TUOMIO 12.10.1999 — ASIA C-379/97

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
12 piiviand lokakuuta 1999 *

Asiassa C-379/97,

jonka Se- og Handelsret (Tanska) on saattanut EY:n perustamissopimuksen
177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhteistjen tuomioistuimen
kisiteltiviksi saadakseen tdssd kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa
asiassa

Pharmacia & Upjohn SA, aiemmin Upjohn SA,

vastaan

Paranova A/S

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan (joista on
muutettuina tullut EY 28 ja EY 30 artikla) tulkinnasta, samoin kuin jisenval-
tioiden tavaramerkkilainsdididnnon lihentimisestd 21 pédividni joulukuuta 1988
annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1)
7 artiklan tulkinnasta,

* QOikeudenkiyntikieli: tanska.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheen-
johtajat J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward ja R. Schintgen seki tuo-
marit P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (esittelevd tuomari), G. Hirsch, P. Jann ja
M. Wathelet,

julkisasiamies: E G. Jacobs,
kirjaaja: H. von Holstein, apulaiskirjaaja,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Pharmacia & Upjohn SA, edustajinaan asianajajat K. Dyel\qaer-Hansen ja
Eckhardt-Hansen, Koopenhamma,

— Paranova A/S, edustajanaan-asianajaja E. B. Pfeiffer, Koopenhamina,

— Alankomaiden hallitus, asiamieheniin ulkoasiainministerion vt. oikeudelli-
nen neuvonantaja J. G. Lammers,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamieheniin Treasury Solicitor’s
Departmentin virkamies D. Cooper, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisojen komissio, asiamiehenidin oikeudellisen yksikén virka-
mies H. C. Stavlbak,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Pharmacia & Upjohn SA:n, edustajanaan asianajaja K. Dyekjer-
Hansen, Paranova A/S:n, edustajanaan asianajaja E. B. Pfeiffer, Alankomaiden
hallituksen, edustajanaan ulkoasiainministerion oikeudellinen apulaisneuvonan-
taja J. S. van den Oosterkamp, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asia-
miehenidin Treasury Solicitor’s Departmentin virkamies S. Ridley, avustajanaan
D. Alexander, ja komission, asiamiehendin H. C. Stevlbak, 16.9.1998 pidetyssi
istunnossa esittimit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 19.11.1998 pidetyssi istunnossa esittimin ratkai-
suehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

So- og Handelsret on esittinyt yhteis6jen tuomioistuimelle 31.10.1997 teke-
millddn padtokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 6.11.1997,
EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla
kolme ennakkoratkaisukysymystd EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan
(joista on muutettuina tullut EY 28 ja EY 30 artikla) seki jisenvaltioiden tava-
ramerkkilainsidddnnon lihentimisestd 21 pdivianid joulukuuta 1988 annetun
ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jil-
jempania direktiivi) 7 artiklan tulkinnasta.

Nimai kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on Pharmacia & Upjohn
SA, aiemmin Upjohn SA (jiljempind Upjohn), joka on kansainviliseen Upjohn-
konserniin (jaljempiand Upjohn-konserni) kuuluva tanskalainen yhtié, ja vastaa-
jana Paranova A/S (jiljempind Paranova), ja joka koskee Upjohn-konsernin
valmistamien sellaisten liikkeiden markkinointia, joita Paranova tuo samanai-
kaisesti rinnakkaistuonnilla Tanskaan.
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Asiaa koskevat oikeussaannot

Perustamissopimuksen 30 artiklan mukaan jidsenvaltioiden viliset tuonnin mii-
rilliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellet-
tyjd. Kuitenkin perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan jisenvaltioiden viliset
tuontia koskevat kiellot tai rajoitukset, jotka ovat perusteltuja teollisten ja kau-
pallisten oikeuksien suojelemiseksi, ovat sallittuja, mutta ne eivit saa olla keino
mielivaltaiseen syrjintdin tai jisenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyyn rajoitta-
miseen.

Direktiivin 7 artiklassa, jonka otsikkona on “Tavaramerkkiin kuuluvien
. . 0 ’ ]
oikeuksien sammuminen”, siidetdin seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kiyttimistd niissi tava-
roissa, jotka haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markki-
noille yhteistssi titd tavaramerkkii kiyttiden.

2. Miti 1 kohdassa siddetdin, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta
vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin
tehddin muutoksia tai niiti huononnetaan sen jilkeen, kun ne on laskettu liik-

keelle.”

