijan oikeudesta estdd uuteen
pakkaukseen pakatun tuotteen markkinoille saattaminen varustettuna tilld tavaramerkilld, ettd
tillaisessa tilanteessa tavaramerkin haltijan kielto on ldhtokohtaisesti perusteltu. Saman tuomion
mukaan se, ettd rinnakkaismyyjdlle annetaan oikeus myyda tavaramerkilld varustettua tuotetta sen
jalkeen, kun se on pakattu uudelleen uuteen pakkaukseen, tarkoittaa, ettd rinnakkaismyyjille
myonnetddn tietty oikeus, joka on tavallisissa oloissa varattu oikeuden haltijalle itselleen,® eli
oikeus kiinnittda tavaramerkki uuteen pakkaukseen.

26. Se, ettd tavaramerkin haltija kdyttaa estimistd koskevaa oikeuttaan, voi kuitenkin tarkoittaa
jasenvaltioiden vilisen kaupan peiteltya rajoittamista. Néin voisi olla erityisesti siind tapauksessa,
ettd uudelleenpakkaaminen tapahtuu siten, ettei se voi vaikuttaa tietoon tuotteen alkuperista tai
muuttaa tuotetta siitd, millainen se on alun perin ollut. Tuotteen alkuperdinen tila ei muutu
erityisesti silloin, kun se on pakattu kaksinkertaiseen pakkaukseen ja kun uudelleenpakkaaminen
koskee vain tuotteen ulompaa pédllystd tai kun viranomainen valvoo uudelleenpakkaamista.
Tallaisessa tilanteessa se, ettd tavaramerkin haltija kayttdd samassa tuotteessa erilaisia pakkauksia
eri jasenvaltioissa ja estdd tuotteen pakkaamisen uudelleen uuteen pakkaukseen rinnakkaistuontia
varten, myotdvaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen eristdmiseen jasenvaltioiden vililla. '*

1 Tuomio 31.10.1974 (16/74, EU:C:1974:115). Unionin tuomioistuimen oikeuskéytdnndssd tdhdn tuomioon on viitattu nimelld tuomio
Winthrop.

1 Ks. tuomiolauselman 1 kohta.

2" Tuomio 23.5.1978 (102/77, EU:C:1978:108, tuomiolauselman 1a kohta; jaljempénéd tuomio Hoffmann-La Roche).
3 Tuomio Hoffmann-La Roche, 11 kohta.

4 Tuomio Hoffmann-La Roche, 9 ja 10 kohta.
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27. Néin ollen mainitun oikeuskdytinnon mukaan se, ettd tavaramerkin haltija estdd uuteen
pakkaukseen pakatun tuotteen markkinoille saattamisen omalla tavaramerkillddn, on
jasenvaltioiden valisen kaupan peiteltya rajoittamista,

— jos ndytetddn toteen, ettd tavaramerkin haltija kéyttdd tavaramerkkioikeuttaan siten, ettd se
johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen jasenvaltioiden valilld, kun otetaan
huomioon sen soveltama myyntijérjestelma

— jos osoitetaan, ettei uudelleenpakkaaminen voi muuttaa tuotetta siitd, millainen se on alun
perin ollut

— jos tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukidteen uudelleenpakatun tuotteen markkinoille
saattamisesta ja

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

28. Unionin lainsdatdja vahvisti myohemmin direktiivin 89/104/ETY '® 7 artiklassa periaatteen,
jonka mukaan tavaramerkin haltijan oikeus estda se, ettd sellaista tuotetta, joka on varustettu télla
tavaramerkilld ja saatettu toisessa jasenvaltiossa sen suostumuksella markkinoille, myydaan ilman
hianen suostumustaan, sammuu. Tdma sadnnos on toistettu olennaisilta osin samoin sanakiiantein
asetuksen 207/2009 13 artiklassa ja direktiivin 2008/95 7 artiklassa.

29. Unionin tuomioistuin on kuitenkin edelleen tulkinnut niitd kahta sddnnostd tavaroiden
vapaan liikkuvuuden valossa katsomalla, ettd niilld on sama tavoite kuin nykyisellda SEUT
36 artiklalla, joten sen viimeksi mainitun méaérdyksen' pohjalta kehittima oikeuskayténto pétee
edelleen. '

30. Tatd oikeuskdytdntod on kuitenkin tdsmennetty ja tdydennetty tietyiltd osin unionin
tuomioistuimen myohemmilld tuomioilla.

31. On muun muassa tdsmennetty, ettd se, ettd tavaramerkin haltija estdd uuteen pakkaukseen
pakatun tuotteen markkinoille saattamisen omalla tavaramerkillddn, myo6tavaikuttaa
markkinoiden eristamiseen, jos uudelleenpakkaaminen on valttimétonté tuotteen saattamiseksi
markkinoille tuontijdsenvaltiossa. Tallainen vilttdméttomyys ilmenee silloin, kun tuotetta ei
voida pitdd kaupan alkuperdispakkauksessaan kyseisen jdsenvaltion lainsdddannon tai kdytidntojen
vuoksi. "

32. Sille, ettd tavaramerkin haltija ei voi estdd tuotteen saattamista markkinoille omalla
tavaramerkilldén sen jilkeen, kun se on pakattu uudelleen uuteen pakkaukseen, on lisdtty vield
ylimédrdinen edellytys eli se, ettd uudelleenpakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, ettd se
saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta, miké voisi tapahtua erityisesti, jos
uusi pakkaus olisi viallinen, huonolaatuinen tai epaméaérdinen.*

5 Tuomio Hoffmann-La Roche, tuomiolauselman 1b kohta.

16 Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsidadannon lahentamisesta 21.12.1988 annettu ensimmadinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40,
s. 1).

17" Tarkemmin sanoen ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan.

