MERCK, SHARP & DOHME

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
23 pdivdnd huhtikuuta 2002 *

Asiassa C-443/99,

jonka Oberlandesgericht Wien (Itivalta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla
yhteiséjen tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen tdssd kansallisessa tuomio-
istuimessa vireilld olevassa asiassa

Merck, Sharp & Dohme GmbH

vastaan

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

ennakkoratkaisun jisenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lahentdmisestd
21 pédivind joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta 2 piivini toukokuuta 1992 tehdylld sopimuksella (EYVL 1994,
L 1, s. 3), 7 artiklan 2 kohdan tulkinnasta,

* Qikeudenkiyntikicli: saksa.
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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: osastopiillikko D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Merck, Sharp & Dohme GmbH, edustajinaan solicitor R. Subiotto ja
Rechtsanwiltin C. Annacker,

— Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt
R. Schneider,

— Belgian hallitus, asiamiehenddn A. Snoecx,

— Norjan hallitus, asiamiehenidin B. Ekeberg,

— FEuroopan vyhteiséjen komissio, asiamiehindin K. Banks, S. Rating ja
M. Desantes Real,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Merck, Sharp & Dohme GmbH:n, edustajinaan R. Subiotto ja
asianajaja C. Annacker, Paranova Pharmazeutika Handels GmbH:n, edustaji-
naan asianajaja R. Schneider ja Geschiftsfiithrer E. B. Pfeiffer, Norjan hallituksen,
asiamiehendin B. Ekeberg, ja komission, asiamiehinddn K. Banks ja S. Rating,
3.4.2001 pidetyssd istunnossa esittdmét suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.7.2001 pidetyssd istunnossa esittdmain ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Oberlandesgericht Wien on esittinyt yhteis6jen tuomioistuimelle 5.11.1999
tekemailliidn pidtokselld, joka on saapunut yhteiséjen tuomioistuimeen
22.11.1999, EY 234 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsidddnnon ldhentdmisestd 21 paivind joulukuuta 1988 annetun
ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sel-
laisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 pidivdnd toukokuuta
1992 tehdylldi sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jdljempénd direktiivi),
7 artiklan 2 kohdan tulkinnasta.

Tami kysymys on esitetty asiassa, jossa kantajana on itdvaltalainen yhtié Merck,
Sharp & Dohme GmbH (jiljempédnd Merck), joka kuuluu Merck & Co Inc.
-nimiseen ldikekonserniin (jaljempand Merck-konserni), jonka kotipaikka on
Yhdysvalloissa, ja vastaajana Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (jiljem-
pini Paranova) ja jossa on kyse Merck-konsernin tuottamien ja Paranovan rin-
nakkaistuontina tuomien ldikkeiden myynnistd Itdvallassa.
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Yhteison oikeus

EY 28 artiklan mukaan jdsenvaltioiden viliset tuonnin méirilliset 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”, siidetd4n seuraavaa:

?1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kdyttdmistd niissd tava-
roissa, jotka haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markki-
noille yhteisossi titd tavaramerkkid kdyttden.

2. Miti 1 kohdassa sdddetdin, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta
vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin
tehddin 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”.
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Pidasia ja ennakkoratkaisukysymys

Merck myy Itdvallassa muun muassa lidkkeitd, jotka on tarkoitettu eturaunhasen
hyvélaatuisen liikakasvun hoitoon ja joita myydiin Merck-konsernin rekiste-
r6imélld tavaramerkilld Proscar varustettuna.

Paranova, jonka ainoa yhtiémies on tanskalainen konserni Paranova A/S (jil-
jempénid Paranova-konserni), kdy emoyhtiénsd tavoin kauppaa alkuperiisilld
lddkkeilld, ja se on erikoistunut rinnakkaistuontiin. Paranova ostaa ladkkeitd
niistd jdsenvaltioista, joissa hinnat ovat suhteellisen matalia, myydikseen kyseisid
ladkkeitd muissa jasenvaltioissa, joissa hinnat ovat korkeampia, hyddyntden niin
yhteisGssd vallitsevia hintaeroja.