Pidasian riita

Tosiseikkojen tapahtumahetkelli Upjohn-konserni markkinoi yhteiséssd klinda-
mysiini-nimistd antibioottia eri muodoissa. Se kiytti titid tarkoitusta varten
Tanskassa, Saksassa ja Espanjassa Dalacin-tavaramerkkii, Ranskassa Dalacine-
tavaramerkkii ja muissa jisenvaltioissa Dalacin C -tavaramerkkii.
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Eri tavaramerkkien olemassaolo selittyy silld, ettd Upjohn-konserni ja American
Home Products Corporation -niminen yhtié olivat tehneet vuonna 1968 sopi-
muksen, jonka mukaan Upjohn-konserni sitoutui kidyttimiin Dalacin-tavara-
merkkii nimelld ”Dalacin”, johon lisitdin kirjan *C” tai jokin muu merkki, ja
vastineeksi American Home Products Corporation sitoutui hyviksymaiin, ettd
Upjohn-konserni sai kayttdd Dalacin-tavaramerkkii Uruguayssa. Upjohn-kon-
sernin kohdattua vaikeuksia Dalacin C -tavaramerkin rekisterdinnissi tietyissi
maissa, American Home Products Corporation antoi sille luvan kidyttidd Dalacin-
tavaramerkkii niissi maissa.

Paranova osti Ranskasta klindamysiinikapseleita, jotka oli pakattu 100 kappa-
leen rasioihin ja jotka Upjohn-konserni oli saattanut markkinoille Dalacine-
tavaramerkilld, myydikseen niitd sen jilkeen Tanskassa Dalacin-tavaramerkilla.
Lisiksi Paranova osti Kreikasta ruiskutettavia klindamysiiniampulleja, joita
Upjohn-konserni markkinoi Dalacin C-tavaramerkilli. Paranovan pakattua
tuotteet uudelleen niitd myytiin Tanskassa Dalacin-tavaramerkilla.

Upjohn teki Ballerup Fogedretille vilitoimihakemuksen, jolla se vaati kyseistid
tuomioistuinta kieltimdin Paranovaa saattamasta markkinoille ja myymastd
niiti lidikkeitd Dalacin-tavaramerkilli. Ballerup Fogedret hylkisi vilitoimiha-
kemuksen. @stre Landsret kumosi timin paitoksen muutoksenhaun johdosta ja
hyviksyi vilitoimihakemuksen.

Vaatiessaan timin kiellon vahvistamista pddasian kisittelyn yhteydessi So- og
Handelsretissd, Upjohn viitti muun muassa, ettd korvatessaan Upjohn-konsernin
tuotteiden tavaramerkin toisella tavaramerkilld, Paranova on rikkonut Upjohnille
varemarkelovin (Tanskan tavaramerkkilaki) mukaan kuuluvia tavaramerkkioi-
keuksia, ja ettei kielto ole yhteisén oikeuden vastainen, koska on olemassa
objektiivisia perusteita sille, etti eri jisenvaltioissa kiytetdin eri tavaramerkkeji
kyseisten liikkeiden markkinoinnissa.
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Paranova viitti paiasiallisesti, ettd Kreikassa, Ranskassa ja Tanskassa kiytetyt eri
tavaramerkit ovat tosiasiassa yksi ja sama tavaramerkki, joten Upjohn-konsernin
tavaramerkkiin kuuluva oikeus on sammunut. Se viitti toissijaisesti, ettd Upjohn-
konsernin markkinointijirjestelmi merkitsee keinotekoista markkinoiden eris-
timistd, mikd on vastoin yhteisén oikeutta.

Niiden seikkojen perusteella Sg- og Handelsret paatti lykitd asian kisittelyd ja
esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisestd 21 pdi-

vani joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklaa
ja/tai EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa tulkittava siten, ettd
niilld estetddn tavaramerkin haltijaa vetoamasta kansallisen tavaramerkki-
lainsddddnnén mukaiseen tavaramerkkiinsd kuuluviin oikeuksiinsa kiel-
tidkseen kolmatta ostamasta liddkettd jostakin jisenvaltiosta, pakkaamasta
ladkettd uudelleen omaan pakkaukseensa ja kiinnittimistd uuteen pak-
kaukseen tavaramerkin haltijalle kuuluvaa merkkii X ja saattamasta titi
ladkettd sen jilkeen markkinoille jossakin toisessa jasenvaltiossa, kun tava-
ramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut kyseisen
ladkkeen jisenvaltion markkinoille tavaramerkilli Y ja kun tavaramerkin
haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu myy samanlaista liiketti toi-
sessa jisenvaltiossa tavaramerkilld X?