18 Ks. tuomio Bristol-Myers Squibb ym., 40, 41 ja 50 kohta.

1 Tuomio Bristol-Myers Squibb ym., 52-56 kohta ja tuomiolauselman 3 kohdan ensimmaéinen luetelmakohta.
% Tuomio Bristol-Myers Squibb ym., 75-77 kohta ja tuomiolauselman 3 kohdan neljis luetelmakohta.
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33. Lopuksi unionin tuomioistuin on katsonut, ettd edellytyksid, joiden on tdytyttdvd, jotta
tavaramerkin haltija ei voi estdd uudelleenpakatun tuotteen markkinoille saattamista talla
tavaramerkilld, ja erityisesti vélttamattomyyttd koskevaa edellytystd ei sovelleta ainoastaan
uudelleenpakkaamiseen uuteen pakkaukseen vaan my6s uudelleenpakkaamiseen, jossa
alkuperiiseen pakkaukseen kiinnitetddn uusi etiketti.!

Uuden tavaramerkin kiinnittdminen (rebranding) ja tuomio Upjohn

34. Unionin tuomioistuin on myds joutunut pohtimaan kysymysta siitd, ettd tavaramerkin haltija
estdd tuotteensa kaupan pitdmisen tilanteessa, jossa rinnakkaismyyjd on kiinnittdnyt siihen
tuotteen markkinoille saattamiseen kdytetyn tavaramerkin sijasta muun kyseiselle haltijalle
kuuluvan tavaramerkin, jolla identtisid tuotteita pidetddn kaupan tuontijasenvaltiossa tdméin
suostumubksella.

35. Tuomiossa Centrafarm?® todettiin tavaramerkin keskeisen tehtdvin eli tuotteen alkuperdn
takaamisen vaarantuvan, jos jokin kolmas osapuoli saisi ensimmdisen kerran kiinnittdd
tavaramerkin tuotteeseen, vaikka tuote olisikin alkuperdinen. Siindkin tapauksessa, ettd
valmistaja on useiden samaa tuotetta koskevien tavaramerkkien haltija, valmistajalla on ETY:n
perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmadisen virkkeen® perusteella oikeus estdd kolmatta
osapuolta pitimastd kaupan kyseistd tuotetta jollakin ndistd tavaramerkeistd, jos kyseinen
tavaramerkin haltija ei ole varustanut tuotetta silld.** Saman tuomion mukaan menettelyd, jossa
valmistaja kdyttdd samalle tuotteelle eri tavaramerkkejd eri jasenvaltioissa, saatetaan kuitenkin
kayttdad markkinoiden keinotekoiseen eristdmiseen. Tallaisessa tilanteessa se, ettd tavaramerkin
haltija estdd kolmatta osapuolta kayttaimdastd tavaramerkkid, on ETY:n perustamissopimuksen
36 artiklan toisessa virkkeessd®* tarkoitettua jdsenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyd
rajoittamista. Pddasiaa kasittelevin tuomioistuimen on ratkaistava, oliko tdmd mainitun
tavaramerkin haltijan tarkoitus.*

36. Vaikka tuomion Upjohn¥ antamiseen johtanut asia koski samankaltaista tilannetta,
oikeudellinen ymparisté oli kuitenkin erilainen. Kyseinen asia oli nimittdin pantu vireille
direktiivin 89/104 voimaantulon jédlkeen ja tuomion Bristol-Myers Squibb ym. antamisen jélkeen,
ja viimeksi mainitussa tdsmennettiin edellytykset, joiden on taytyttdvi, jotta tavaramerkin haltija
ei voi estdd rinnakkaismyyjan uuteen pakkaukseen uudelleen pakkaaman tuotteen kaupan
pitdmistd tavaramerkillddn. Kysymys oli siis siitd, oliko tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym.
esitettyja periaatteita tarkoitus soveltaa tilanteessa, jossa tavaramerkki korvataan saman haltijan
toisella tavaramerkilld, ja oliko tdmédn soveltamisen edellytyksend kyseisen haltijan tietoinen
tarkoitus eristdd jasenvaltioiden véliset markkinat.?

2 Tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 28-31 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta).

2 Tuomio 10.10.1978 (3/78, EU:C:1978:174; jaljempéana tuomio Centrafarm). Unionin tuomioistuimen aiemmassa oikeuskéaytannossa
tahén tuomioon on viitattu nimelld ”tuomio American Home Products”.

#  Nykyisin SEUT 36 artiklan ensimméinen virke.

# Tuomio Centrafarm, 12—18 kohta.

% Nykyisin SEUT 36 artiklan toinen virke.

2% Tuomio Centrafarm, 19-23 kohta.

¥ Tuomio 12.10.1999 (C-379/97, EU:C:1999:494; jdljempana tuomio Upjohn).

% Ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus Upjohn (C-379/97, EU:C:1998:559, 20 kohta).
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37. Tuomiossa Upjohn todettiin ensinndkin, ettd direktiivin 89/104 7 artiklaa, joka koskee
tavaramerkin haltijan suostumuksella markkinoille saatetun tuotteen tavaramerkkioikeuksien
sammumista, ei sovelleta siind tapauksessa, ettd rinnakkaismyyjdé on korvannut kyseisen
tavaramerkin toisella samalle tavaramerkin haltijalle kuuluvalla tavaramerkilld. Asia oli siis
ratkaistava EY 30 ja EY 36 artiklan (nykyisin SEUT 34 ja SEUT 36 artikla) perusteella.?