Paranova sai 23.11.1997 Itdvallan viranomaisilta luvan saattaa Itdvallan mark-
kinoille Proscar-nimisen lddkkeen, joka tuodaan rinnakkaistuontina Espanjasta.
Luvan saatuaan Paranova osti tatd ladkettd Espanjasta ja pakkautti sen uudelleen
Tanskassa Paranova-Pack A/S:ll4, joka myéskin kuuluu Paranova-konserniin.
Uudelleen pakkaamisessa tuotteeseen laitettiin uusi ulompi pakkaus eli uusi
kotelo, ja tuotteeseen liitettiin uusia saksan kielelle kiidnnettyjd liitteitsd, jotka
koskivat ladkkeen kéyttotarkoituksia ja -tapoja. Tuotteeseen merkittiin my®os
tiedot, joita edellytettiin tuotteen saattamiseksi Itdvallan markkinoille. Itdval-
lassa, samoin kuin Espanjassakin, kiytetyssd pakkauksessa oli kaksi lipi-
painopakkausta, joissa kummassakin oli 14 tablettia.

Paranova ilmoitti 15.7.1998 Merckille siiti, ettd tavaramerkilld Proscar varus-
tettu lddke saatetaan markkinoille rinnakkaistuontina. Pyynnéstiin Merck sai
nidytteen uudelleen pakatusta tuotteesta 22.7.1998 piivityn sellaisen kirjeen
liitteend, jossa sitd kehotettiin esittimdin mahdolliset vastaviitteensa.
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Paranovalle 9.10.1997 lihettimissdin kirjeessd Itdvallan viranomaiset korosti-
vat yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskidytdnt66n vedoten sitd, kuinka ratkaise-
van tirked lddkkeiden ulkoasu on sen kannalta, ettd potilaat noudattavat
ladkekuuria, jonka noudattaminen voisi vaarantua, jos pakkauksiin olisi kiinni-
tetty etikettejd.

Merck on kieltdnyt kdyttimistd tavaramerkkid Proscar siten, ettd kyseinen
tavaramerkki kiinnitetddn pakkaukseen, kun tuotetta tarjotaan ja myydidn siind
jdsenvaltiossa, josta tuote on perdisin, (tablettien lukumiirin osalta) samassa
kokoonpanossa kuin Itivallassa. Merck on viittinyt, ettd suoritettu uudelleen
pakkaaminen merkitsee sellaista tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien louk-
kaamista, jota ei voida hyviksyi.

Paranova on esittidnyt, ettd lddkettd voidaan Arzneimittelgesetzin (Itdvallan l44-
kelaki) 7 §:n 1 momentin mukaan myyd4 vain, jos sen ulommassa pakkauksessa
on tiettyjd saksankielisii mainintoja. Paranova on vedonnut my6s siihen, ettd
Itdvallan viranomaiset ovat suositelleet tuotteen pakkaamista uudelleen siten,
ettd pakkaus vaihdettaisiin, pelkin etikettien kiinnittimisen asemesta. Paranovan
mukaan etikettien kiinnittimiselli olisi ollut tuntuva vaikutus lidkkeen myyntiin,
silld sekd apteekkarit ettd kuluttajat suhtautuvat uudelleen merkittyihin ulko-
maisiin pakkauksiin epaluuloisesti ja torjuvasti.

Handelsgericht Wien, jota Merck vaati 22.7.1999 nostamassaan kanteessa kiel-
tdmididn tavaramerkin kiyton, hyviksyi kanteen 16.8.1999 tekemillddn pai-
tokselld. Kyseinen tuomioistuin piti mahdollisena sitd, ettd tavaramerkilld
Proscar varustetun lddkkeen pakkauksen kuuteen sivaun voidaan kiinnittds eti-
kettejd ilman, ettd tAm3 haittaisi kyseisen tuotteen myymista.