Onko ensimmaiiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merki-
tystd silld, ettd tavaramerkin haltija subjektiivisten seikkojen vuoksi kiyttia
eri tavaramerkkid maassa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ja maassa,
jossa maahantuoja myy tuotteen? Jos tilli on merkitystd, onko maahan-
tuojan osoitettava, ettd eri tavaramerkkien kaytolld pyritidn tai on pyritty
markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen (ks. tiltid osin asia 3/78 Centra-
farm BV v. American Home Products, tuomio 10.10.1978)?
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3) Onko ensimmiiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merki-
tystd silli, ettd tavaramerkin haltija objektiivisten seikkojen vuoksi kiyttidi
eri tavaramerkkii maassa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ja maassa,
jossa maahantuoja myy tuotteen, jos nimi objektiiviset seikat ovat sellaisia,
ettei tavaramerkin haltija voi vaikuttaa niihin, kuten kansallisten terveysvi-
ranomaisten vaatimukset tai kolmannen tavaramerkkioikeudet?”

Koska niilld kysymyksilld pyydetiidn tismentimiidn rinnakkaistuojien toisella
tavaramerkilld korvaamia tavaramerkkeji koskevaa yhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskiytintod, on aluksi palautettava mieliin titi alaa koskeva, asiaan sovel-
lettava oikeuskdytinto.

Yhteisojen tuomioistuimen oikeuskiytintod

Vakiintuneen oikeuskidytinnén mukaan, joka toistetaan direktiivin 7 artiklan
1 kohdassa, jiasenvaltion lainsdidiannon mukaan suojatun tavaramerkin haltija ei
voi vedota tihin lainsdddantoon estiikseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai
markkinoille saattamisen, jonka haltija itse tai hinen suostumuksellaan joku muu
on saattanut markkinoille toisessa jasenvaltiossa (ks. mm. asia 16/74, Winthrop,
tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183, 7—11 kohta; asia C-10/89, HAG,
tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 12 kohta ja yhdistetyt asiat C-427/93,
C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996,
s. 1-3457, 31 kohta).

Yhteistjen tuomioistuin on todennut oikeuskiytinndssiin, joka koskee
tapauksia, joissa rinnakkaistuojat ostavat sellaisia tuotteita, jotka tavaramerkin
haltija on saattanut markkinoille jossakin jisenvaltiossa, pakkaavat ne uudelleen
ja lisddvit tuotteisiin alkuperiisen tavaramerkin saattaakseen ne markkinoille
tuontijisenvaltiossa, ettd perustamissopimuksen 36 artiklassa sallitaan poikkea-
minen tavaroiden vapaan liikkkuvuuden perusperiaatteesta ainoastaan, jos se on
perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka ovat osa timin oikeuden
ydinsisiltéd (ks. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978,
Kok. 1978, s. 1139, 6 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion
42 kohta).
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Tavaramerkkioikeuden ydinsisdlténd on taata tavaramerkkioikeuden haltijalle
yksinoikeus tavaramerkin kidyttimiseen saatettaessa tuote ensimmiisen kerran
markkinoille ja suojata tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka
haluaisivat kayttdd vidirin tavaramerkin mainetta ja asemaa markkinoilla myy-
milli tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tillaisella tavaramerkilld (ks. em.
asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym.,
tuomion 44 kohta).

Maiiriteltdessd, kisittidko tavaramerkin haltijalle annettu yksinoikeus oikeuden
estdd se, ettd alkuperdinen tavaramerkki kiinnitetdin uudelleen, sen jilkeen kun
tuote on pakattu uudelleen, yhteisojen tnomioistuimen oikeuskiytinnon mukaan
on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtivid sen takaajana, ettd
kuluttaja tai loppukiyttdjd voi olla varma tavaramerkilld varustetun tuotteen
alkuperistid ja erottaa tuotteen toisista tuotteista, joilla on toinen alkuperi,
sekoittamatta siti niihin. Timi alkuperin takaaminen tarkoittaa sitd, ettd
kuluttaja tai loppukayttdja voi olla varma siiti, ettd tuotteen sen alkuperiisessi
muodossa hankkinut muu yritys ei ole muuttanut ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta kuluttajalle tai loppukiyttijille tarjottua, tavaramerkilld varustet-
tua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista (ks. em. asia Hoffmann-La
Roche, tuomion 7 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion
47 kohta).