38. Samassa tuomiossa todettiin seuraavaksi, ettd alkuperdisen tavaramerkin uudelleenkéytolla
tavaran uudelleenpakkaamisen jilkeen ja sen korvaamisella toisella tavaramerkilla ei ole sellaista
objektiivista eroa, joka oikeuttaisi soveltamaan markkinoiden keinotekoista jakamista koskevaa
edellytystd® eri tavalla, koska ndmé kaksi menettelyd merkitsevit sitd, ettd rinnakkaismyyja
kayttaa tavaramerkkid, joka ei kuulu hénelle.*'

39. Nain ollen kyseisen tuomion mukaan silloin, jos tavaramerkin haltijan on tuontijédsenvaltion
tavaramerkkioikeuden nojalla mahdollista estdd kolmatta osapuolta korvaamasta tavaramerkin
haltijalle kuuluva tavaramerkki toisella tavaramerkilld ja téllainen korvaaminen on vélttdmatonta,
jotta tuotetta voidaan pitdd kaupan mainitussa jasenvaltiossa, jasenvaltioiden viliselle kaupalle on
olemassa esteitd, joista aiheutuu markkinoiden eristamistéd riippumatta siitd, onko tavaramerkin
haltija pyrkinyt eristimddn ndméa markkinat vai ei.*

40. Tuomiota Upjohn olisi voitu kayttaa lahtokohtana nyt késiteltdvien asioiden ratkaisemiseksi.
Minun on kuitenkin esitettdva tiettyjd varaumia tdmén tuomion osalta, koska siind hylatdan
jokseenkin kevyesti direktiivilld 89/104 ja sen 7 artiklalla tehty lainsdaddntomuutos.

41. Kun ensinndkin arvioidaan kyseisen tuomion antamiseen johtanutta asiaa EY:n
perustamissopimuksen maardysten valossa, tuomiossa poiketaan aiemmasta oikeuskdytdnndsta,
jonka mukaan kyseessd olevan ongelman tarkastelun olisi perustuttava yksinomaan direktiiviin
89/104, jonka 7 artiklassa ”"sddnnellddn tyhjentavasti tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien
sammumista [unionissa] markkinoille saatettujen tuotteiden osalta”.*

42. Kun toiseksi otetaan huomioon, ettd alkuperdisen tavaramerkin uudelleenkdytolld ja sen
korvaamisella saman tavaramerkin haltijan toisella tavaramerkilld ei ollut eroa, mainitussa
tuomiossa ei otettu huomioon sitd, ettd direktiivin 89/104 7 artiklan voimaantulon jilkeen
edellisessd tilanteessa oli kyse tavaramerkkid koskevasta oikeudesta, joka oli lahtokohtaisesti
sammunut ex lege. Kolmas osapuoli saattoi siis laillisesti kéyttda kyseista tavaramerkkia.

43. On vielda huomautettava kolmanneksi, ettd kun mainitussa tuomiossa katsottiin
perustamissopimuksen vastaiseksi se, ettd tavaramerkin haltija estdd tavaramerkin kéyton toisen
tavaramerkin korvaamiseksi, tuomiossa todettiin implisiittisesti direktiivin 89/1043* olevan
ristiriidassa  perustamissopimuksen kanssa. Tuomion Upjohn 39 kohdassa mainitulla
tuontijasenvaltiossa kaytetylla tavaramerkkioikeudella tarkoitetaan nimittédin juuri sitd oikeutta,
joka on yhdenmukaistettu kyseisella direktiivilla, jonka 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
annettiin nimenomaisesti tavaramerkin haltijalle oikeus kieltdd kolmansia ilman hénen
suostumustaan kayttamasta elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja

»  Tuomio Upjohn, 27 ja 28 kohta.

% Tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. tarkoitetussa merkityksessa.

3 Tuomio Upjohn, 37 ja 38 kohta.

2 Tuomio Upjohn, 39 kohta.

% Tuomio Bristol-Myers Squibb ym., 25 ja26 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta.

Ja laajemmin kaikkien my6hempien unionin tavaramerkkioikeuden sddddsten, joiden asiaa koskevat sddnnokset ovat olennaisilta osin
samat kuin kyseisen direktiivin sddnnokset.
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samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on
rekister6ity.*® Unionin toimielimet ovat kuitenkin jdsenvaltioiden tavoin velvollisia
noudattamaan perustamissopimuksen maarayksia.

44. Ndin ollen en ehdota tuomiossa Upjohn annettuun ratkaisuun palaamista.
Tavaramerkkioikeus ei saa estdd tavaroiden vapaata liikkuvuutta, jos estdminen ei ole
valttamatontd tavaramerkkien keskeisen tehtdvin eli tuotteiden alkuperdtakuun suojelemiseksi.
Tamaén ratkaisun pitéisi kuitenkin perustua johdetun oikeuden joustavampaan tulkintaan, joka
tehdédédn perustamissopimuksen, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sité tulkinnut, valossa.

Ehdotus uudella tavaramerkilld varustamista koskevaksi uudeksi lahestymistavaksi

45. Tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. katsottiin, ettd direktiivin 89/104 7 artiklassa®
toistettiin oikeuskdytdnto, jossa on EY 30 ja EY 36 artiklaa® tulkittaessa hyviksytty unionin
oikeudessa periaate tavaramerkkioikeuksien sammumisesta.*

46. Mainitussa tuomiossa muistutettiin timén jilkeen vastauksena viitteeseen, joka koski lahinna
direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan suppeampaa soveltamisalaa verrattuna EY 36 artiklaa
koskevaan oikeuskdytdntoon, ettd tdstd oikeuskdytdnnostd ilmeni, ettd tavaramerkin haltijan
yksinoikeuden kiinnittdd tavaramerkki tuotteeseen on tietyissd tapauksissa katsottava
sammuneen, jotta maahantuoja voisi saattaa tdlld tavaramerkilli markkinoille tuotteita, jotka
tavaramerkin haltija tai joku muu hdnen suostumuksellaan on saattanut markkinoille toisessa
jasenvaltiossa. Ndin ollen direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan suppeampi tulkinta merkitsisi
EY 30 ja EY 36 artiklaan perustuvien periaatteiden olennaista muuttamista. Téllaista vaikutusta ei
kuitenkaan voida hyvidksyd, kun otetaan huomioon, ettd direktiivien on oltava
perustamissopimuksen mukaisia. *

47. Direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan osalta mainitussa tuomiossa todettiin, ettd koska
kyseisella artiklalla pyritddn samaan pddamadrddn kuin EY 36 artiklalla eli sovittamaan yhteen
tavaramerkkioikeuden suojaa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat intressit, kyseistd
sddnnostd ja madrdystd on tulkittava samalla tavalla EY 36 artiklaan liittyvdn oikeuskdytdnnon
perusteella.* Tamd sama periaate on palautettu mieleen tuomion Upjohn 30 kohdassa, mutta
siitd ei ole kuitenkaan tehty siitd johtuvia paatelmia.

48. Mielestdni on kuitenkin tehtdvd kokonaisuudessaan paitelmit, jotka ilmenevét unionin
tuomioistuimen oikeuskaytdnnostd, joka koskee tavaramerkkioikeuden sammumista tavaroiden
vapaan liikkuvuuden yhteydessd sisimarkkinoilla. Jos on niin, ettd kyseisen oikeuskdytannon
mukaan direktiivin 89/104 7 artiklaa vastaavien myohempien unionin tavaramerkkioikeuden
saddosten sadnnoksilld sddnnelldédn tyhjentavasti tillaiseen sammumiseen liittyvda kysymysté ja
niitd on tulkittava samalla tavalla kuin perussopimuksen asiaa koskevia madrdyksid, sellaisina

% Ks. my6s asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdan a alakohta ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohta.
% Tuomio Bristol-Myers Squibb ym., 36 kohta.

7 Kasiteltdvissé asioissa asetuksen N:o 207/2009 13 artikla ja direktiivin 2008/95 7 artikla.

% Nykyisin SEUT 34 ja SEUT 36 artikla.

¥ Tuomio Bristol-Myers Squibb ym., 31 kohta.

% Tuomio Bristol-Myers Squibb ym., 32-36 kohta.

# Tuomio Bristol-Myers Squibb ym., 40 ja 41 kohta.
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kuin unionin tuomioistuin on puolestaan niitd tulkinnut, myos sen oikeuskdyténnon, joka liittyy
sithen, ettd rinnakkaismyyja korvaa tavaramerkin toisella samalle tavaramerkin haltijalle
kuuluvalla tavaramerkilld, on ohjattava johdetun oikeuden tulkintaa.

49. On nimittdin huomattava, ettd tuomio Centrafarm annettiin paljon ennen direktiivin 89/104
antamista. Jo kyseisen direktiivin antamisajankohtana oli siis selvdd, etteivit tavaroiden vapaata
liikkuvuutta koskevat perustamissopimuksen madrdykset antaneet tavaramerkin haltijalle
mahdollisuutta eristdd jasenvaltioiden vilisid markkinoita kayttamalla samalle tuotteelle eri
jasenvaltioissa eri tavaramerkkejd ja estdmailld sen jdlkeen rinnakkaismyyjdd korvaamasta
vientijasenvaltiossa kaytettyd tavaramerkkid tuontijasenvaltiossa kaytetylld tavaramerkilla. Tata
oikeuskdytdntod tdsmennettiin myohemmin tuomiossa Upjohn. Siind yhtédltd luovuttiin
tuomiossa Centrafarm asetetusta edellytyksestd, jonka mukaan tavaramerkin haltija pyrkii
tietoisesti eristimddn markkinat. Siind toisaalta sovellettiin tavaramerkin korvaamista koskevissa
tapauksissa tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. asetettuja edellytyksid uuteen pakkaukseen
uudelleen pakkaamisen yhteydessd ja erityisesti vélttamattomyysedellytystd, jolla rajoitetaan
voimakkaasti tavaramerkin haltijan yksinoikeuksien sammumisen ulottuvuutta. *

50. On niin ollen niin, ettd jos tavaramerkin haltijan oikeuden sammumista koskevia unionin
tavaramerkkioikeuden sadnnoksid on tulkittava samalla tavalla kuin mitéd tdstd asiasta ilmenee
perussopimuksen asiaa koskevista médrédyksistd, sellaisina kuin unionin tuomioistuin on niitéd
tulkinnut, myos tavaramerkkien korvaamista koskeva nidkokohta on vilttamidttd otettava
huomioon.

51. Vaikka asetuksen N:o 207/2009 13 artiklan ja direktiivin 2008/95 7 artiklan sanamuoto ei
kirjaimellisesti mahdollista téllaista pddtelmédd, sen tekemiseksi on aiheellista turvautua
systeemiseen ja teleologiseen tulkintaan.® Julkisasiamies Jacobs puolsi titd jo
ratkaisuehdotuksessaan Upjohn.*

52. Asetuksen N:o 207/2009 13 artiklaa ja direktiivin 2008/95 7 artiklaa on siis tulkittava siten,
ettd tavaramerkin haltija ei voi kieltdad kolmatta kayttdmastd tavaramerkkid, jolla hédn tai joku
muu hénen suostumuksellaan on saattanut kyseisen tuotteen markkinoille, eikd myoskdan
tavaramerkkid, jolla sama tavaramerkin haltija tai joku muu hénen suostumuksellaan on
saattanut identtisid tavaroita markkinoille muissa jdasenvaltioissa.

53. On kuitenkin pidettdvéd mielessd, etta erityisesti tapauksissa, joissa rinnakkaismyyjé kiinnittaa
tavaramerkin tuotteeseen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tuotteen uudelleen
pakkaamisen jdlkeen, tavaramerkin haltijan oikeuden sammumista koskevia unionin
tavaramerkkioikeuden sadannoksid on luettava EUT-sopimuksen valossa, sellaisena kuin unionin
tuomioistuin on sitd tulkinnut. Ndin on erityisesti silloin, kun vientijasenvaltiossa kaytetty
tavaramerkki korvataan toisella samalle haltijalle kuuluvalla tavaramerkilld, koska téllainen
korvaaminen  merkitsee myo6s tavaramerkin  uudelleen  kiinnittdmistd. = Kyseisessa
oikeuskaytinnossd on kuitenkin asetettu tavaramerkkioikeuden tosiasialliselle sammumiselle
useita edellytyksid, joiden on tdytyttdvd, jotta tavaramerkkioikeus tosiasiassa sammuisi eli
tavaramerkin haltija ei voisi vedota tavaramerkkiin estdékseen kolmannelta sen kayton.*

#  Tuomio Upjohn, 42—45 kohta.

#  QOttamalla vastaavasti huomioon ylemméntasoisista saddoksistd ilmenevit vaatimukset.
#  C-379/97, EU:C:1998:559, 16, 17 ja 69 kohta.