Edelld esitettyjen seikkojen perusteella yhteisdjen tuomioistuin on tulkinnut
perustamissopimuksen 36 artiklaa siten, ettd tavaramerkkioikeuden haltija voi
vedota tihdn oikeuteen estiikseen maahantuojaa markkinoimasta sellaista tuo-
tetta, jonka tavaramerkin haltija tai hidnen suostumuksellaan joku muu on
saattanut markkinoille toisessa jiasenvaltiossa, kun maahantuoja on pakannut
tuotteen uudelleen uuteen pakkaukseen, johon on kiinnitetty uudelleen tavara-
merkki (ks. em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 8 kohta ja em. asia Bristol-
Myers Squibb ym., tuomion 49 kohta). Yhteiséjen tuomioistuin on kuitenkin
todennut, ettid se, ettd tavaramerkin haltija kidyttdd oikeuttaan, voi muodostaa
perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitetun peitellyn kilpailunrajoituksen,
jos osoitetaan, etti tavaramerkkioikeuden haltija kidyttdd oikeuttaan omaksu-
mansa myyntijirjestelmin huomioon ottaen siten, etti se johtaa jdsenvaltioiden
markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen, ja toisaalta, jos tuotetta uudelleen
pakattaessa tavaramerkin haltijan tietyt perustellut intressit suojataan, eli
uudelleen pakkaaminen ei muuta tuotteen alkuperiisti laatua, eikd uudelleen
merkityn tuotteen ulkoasu ole sellainen, ettd se saattaisi vahingoittaa tavara-
merkin mainetta (ks. em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 10 kohta; em. asia
Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 49 kohta ja asia C-349/95, Loendersloot,
tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6227, 29 kohta).
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Markkinoiden keinotekoista eristimistd koskevasta edellytyksestd yhteisojen
tuomioistuin on todennut edelli mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym.
antamansa tuomion 57 kohdassa, etti markkinoiden keinotekoinen eristiminen
ei edellyti sitid, ettd maahantuojan on osoitettava, etti saattaessaan saman
tuotteen markkinoille erilaisissa pakkauksissa eri jisenvaltioissa tavaramerkin
haltija on tietoisesti pyrkinyt jisenvaltioiden vilisten markkinoiden eristimiseen.

Yhteisojen tuomioistuin on myos todennut edelli mainitussa asiassa Bristol-
Myers Squibb ym. antamansa tuomion 52 kohdassa, ettd kun tavaramerkin
haltija kiyttdd tavaramerkkioikeuttaan estiikseen muun yrityksen uudelleen
pakkaamien, tilld tavaramerkilld varustettujen tuotteiden markkinoinnin, tilla
mydtivaikutetaan jasenvaltioiden viliseen markkinoiden eristimiseen, erityisesti
silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut saman liikkeen markkinoille eri
jasenvaltioissa erilaisessa pakkauksessa ja kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toi-
seen jisenvaltioon ja saattaa sielli markkinoille tuotetta siind muodossa kuin
tavaramerkin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jisenvaltiossa.
Yhteisojen tuomioistuin on korostanut tissi yhteydessi saman tuomion
56 kohdassa, ettd tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta voidaan rajoittaa
ainoastaan, jos maahantuojan tekemi uudelleen pakkaaminen on tarpeen, Iotta
tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijisenvaltiossa.

Edelld mainitut asiat Hoffmann-La Roche ja Bristol-Myers Squibb ym. koskivat
tapauksia, joissa rinnakkaistuoja pakkasi tavaramerkilli varustetun tuotteen
uudelleen ja kiinnitti sithen alkuperiisen tavaramerkin, kun taas asiassa 3/78,
American Home Products (tuomio 10.10.1978, Kok. 1978, s. 1823), johon toi-
sessa ennakkoratkaisukysymyksessd viitataan, oli kysymys tapauksesta, jossa
rinnakkaistuoja korvasi tavaramerkin haltijan vientijisenvaltiossa kiyttimin
alkuperiisen tavaramerkin haltijan tuontijisenvaltiossa kiyttimilli tavaramer-

killa.

Viimeksi mainitun tuomion 14, 17 ja 18 kohdassa yhteisjen tuomioistuin totesi
yhtddltd, ettdi tavaramerkin keskeinen tehtivid eli tavaramerkilli varustetun
tuotteen alkuperin takaaminen vaarantuisi, jos jokin kolmas taho saattaisi
kiinnittdad tavaramerkin tuotteeseen, vaikka se olisikin alkuperiinen, ja toisaalta,
ettd tavaramerkin haltjjalle tunnustettu oikeus kieltdd ilman lupaa tapahtuva
tavaramerkin kiinnittiminen tuotteeseensa on nidin ollen osa tavaramerkin
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ydinsisiltdd. Niin ollen tavaramerkin haltija oli perustellusti estinyt perusta-
missopimuksen 36 artiklan ensimmaiisen virkkeen nojalla tavaraan kohdistuvat
rinnakkaistuojan toimenpiteet.

Yhteisojen tuomioistuin on kuitenkin todennut myés edelld mainitussa asiassa
American Home Products antamansa tuomion 22 ja 23 kohdassa, ettd se, ettd
tavaramerkin haltija estdd jotakin kolmatta tahoa kiyttimistid tavaramerkkid
ilman lupaa, saattaa merkiti perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virk-
keessd tarkoitettua jidsenvaltioiden wvilistd peiteltyd kilpailunrajoitusta, jos
osoitetaan, ettd tavaramerkin haltija kidyttid saman tuotteen osalta eri tavara-
merkkejd tarkoituksenaan eristdd markkinat keinotekoisesti.

Ennakkoratkaisukysymykset

Kansallinen tuomioistuin on tismentinyt ennakkoratkaisupyynnossiin tekemil-
ld4dn huomautuksilla ennakkoratkaisukysymysten kohdetta.

Se toteaa, ettd yhteis6jen tuomioistuin on katsonut edelli mainitussa asiassa
American Home Products antamassaan tuomiossa, ettei ole yhteison oikeuden
vastaista estdd rinnakkaistuonnilla tuotujen tuotteiden markkinoimista, paitsi jos
tavaramerkin haltija on kdyttinyt samasta tuotteesta eri tavaramerkkeji tarkoi-
tuksenaan eristii markkinat keinotekoisesti. Kansallinen tuomioistuin toteaa,
ettd vaikka edelli mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. oli kysymys
tilanteista, joissa tuotteet pakattiin uudelleen ja niihin kiinnitettiin alkuperiinen
tavaramerkki, siitd seuraa kuitenkin, etti yhteison oikeuden sdinnot estivit
sellaisen kansalliseen lainsdddidnto6n perustuvan kiellon, jolla estetddn tavara-
merkin korvaaminen toisella tavaramerkilld ensimmaiisessd kysymyksessi selos-
tettujen kaltaisissa olosuhteissa, ja ettd tdllaisen kiellon lainmukaisuutta
arvioitaessa merkitystd ei ole silli, onko tavaramerkin haltija kiyttinyt eri
tavaramerkkejd vientijasenvaltiossa ja tuontijisenvaltiossa subjektiivisten seik-
kojen vuoksi vai sellaisten objektiivisten seikkojen vuoksi, joihin timai ei voi itse
vaikuttaa.
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Edelld selostetut tismennykset huomioon ottaen on todettava, ettid kansallinen
tuomioistuin tiedustelee ennen kaikkea, tarkoittaako jdsenvaltioiden vilisten
markkinoiden keinotekoista eristimistdi koskeva edellytys, sellaisena kuin se
ilmenee edelld mainituista asioista Hoffmann-La Roche ja Bristol-Myers Squibb
ym. sitd, ettd arvioitaessa, voiko tavaramerkin haltija estid kansallisen lainsda-
ddnnoén nojalla lddkkeiden rinnakkaistuojaa korvaamasta tavaramerkin haltijan
vientijasenvaltiossa kdyttimin tavaramerkin sellaisella tavaramerkilld, jota hal-
tija kdyttdd tuontijisenvaltiossa, on otettava huomioon

— joko ne seikat, jotka selittdvit sen, ettd kyseisissd jisenvaltioissa kiytetdin
eri tavaramerkkejd, ja erityisesti se, etti tavaramerkin haltija kiyttdd eri
tavaramerkkeja tarkoituksenaan eristid markkinat,

— tai ne seikat, jotka vallitsivat tuontijisenvaltiossa tuotteen markkinointihet-
kelld ja joiden vuoksi on vilttimitontd korvata alkuperiinen tavaramerkki
tuontijisenvaltiossa kiytetylld tavaramerkilld, jotta rinnakkaistuoja voisi
markkinoida kyseisti lddkettd tdssa jisenvaltiossa.

Lisdksi kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko tavaramerkin haltijan asetta-
man kiellon yhteensopivuutta yhteison oikeuden kanssa arvioitava direktiivin
7 artiklan vai perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan perusteella.

Asiaan sovellettavien yhteisén oikeuden sdinnosten tai miiridysten osalta on
todettava, ettid direktiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkkiin kuuluvat
oikeudet sammuvat vain sellaisten tavaroiden osalta, jotka haltija tai hinen
suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisdssd ”titid tavara-
merkkii kiyttden”.
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Kuten komissio on todennut, tistd seuraa, ettd direktiivin 7 artiklaa sovelletaan
silloin, kun tavaraan kiinnitetdin sen uudelleenpakkaamisen jilkeen alkuperii-
nen tavaramerkki. Sitid vastoin titid artiklaa ei sovelleta silloin, kun rinnakkais-
tuoja korvaa alkuperdisen tavaramerkin toisella tavaramerkilld. Tdssd viimeksi
mainitussa tapauksessa tavaramerkin haltijan ja rinnakkaistuojan oikeudet
médrdytyvit perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan perusteella.