% Ks. tdmén ratkaisuehdotuksen 24-33 kohta.

ECLI:EU:C:2022:27 11



RATKAISUEHDOTUS — MACIE] SZPUNAR — YHDISTETYT ASIAT C-253/20 jA C-254/20
ImPEXECO jA PI PHARMA

54. Vaikka on nimittdin niin, ettd kyseessd olevien unionin tavaramerkkioikeuden sdadnnosten
taustalla olevan logiikan mukaan sammuminen tapahtuu ldhtokohtaisesti heti, kun
tavaramerkilld varustettu tuote on saatettu markkinoille unionissa, ja tavaramerkin haltijan
mahdollisuus estdad tavaramerkin kdytté on poikkeus, jonka edellytyksend on tavaramerkin
haltijan oikeutettu intressi, unionin tuomioistuin on muuttanut tdiméan logiikan péinvastaiseksi
uudelleen pakkaamista koskevassa oikeuskdytdnnossddn.* Kyseisen oikeuskdytinnon logiikan
mukaisesti oikeuden sammumisen ulottuvuus rajoittuu tilanteisiin, joissa kyseisessa
oikeuskaytdnnossd luetellut edellytykset tdyttyvdat ja jotka estdvdat tavaramerkin haltijaa
vetoamasta tavaramerkkiinsa voidakseen kieltdd rinnakkaismyyjéltd sen kayton. Kyseessa olevien
sddnnosten nditd kahta kohtaa ei siis voida tulkita erikseen,? koska 2 kohta, sellaisena kuin
unionin tuomioistuin sitd tulkitsee, méarittdd 1 kohdan soveltamisalan.

55. Nédin ollen ehdotukseni ulottaa kyseisten sddnndsten soveltaminen tapauksiin, joissa
tavaramerkki korvataan samalle tavaramerkin haltijalle kuuluvalla toisella tavaramerkilld, ei ole
lainkaan niin jyrkkd. Vaikka useimmat edellytykset, joita unionin tuomioistuimen
oikeuskdytdnnossd on asetettu sille, ettei tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiin
estddkseen tuotteen kaupan pitdmisen kyseiselld tavaramerkilld, ovat luonteeltaan subjektiivisia ja
rinnakkaismyyjdn hallittavissa, vélttaméattomyysedellytys on puolestaan luonteeltaan objektiivinen
ja rajoittaa voimakkaasti rinnakkaismyyjan vapautta.

56. Unionin tuomioistuimen mukaan valttiméttomyysedellytys tayttyy, jos tuontijasenvaltiossa
sovellettavat sddnnokset tai menettelyt estdviat kyseessd olevan tuotteen kaupan pitdmisen
alkuperaispakkauksessa. ~ Valttaiméattomyysedellytys ei kuitenkaan tdyty, jos tuotteen
uudelleenpakkaaminen selittyy yksinomaan silld, ettd rinnakkaismyyjd pyrkii tavoittelemaan
kaupallista etua.*

57. Valttamattomyysedellytyksen liittyessda uuden tavaramerkin kiinnittdmiseen se merkitsee, etté
kun tarkoituksena on, ettd tavaramerkin haltija ei voi estdd rinnakkaismyyjad korvaamasta
mainitun  tavaramerkin haltijan  vientijasenvaltiossa  kédyttam&d tavaramerkkid sen
tuontijasenvaltiossa identtisille tuotteille kayttamalld tavaramerkilld, viimeksi mainitussa
jasenvaltiossa sovellettavien sddnndsten tai menettelyjen on tehtivd mahdottomaksi tuotteen
tosiasiallinen kaupan pitdminen kyseisessa jasenvaltiossa sen alkuperdiselld tavaramerkilla.

58. Jos rinnakkaismyyjd sitd vastoin korvaa alkuperiisen tavaramerkin ainoastaan tavoitellakseen
taloudellista etua, esimerkiksi hyotydkseen tuontijasenvaltiossa kédytetyn tavaramerkin maineesta
tai sijoittaakseen tuotteen kalliimpaan tuoteryhmaddn, vilttaméattomyysedellytys ei tayty. On
nimittdin  niin, ettd tdllaisessa tapauksessa tavaroiden vapaa liikkuvuus, johon
tavaramerkkioikeuden sammuminen jédsenvaltioiden vilisessd kaupassa perustuu, ei ole
olennaisilta osiltaan uhattuna, eikd sitd siis voida asettaa etusijalle tavaramerkin haltijan
oikeutettuihin etuihin ndhden.

59. Uuden tavaramerkin kiinnittdmisen tapauksessa tavaramerkkioikeuden sammuminen
rajoittuu siis tapauksiin, joissa uuden tavaramerkin kiinnittdminen on objektiivisesti
valttdmatontd, jotta voidaan taata tuotteen tosiasiallinen paasy tuontijasenvaltion markkinoille.

% Tarkemmin sanottuna unionin tuomioistuin ei ole muuttanut pdinvastaiseksi EY 36 artiklaan perustuvaa omaa logiikkaansa, jonka
mukaan tavaramerkkioikeus on pddsddntd ja tdimin oikeuden sammuminen poikkeus, direktiivin 89/104 7 artiklan, joka perustuu
péinvastaiseen logiikkaan, antamisen jélkeen.