Esilld olevassa asiassa ennakkoratkaisupyynnosti ja erityisesti ennakkoratkaisu-
kysymysten sanamuodosta kiy ilmi, ettd kansallinen tuomioistuin on lihtenyt
siitd oletuksesta, etti Upjohn-konserni on kiyttinyt klindamysiinipohjaisten
ladkkeiden markkinoinnissa eri tavaramerkkejid Tanskassa, Ranskassa ja Krei-
kassa. Tavaramerkin haltijan asettaman, tavaramerkin korvaamista toisella
tavaramerkilli koskevan kiellon yhteensopivuutta on nidin ollen arvioitava
perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella.

Lisiksi on todettava, ettd yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan
sekd direktiivin 7 artiklan ettd perustamissopimuksen 36 artiklan tarkoituksena
on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa ja tavaroiden vapaata liikku-
vuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, etti titd
midrdystd ja titd sidnnostd, joilla pyritiin samaan lopputulokseen, on tulkittava
samalla tavalla (ks. em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 40 kohta).

Ennakkoratkaisukysymyksen osalta, sellaisena kuin se on tismennettyni timin
tuomion 25 kohdassa, on todettava, etti yhteiséjen tuomioistuimen sen oikeus-
kdytdinnén mukaan, joka koskee tavaroiden uudelleenpakkaamista siten, etti
nithin kiinnitetdidn uudelleen alkuperdinen tavaramerkki tai korvataan timai
tavaramerkki saman haltijan tuontijisenvaltiossa kiyttimailld tavaramerkilli,
tavaramerkin haltijan mahdollisuus kieltdi tillaiset toimet kansallisen oikeuden
perusteella katsotaan perustelluksi perustamissopimuksen 36 artiklaan nihden,
jollei osoiteta muun muassa, etti tillaisella kiellolla myétivaikutetaan jdsenval-
tioiden vilisten markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen.
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On kuitenkin todettava, ettid titid edellytysti ei voida soveltaa eri tavalla sen
mukaan, kiinnitetdinké alkuperiinen tavaramerkki uudelleen pakkaamisen jil-
keen vai korvataanko se toisella tavaramerkilld, jolleivdt eri jarjestelyt ole
perusteltuja ndihin kahteen tilanteeseen liittyvien objektiivisten erojen vuoksi.

Upjohn viittdd, ettd tillaisia eroja on olemassa ja ettd tistd syystd ei voida poi-
keta tavaramerkin haltijan oikeudesta estdd tavaramerkin korvaaminen toisella
tavaramerkilld, jollei edelld mainitussa asiassa American Home Products annetun
tuomion mukaisesti niytetd tavaramerkin haltijan subjektiivista aikomusta eris-
tid markkinat. Oikeus muuttaa tavaramerkkii ja niin ollen kiinnittid sellainen
tavaramerkki, jota alkuperdinen tuottaja ei ole koskaan kiinnittinyt kyseiseen
tuotteeseen, vastaa asiallisesti tavaramerkkioikeuden suojaa. Niin ollen sen
mukaan on johdonmukaista ja asianmukaista erottaa toisistaan nimi kaksi
tilannetta siten, ettd rinnakkaistuojalla on vain poikkeuksellisesti oikeus kiin-
nittdiid kyseiseen tuotteeseen uusi tavaramerkki ilman tavaramerkin haltijan
lupaa.

Paranova viittidd, ettd tavaramerkin haltijan subjektiivisella tilanteella ei voi olla
endd ratkaisevaa merkitystd tavaramerkkidi muutettaessa. Se katsoo, ettei endd
ole tarpeen tehdi selvii eroa sen vililld, kiinnitetdank6 tavaramerkki pakattaessa
tavaraa uudelleen vai korvataanko se toisella tavaramerkilld, ja ettd niihin
kahteen tilanteeseen on sovellettava samoja sdintoji.

Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset katsovat, etti tava-
ramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa ja estid maahantuojaa
markkinoimasta jotakin tuotetta sellaisella muutetulla tavaramerkilli, jota haltija
tai hdnen suostumuksellaan joku muu kiyttid toisessa jasenvaltiossa, jollei
maahantuojan ole vilttimitontd kiyttid muutettua tavaramerkkid voidakseen
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markkinoida kyseistid tuotetta tuontijisenvaltiossa ilman haitallisia seurauksia.
Tillainen vilttimittomyysedellytys vastaa niiden mukaan edelli mainitussa
asiassa Bristol-Myers Squibb ym. vahvistettua oikeuskiytint6a.

Komissio viittid, ettei ole mitdin erityistd syytd pitdd ylld sellaista subjektiivista
edellytystd, jonka mukaan tavaramerkin haltijan on tiytynyt pyrkii eristimiin
markkinat silloin, kun tavaramerkki on korvattu toisella tavaramerkilld, mutta ei
silloin, kun liikkeet on pakattu uudelleen tai kun etiketti on vaihdettu. Ratkai-
sevana seikkana olisi sen mukaan oltava, aitheutuuko tavaramerkin korvaami-
sesta jollakin toisella tavaramerkilli se, etti tavaramerkin keskeinen tehtivi
tuotteen alkuperin takaajana vaarantuu.

Timin osalta on todettava, ettd kuten Paranova, Alankomaiden ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitukset seki komissio ovat todenneet, uudelleen pakkaami-
sen jilkeen tapahtuvan tavaramerkin uudelleenkiinnittimisen ja alkuperiisen
tavaramerkin toisella tavaramerkilli korvaamisen vililld ei ole mitddn sellaista
objektiivista eroa, jonka vuoksi olisi perusteltua soveltaa markkinoiden keino-
tekoista eristimistd koskevaa edellytysti eri tavalla eri tapauksiin.

Yhtdaltd koska seki sillid, ettd sama tuote pakataan eri pakkauksiin, etta silld,
etti saman tuotteen osalta kiytetddn eri tavaramerkkeji, myétivaikutetaan
samalla tavalla yhtendismarkkinoiden eristimiseen, niistd aiheutuu sama haitta
jasenvaltioiden viliselle kaupalle ja toisaalta alkuperiisen tavaramerkin kiinnit-
timinen uudelleen pakattuun tuotteeseen samoin kuin sen korvaaminen toisella
tavaramerkilli merkitsevit kumpikin sitd, ettd rinnakkaistuoja kiyttii tavara-
merkkig, joka ei kuulu sille.
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Niin ollen siltd osin kuin tavaramerkin haltijan sallitaan tuontijisenvaltiossa
kiytetyn tavaramerkkioikeuden nojalla kieltivin tavaramerkin kiinnittimisen
uudelleen tuotteen tultua uudelleen pakatuksi tai tavaramerkin korvaamisen
toisella tavaramerkilli ja silti osin kuin tuotteen uudelleenpakkaaminen ja
tavaramerkin kiinnittiminen tai sen korvaaminen toisella tavaramerkilld ovat
vilttimattomid, jotta rinnakkaistuoja voi markkinoida tuotteita tuontijisenval-
tiossa, on olemassa esteitid jasenvaltioiden viliselle kaupalle, joista aiheutuu
jdsenvaltioiden vilisten markkinoiden keinotekoista eristimisti edelld mainitussa
oikeuskidytinnossi tarkoitetulla tavalla, riippumatta siitd, onko tavaramerkin
haltija pyrkinyt eristimddn nimi markkinat vai ei.

Niin ollen edellytystid jdsenvaltioiden vilisten markkinoiden keinotekoisesta
eristimisestd, jonka yhteistjen tuomioistuin on maddritellyt edelldi mainitussa
asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa, voidaan soveltaa myos
sellaiseen tapaukseen, jossa rinnakkaistuoja korvaa alkuperiisen tavaramerkin
sellaisella tavaramerkilld, jota haltija kiyttdad tuontijisenvaltiossa.

Lisiksi kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 40—42 koh-
dassa, tihdn ratkaisuun liittyy my6s se kdytinnon etu, ettd kansalliset tuo-
mioistuimet eivdt ole velvollisia arvioimaan tavaramerkin haltijan aikomuksia
koskevaa niytt6id, jota on tunnetusti vaikea ndyttdd toteen.