4 Kuten tuomion Bristol-Myers Squibb ym. tuomiolauselman 2 ja 3 kohdan vilinen ilmeinen ristiriita osoittaa, koska edellisessd otetaan
lahtokohdaksi tavaramerkkioikeuden sammuminen ja jalkimmaisessa tavaramerkin haltijan oikeus vedota kyseiseen tavaramerkkiin.

#  Tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 36 ja 37 kohta).
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60. Ehdotan niin ollen, ettd asetuksen N:o 207/2009 13 artiklaa ja direktiivin 2008/95 7 artiklaa
tulkitaan siten, ettd tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiinsd estddkseen kolmatta
pitdmastd kyseiselld tavaramerkilld kaupan tuotetta, jonka kyseinen tavaramerkin haltija tai joku
muu hénen suostumuksellaan on saattanut unionin markkinoille toisella haltijalle kuuluvalla
tavaramerkilld, jolleivat rinnakkaiskaupan kohteena olevien tuotteiden uudelleenpakkaamista
koskevassa unionin tuomioistuimen oikeuskdytinnossa asetetut edellytykset tdyty. Néiden
edellytysten mukaisesti on muun muassa niin, ettd tuote voi tosiasiallisesti pddstd
tuontijasenvaltion markkinoille vain, kun alkuperédinen tavaramerkki korvataan tavaramerkillg,
jolla identtisid tuotteita pidetdan kaupan kyseisessd jasenvaltiossa.

Soveltaminen tilanteessa, jossa geneerisen lddkkeen tavaramerkki korvataan
vertailulddkkeen tavaramerkilld

61. Edelld esitetyn perusteella on analysoitava, voidaanko ehdottamaani tulkintaa soveltaa
tapauksessa, jossa — kuten Kkasiteltdvissd asioissa — rinnakkaistuoja haluaa korvata
vientijasenvaltiossa kdytetyn geneerisen lddkkeen tavaramerkin tuontijasenvaltiossa kaytetylld
vertailulddkkeen tavaramerkilld. Pddasioissa kyseesséd olevien tilanteiden erityispiirre on se, ettd
geneeristd ladkettd ja vertailulddkettd pitavat kaupan toisiinsa etuyhteydesséd olevat yritykset ja
ettd molemmat tavaramerkit kuuluvat samalle haltijalle.

62. Kuten padasioiden oikeudenkdynnissd ja unionin tuomioistuimessa pidetyistd kasittelyista
ilmenee, rinnakkaismyyjan toiminta voi olla ristiriidassa erityisesti kahden vaatimuksen eli
tuotteiden identtisyyden ja uudella tavaramerkilld varustamisen vélttaméttomyyden kanssa.

Tuotteiden identtisyytti koskeva vaatimus

63. Ehdottamani tulkinnan mukaan rinnakkaismyyjalld on oikeus korvata vientijasenvaltiossa
kéytetty tavaramerkki tuontijasenvaltiossa identtisille tavaroille kéytetylla tavaramerkilld ilman,
ettd tavaramerkin haltija voi estdd sitd. Pddasioissa rinnakkaiskaupan kohteena oleva tuote on
geneerinen ladke, kun taas rinnakkaismyyjén tuontijasenvaltiossa kiinnittdimé tavaramerkki on
kyseisen geneerisen ladkkeen vertailulddkkeen tavaramerkki. On siis pohdittava, voidaanko
geneeristd ladkettd ja sen vertailulddkettd pitdd identtisind tuotteina siind tarkoituksessa, ettd
tavaramerkkioikeus sammuisi.

64. Geneerisella ladkkeelld tarkoitetaan direktiivin 2001/83/EY* 10 artiklan 2 kohdan
b alakohdan mukaan “ladkettd, joka on vaikuttavien aineiden laadun ja méérdn osalta
koostumukseltaan samanlainen, jolla on sama lddkemuoto ja jonka biologinen samanarvoisuus
vertailulddkkeen kanssa on osoitettu biologista hyviksikéytettavyyttd koskevissa asianmukaisissa
tutkimuksissa”. Kyseisen direktiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaan téllaiseen ladkkeeseen
sovelletaan niin sanottua lyhennettyd myyntilupamenettelya. Silld oletetaan nimittdin olevan
samat ominaisuudet kuin vertailulddkkeella.

# Thmisille tarkoitettuja lddkkeitd koskevista yhteison sddnnoistd 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
(EYVL 2001, L 311, s. 67), sellaisena kuin se on muutettuna 31.3.2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilld
2004/27/EY (EUVL 2004, L 136, s. 34).
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65. Geneerisen ladkkeen varsinaisen madritelmdn piiriin voi kuitenkin kuulua tiettyja
vertailulddkkeen rinnakkaismuotoja seka siltd osin kuin on kyse vaikuttavan aineen kemiallisesta
muodosta® etta varsinaisen ladkkeen lidkemuodosta.”® On lisaksi todettava, etta vaikka
geneerinen ladke on vertailulddkkeen kanssa biologisesti samanarvoinen vaikuttavan aineensa ja
terapeuttisista vaikutustensa osalta, se voi poiketa siitd apuaineidensa,®® pakkaustyyppinsa tai
maun kaltaisten ominaisuuksien osalta.

66. On seuraavaksi todettava, ettd tiettyjen ladkkeiden® tapauksessa niiden korvaaminen hoidon
aikana muilla vastaavilla joko geneerisilla tai vertailuldakkeilla on vasta-aiheista ladketieteellisista
syistd. Tama koskee erityisesti yhtd pddasiassa kyseessd olevista ladkkeistd, kuten Impexeco ja PI
Pharma toteavat unionin tuomioistuimen kysymyksiin antamassaan vastauksessa. Toisin kuin
ndma4d asianosaiset vaittavat, tamai ei suinkaan osoita uuden tavaramerkin kiinnittamisen olevan
vilttaimatontd, vaan nadyttad mielestini toteen sen, etta téllaisen ladkkeen varustaminen uudelleen
tavaramerkilld ei ole hyvaksyttivaa ladketieteelliseltd kannalta. Jos nimittdin ladkkeen
korvaaminen toisella ladkkeelld hoidon aikana on lddketieteellisin perustein kielletty, ladkkeen
nimen vaihtaminen saattaa johtaa terveydenhuollon ammattilaisia ja potilaita harhaan, misté voi
aiheutua  vakavia  terveyshaittoja. = Lddkkeen nimi on  perustellusti = mainittava
myyntilupahakemuksessa. Ladkkeiden tapauksessa tuotteen nimelld on laajempi merkitys kuin
tavaramerkillg, joka on pelkéstdén osoitus tuotteen alkuperasta.

67. Vaikka geneeriset ladkkeet ja niiden vertailuldadkkeet ovat siis terapeuttisesti samanarvoisia, ne
eiviat mielesténi kuitenkaan ole ldhtokohtaisesti identtisid tuotteita niiden mahdollisten erojen
vuoksi.

68. On silti niin, ettd geneerinen ladke ja vertailulddke voivat tietyissd tilanteissa — etenkin silloin,
kun niiden valmistamisesta vastaavat sama yhtio tai toisiinsa etuyhteydessa olevat yhtiot — olla eri
jarjestelmien mukaisesti kaupan pidettavid identtisid tuotteita. Tdma vaikuttaa olevan Impexecon
ja PI Pharman ndkemys padasioissa. Kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten tehtdavana on
tarkistaa tama.

69. Tillaisessa tapauksessa — toisin kuin Novartis huomautuksissaan vdittdd — geneerisiin
ladkkeisiin ja vertailuladkkeisiin sovellettavalla erilaisella oikeudellisella jarjestelmalld tai
terveydenhuollon ammattilaisten tai potilaiden erilaisella mielikuvalla niistd ei voida riittavalla
tavalla perustella ndiden ldadkkeiden tavaramerkkien haltijan oikeutta estdd vientijasenvaltiossa
kédytetyn tavaramerkin korvaaminen tuontijasenvaltiossa kaytetylld tavaramerkilld. Tilanteessa,
jossa korvaaminen on vélttdmitontd, jotta rinnakkaismyyja péddsee tuontijasenvaltion
markkinoille, téllainen oikeus antaisi tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden eristdd markkinat
pitdmadlld kaupan samaa tuotetta seka vertailulddkkeend ettd geneerisend ladkkeend ja estamalla
tdimédn jdlkeen sen vapaa liikkuvuus unionissa. Tavaroiden identtisyyttd, jolla pyritdan
tavaramerkkioikeuden sammumiseen, on siis arvioitava yksinomaan tavaroiden luontaisten
ominaispiirteiden perusteella.

70. Seuraavaksi kisittelen toista edellytystd eli tavaramerkin korvaamisen valttaimattomyytta.

"Vaikuttavan aineen eri suoloja, estereitd, eettereitd, isomeerejé, isomeerien sekoituksia tai johdannaisia pidetddn samana vaikuttavana
aineena, elleivit ne ole merkittavélla tavalla erilaisia turvallisuutta ja/tai tehoa koskevilta ominaisuuksiltaan.”

“Erilaisia lddkeainetta vélittomasti vapauttavia suun kautta annosteltavia ladkemuotoja on pidettivd samana ladkemuotona.”
%2 Toisin sanoen muut sen osat kuin vaikuttavat aineet.
% Niin sanotut ladkkeet, joiden terapeuttinen alue on kapea.
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Vilttamdttomyysedellytys

71. Kuten olen jo maininnut,* tavaramerkin haltija ei voi estdd rinnakkaismyyjaa kayttamaésta
tavaramerkkid vientijasenvaltiossa kdytetyn tavaramerkin korvaamiseen muun muassa silld
edellytykselld, ettd tdllainen korvaaminen on objektiivisesti vélttdmatontd, jotta voidaan taata
tuotteen tosiasiallinen padsy tuontijasenvaltion markkinoille. Tdma ilmenee selvdsti tuomiosta
Upjohn.* Tama johtuu siitd, ettd tavaramerkkioikeuden sammumista siind tapauksessa, ettd
tavaramerkki korvataan toisella samalle haltijalle kuuluvalla tavaramerkilld, voidaan perustella
sisamarkkinoiden vaatimuksilla.

72. Vaikuttaa kuitenkin siltd, ettd kun geneerisen ladkkeen tavaramerkki korvataan
tuontijasenvaltion markkinoilla hyvdksytyn vertailuldédkkeen tavaramerkilld, tdméa edellytys
tayttyy vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

73. Kuten Novartis perustellusti huomauttaa, unionin tuomioistuimella on ollut tilaisuus todeta,
ettd jasenvaltio ei ldhtokohtaisesti voi evétd rinnakkaistuontilupaa geneeriselté ladkkeeltd, jonka
vertailulddkkeella on myyntilupa kyseisessd jasenvaltiossa,* ellei epddminen ole perusteltua
terveyden suojeluun liittyvista syistd.

74. Rinnakkaismyyja on siten yleensd oikeutettu saamaan myyntiluvan omissa nimissddn
geneeriselle ladkkeelle, jonka vertailulddke on hyviksytty tuontijasenvaltiossa. Geneerisen
ladkkeen tavaramerkin (nimen) korvaaminen vertailuladkkeen tavaramerkilld (nimelld) ei siis ole
vilttaimatonta riippumatta siitd, onko rinnakkaiskaupan kohteena oleva geneerinen ladke
hyviksytty myos tuontijasenvaltiossa. Jos sitd vastoin terveyden suojeluun liittyvdt syyt ovat
esteend tillaiselle hyviksymiselle, ne ovat sitd suuremmalla syylld esteend myds sille, ettd
geneerinen ladke piilotetaan vertailulddkkeen nimen taakse, eikd lupaa myonneta
sisamarkkinasdéntojen mukaisesti riippumatta siitd, onko vertailulddkkeen tavaramerkin haltija
pyrkinyt estdiméén sen.