Katsottaessa, etti edelld mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa
tuomiossa miiriteltyd markkinoiden eristimistd koskevaa edellytysti on sovel-
lettava myos tapauksiin, joissa tavaramerkki on korvattu toisella tavaramerkilld,
merkitsee se myos, toisin kuin Paranova viittds, ettd tavaramerkin korvaamisen
on oltava objektiivisesti vilttimitontd tuossa tuomiossa tarkoitetulla tavalla,
jotta tavaramerkin haltija voisi kieltd3 sen.
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Edelld esitetystd seuraa, ettid kansallisten tuomioistuinten on tutkittava, oliko
markkinointihetkelld vallitsevien olosuhteiden perusteella objektiivisesti viltta-
mitontd korvata alkuperiinen tavaramerkki tuontijasenvaltiossa kiytetylld
tavaramerkilld, jotta rinnakkaistuoja saattoi saattaa kyseisen tuotteen markki-
noille tdssd jasenvaltiossa. Tamad vilttamittdmyysedellytys tayttyy, jos tietyssd
tapauksessa maahantuojalle asetettu kielto korvata tavaramerkki toisella tava-
ramerkilld estid timin tosiasiallisen piddsyn tuontijisenvaltion markkinoille.
Niin on silloin, jos tuontijisenvaltion lainsdidanto tai sielld vallitseva kiytianto
estavit kyseisen tuotteen markkinoinnin timin jdsenvaltion markkinoilla vien-
tijisenvaltiossa myoénnettyd tavaramerkkid kdyttien. Asianlaita on niin kulut-
tajansuojasdinndén osalta, jolla kielletdidn vientijisenvaltiossa kiytetyn
tavaramerkin kiytté tuontijisenvaltiossa, koska se saattaa johtaa kuluttajia
harhaan.

Vilttimittomyysedellytys ei sitd vastoin tiyty, jos tavaramerkin korvaaminen
toisella tavaramerkilli selittyy yksinomaan silld, etti rinnakkaistuoja pyrkii
tavoittelemaan kaupallista etua.

Kansallisten tuomioistuinten asiana on arvioida kussakin yksittdistapauksessa,
onko rinnakkaistuojan ollut objektiivisesti vilttimitontd kayttdd tuontijdsen-
valtiossa kiytettyd tavaramerkkii voidakseen markkinoida maahantuotuja
tuotteita.

Edelli esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, etti jisenval-
tioiden vilisten markkinoiden keinotekoista eristimistid koskeva edellytys, sel-
laisena kuin se ilmenee edelld mainituissa asioissa Hoffmann-La Roche ja Bristol-
Myers Squibb ym. annetuista tuomioista, tarkoittaa sitd, etti arvioitaessa, voiko
tavaramerkin haltija estdd kansallisen lainsdddinnén nojalla lidkkeiden rinnak-
kaistuojaa korvaamasta vientijiasenvaltiossa kdytetyn tavaramerkin sellaisella
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tavaramerkilld, jota sen haltija kidyttdd tuontijisenvaltiossa, on otettava huo-
mioon ne seikat, jotka vallitsivat tuontijdsenvaltiossa tuotteen markkinointihet-
kelli ja joiden vuoksi on objektiivisesti vilttimitontd korvata alkuperdinen
tavaramerkki tuontijisenvaltiossa kiytetylld tavaramerkilld, jotta rinnakkais-
tuoja voisi markkinoida kyseistd tuotetta tissi jasenvaltiossa.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittianeille Alankomaiden ja
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja Euroopan yhteisdjen komissiolle
aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida mdiirdtd korvattaviksi. Pidasian
asianosaisten osalta asian kisittely yhteisojen tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minkd vuoksi
kansallisen tuomioistuimen asiana on paittii oikeudenkiyntikulujen korvaami-
sesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Sg- og Handelsretin 31.10.1997 tekemaillddn paitokselld esittimat
kysymykset seuraavasti:

Jasenvaltioiden vilisten markkinoiden keinotekoista eristimistd koskeva edelly-
tys, sellaisena kuin se ilmenee asiassa 102/77, Hoffmann-La Roche, 23.5.1978
annetusta tuomiosta (Kok. 1978, s. 1139) ja yhdistetyissd asioissa C-427/93,
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C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., 11.7.1996 annetusta tuo-
miosta (Kok. 1996, s. I-3457) tarkoittaa sitd, ettd arvioitaessa, voiko tavara-
merkin  haltija estdid kansallisen lainsiidinnon nojalla lidkkeiden
rinnakkaistuojaa korvaamasta vientijisenvaltiossa kiytetyn tavaramerkin sellai-
sella tavaramerkilld, jota sen haltija kayttd4 tuontijisenvaltiossa, on otettava
huomioon ne seikat, jotka vallitsivat tuontijasenvaltiossa tuotteen markkinoin-
tihetkelli ja joiden vuoksi on objektiivisesti vilttimiténti korvata alkuperiinen
tavaramerkki tuontijisenvaltiossa kiytetylld tavaramerkilld, jotta rinnakkais-
tuoja voisi markkinoida kyseistd tuotetta tdssa jisenvaltiossa.

Rodriguez Iglesias Moitinho de Almeida
Edward Schintgen Kapteyn Gulmann
Hirsch Jann Wathelet

Julistettiin Luxemburgissa 12 piivini lokakuuta 1999.
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