75. Tamad riittdd tdyttdmadn tavaroiden vapaan liikkuvuuden vaatimukset. Impexecon ja PI
Pharman viitteet siitd, ettd on vilttdmidtontd padstd koko niille markkinoille, joilla
vertailuldadkkeen tavaramerkin haltija toimii, tai ettd lddkéreilld on tapana mdadrdtd kyseistd
vertailuldaketts, eivat ole omiaan muuttamaan tiata toteamusta.

76. On ensinndkin niin, ettd vaikka tavaroiden vapaa liikkuvuus takaa rinnakkaismyyjille
tosiasiallisen pédsyn tuontijdsenvaltion markkinoille, se ei kuitenkaan takaa sille oikeutta pitaa
kaupan mitd tahansa tuotetta milld tahansa tavaramerkilld. Koska rinnakkaismyyja voi myyda
geneeristd ladkettd geneerisen lddkkeen tavaramerkilld ja vertailulddkettd vertailuladkkeen
tavaramerkilld mukauttamalla tarvittaessa pakkausta tuontijasenvaltion markkinavaatimusten
mukaiseksi, sisimarkkinasddnnoissa ei edellyteta, ettd kyseiselle rinnakkaismyyjalle annetaan lupa
korvata yksi ndistd tavaramerkeistd toisella ja siten loukata ndiden tavaramerkkien haltijan
oikeuksia.

77. On toiseksi todettava, ettd kaikki geneeriset ladkkeet, riippumatta siitd, ovatko ne
rinnakkaiskaupan kohteena vai eivdt, tulevat lahtokohtaisesti vertailulddkkeen markkinoille
kaikkine seurauksineen, joita tdstd aiheutuu ladkérien ja potilaiden tottumusten kannalta.

% Ks. tamén ratkaisuehdotuksen 60 kohta.

% Ks. kyseisen tuomion 42—45 kohta.

%  Tuomio 3.7.2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, tuomiolauselma).
% Tuomio 3.7.2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, 36 kohta).
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Geneeristd lddkettd myyvdn henkilon tehtdvdnd on siis vakuuttaa asiakkaansa ja saada heidit
kayttamadn kyseistd ladkettd. Kaikki pyrkimykset pédstd tdhdn tulokseen korvaamalla
tavaramerkki ovat kaupallisen edun tavoittelua, eivitki ne ndin ollen kuulu
tavaramerkkioikeuden sammumisen piiriin. *

Vilipdiditelmd

78. Edelld esitetyn perusteella pédttelen, ettd vaikka asetuksen N:o 207/2009 13 artikla ja
direktiivin 2008/95 7 artikla, luettuina EUT-sopimuksen, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on
sitd tulkinnut, valossa, ovat esteend sille, ettd tavaramerkin haltija estdd rinnakkaismyyjaa
kayttamdsta tavaramerkkid kyseisen haltijan vientijasenvaltiossa kéayttdmédn tavaramerkin
korvaamiseen tdmén tuontijasenvaltiossa identtisille tuotteille kdyttamalld tavaramerkilld, kun
kyseiseen oikeuskdytdntoon perustuvat edellytykset tayttyvdat, tdtd sovelletaan vain
poikkeuksellisesti tapauksissa, joissa geneerisen lddkkeen tavaramerkki korvataan vertailuldadkkeen
tavaramerkilla.

Ratkaisuehdotus

79. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd hof van beroep te Brusselin esittimiin
ennakkoratkaisukysymyksiin vastataan seuraavasti:

Euroopan unionin tavaramerkista 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009, sellaisena kuin
se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EU) 2015/2424, 13 artiklaa ja jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddaddannon léhentdmisestd
22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 7 artiklaa,
luettuina SEUT 34 ja SEUT 36 artiklan valossa, on tulkittava siten, ettd vertailuladkkeen
tavaramerkin haltija voi estdd kolmatta kéayttdmastd kyseistd merkkid siihen, ettd se
rinnakkaiskaupan yhteydessia korvaa tavaramerkin, jolla sen haltija tai joku muu hénen
suostumuksellaan pitdd geneeristd lddkettd kaupan toisessa jasenvaltiossa, ellei tilanne ole se, ettd
yhtéddltda molemmat lddkkeet ovat aineellisesti identtisid ja toisaalta 11.7.1996 annetussa tuomiossa
Bristol-Myers Squibb ym. (C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282) ja 26.4.2007
annetussa tuomiossa Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249) asetetut
tavaramerkin korvaamista koskevat edellytykset tayttyvit.

% Tuomio Upjohn, 44 kohta.

16 ECLI:EU:C:2022:27



	Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Maciej Szpunar 13 päivänä tammikuuta 2022 Yhdistetyt asiat C-253/20 ja C-254/20 Impexeco N.V. vastaan Novartis AG (C-253/20) ja PI Pharma NV vastaan Novartis AG ja Novartis Pharma NV (C-254/20) (Ennakkoratkaisupyyntö – Hof van beroep te Brussel (Brysselin ylioikeus, Belgia)) 
	Johdanto 
	Asiaa koskevat oikeussäännöt 
	Pääasian tosiseikat, asian käsittelyn vaiheet ja ennakkoratkaisukysymykset 
	Asian tarkastelu 
	Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö 
	Uuden tavaramerkin kiinnittäminen (rebranding) ja tuomio Upjohn 
	Ehdotus uudella tavaramerkillä varustamista koskevaksi uudeksi lähestymistavaksi 
	Soveltaminen tilanteessa, jossa geneerisen lääkkeen tavaramerkki korvataan vertailulääkkeen tavaramerkillä 
	Tuotteiden identtisyyttä koskeva vaatimus 
	Välttämättömyysedellytys 

	Välipäätelmä 

	Ratkaisuehdotus 