Paranova haki 7.9.1999 tihdn pddtdkseen muutosta ennakkoratkaisupyynnén
esittdneeltd tuomioistuimelta.
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Koska Oberlandesgericht Wien on katsonut asian ratkaisun riippuvan yhteison
oikeuden tulkinnasta, se on paittanyt lykitd asian kisittelyd ja esittdd yhteisojen
tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannén lihentdmisestd 21 pdivdnd
joulukuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija voi estdd sen
tavaramerkkid kiyttden markkinoille saatetun lidkkeen myymisen silloin, kun
maahantuoja on pakannut lddkkeen uudelleen ja kiinnittdnyt sithen uudelleen
tavaramerkin ja tdyttdnyt Euroopan yhteisdjen tuomioistuimen yhdistetyissd
asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., 11.7.1996
antamassa tuomiossa (Kok. 1996, s. I-3457) luetellut vaatimukset (pakkauksessa
olevaa tuotetta ei ole muutettu, pakkauksessa on selvdt merkinnit valmistajasta
ja alkuperistd, tavaramerkin ja sen haltijan mainetta ei vahingoiteta huonolla
pakkauksella ja tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu uudelleen pakatun lidkkeen
kaupan pitdmisestd), kun tavaran menekki vaarantuisi ilman téllaista uudelleen
pakkaamista jo siksi, ettd merkittdvd osa lddkkeiden kuluttajista tuontijasenval-
tiossa suhtautuu epéluuloisesti lddkkeisiin, jotka selvisti on valmistettu toisen
(vieraskielisen) valtion markkinoita varten ja joiden pakkaukset mukautetaan
vastaamaan tuontivaltion voimassa olevia lddkkeiden markkinoille saattamista
koskevia sddnnoksid ainoastaan siten, ettd niihin kiinnitetdidn etikettejd?”

Ennakkoratkaisukysymys

Kansallinen tuomioistuin tiedustelee kysymykselldidn lihinni sitd, voiko tavara-
merkin haltija kieltdd sen, ettd rinnakkaistuoja pakkaa kyseiselld tavaramerkilld
varustetun lidkkeen uudelleen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, silld
perusteella, ettd uudelleen pakkaaminen ei ole vilttdmitontd lddkkeen myy-
miseksi tuontijdsenvaltiossa, vaikka ilman téllaista uudelleen pakkaamista tuot-
teen menekkii haittaisi jo se, ettd merkittdvd osa kuluttajista tdssd jisenvaltiossa
suhtautuu epaluuloisesti ladkkeisiin, jotka selvistikin on tarkoitettu jonkin toisen
valtion markkinoille.
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Kansallinen tuomioistuin tismentis, ettd itdvaltalaiset kuluttajat eivit ole tot-
tuneet siihen, ettd heille tarjotaan lidkkeitd, jotka selvisti on saatettu markki-
noille jossain vieraskielisessd valtiossa. Kansallinen tuomioistuin pitdd tdysin
mahdollisena siti, ettd tietty mddrd kuluttajia suhtautuu téllaiseen tuotteeseen
yhti epiluuloisesti kuin sellaisiin tuotteisiin, joiden pakkaus on epdisiisti tai
huonolaatuinen. Titd epiluuloisuutta ei kansallisen tuomioistuimen mukaan
voida varsinkaan sen kisiteltdviksi saatetussa asiassa voittaa edes etikettien
kiinnittimiselld. Jos ilmenisi, ettd merkittivd osa kuluttajista tosiasiallisesti tun-
tisi tillaista epidluuloisuutta, olisi kansallisen tuomioistuimen mukaan tdysin
mahdollista katsoa uudelleen pakkaamisen kieltdimisen my6tdvaikuttavan
markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen.

YhteisGjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Merck viittdi, ettd yhteisdjen tuomioistuin on jo vastannut esitettyyn kysy-
mykseen ja ettd se on tehnyt ndin viimeksi asiassa C-379/97, Upjohn, 12.10.1999
antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. 1-6927). Rinnakkaistuoja ei Merckin
mukaan voi olla oikeutettu pakkaamaan maahan tuotua tuotetta uudelleen sen
haitan takia, joka aiheutuu esimerkiksi siitd, ettd on voitettava kuluttajien eti-
keteilld merkittyjd tuotteita kohtaan tuntema vastahakoisuus. Sen varalta, ettd
yhteisdjen tuomioistuin ei hyviksyisi titd viitettd, Merck esittdd, ettd se, ettd
tavaramerkin haltija kieltda pakkauksen korvaamisen toisella, on oikeutettua, jos
maahantuoja voi menetelld niin, ettd se ainoastaan mukauttaa alkuperiisen
pakkauksen vaatimusten mukaiseksi, vaikka kuluttajat asettavatkin etusijalle
tuotteet, joiden pakkaus on korvattu toisella. Markkinataloudessa juuri rinnak-
kaistuojan on Merckin mukaan voitettava timi kuluttajien mieltymys tietynlai-
siin tuotteisiin. Rinnakkaistuojan kaupalliset intressit ovat subjektiivisia, eikd
niitd voida kiyttid perusteena arvioitaessa rinnakkaistuojan toiminnan lainmu-
kaisuutta loukkaamatta oikeusvarmuuden periaatetta. Lisiksi suhteelli-
suusperiaate edellyttdd Merckin mukaan sitd, ettd perustavanlaatuisen oikeuden
rajoittamisella ei ylitetd sitd, mikd soveltuu tavoitellun pddmdidrin saa-
vuttamiseksi ja on tiltd osin tarpeen.

Paranovan mukaan etikettien kiinnittdmisvelvollisuus muodostaa myynnin esteen
ja johtaa markkinoiden epitoivottavaan jakamiseen. Muista jdsenvaltioista
perdisin olevien ldikkeiden pakkausten korvaaminen toisilla on Paranovan
mukaan lihtSkohtaisesti sallittua, kunhan maahantuoja noudattaa yhteisdjen
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tuomioistuimen oikeuskdytinndssi asetettuja edellytyksid. Paranovan mukaan
yhteis6jen tuomioistuin on edelld mainituissa yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers
Squibb ym. antamassaan tuomiossa korostanut, ettd lddkkeet kuuluvat herkkiin
alaan, jossa tuotteen ulkoasu voi herittdd yleison luottamuksen tai tuhota sen.
Koska kyse on markkinoista, joilla kansalliset viranomaiset asettavat etusijalle
sellaiset lddkkeet, jotka on pakattu uudelleen korvaamalla pakkaus toisella, sel-
laisiin ld4kkeisiin nidhden, joiden pakkaus on tdynni etikettejd, etikettien kidyt-
tdmisvelvollisuus merkitsee Paranovan mukaan suurempaa estettd kaupalle kuin
se este, jonka erilaiset pakkauskoot aiheuttivat tihdn tuomioon johtaneissa
yhdistetyissd asioissa. Uudelleen pakkaamisen »vilttdmittomyytrtd” koskeva
edellytys on Paranovan mukaan episelvi, eikd sitdi my6skddn voida pitdd rat-
kaisevana arviointiperusteena. Jos kyseisti edellytystd kuitenkin pidettdisiin
kiyttokelpoisena, se olisi ymmairrettivd laajasti siten, ettd silli tarkoitetaan
tosiasiallista pddsyd markkinoille, mikd sulkisi pois yksinomaan ne seikat, jotka
kuuluvat rinnakkaistuojan itsensd subjektiiviseen piiriin.

Norjan hallitus esittdi, ettd vilttimittomyysedellytys tiyttyy silloin, kun mer-
kittdvi osa kuluttajista on taipuvainen olemaan ostamatta sellaisia tuotteita, joita
ei ole pakattu uudelleen, koska timi osa kuluttajista tuntee epiluuloa sellaisia
lddkkeitd kohtaan, jotka selvistikin on tarkoitettu jonkin vieraskielisen valtion
markkinoille.

Komissio esittdd, ettd viletimidttdmyys, joka objektiivisesti arvioiden oikeuttaa
rinnakkaistuojan pakkaamaan tuotteen uudelleen, voi johtua oikeudellisista sei-
koista tai tosiseikoista. Koska poikkeus yhteisén oikeuden periaatteeseen, jonka
mukaan tavaramerkin loukkaaminen on kiellettyd, perustuu tihén kisitteeseen,
tdtd kisitettd on komission mukaan tulkittava suppeasti. Rinnakkaistuojan tulee
komission mukaan puuttua tavaramerkin ydinsisilt66n mahdollisimman vihin.
Rinnakkaistuoja ei esimerkiksi voi korvata pakkausta toisella silloin, kun pak-
kaukseen voidaan kiinnittdd etiketteji. Yhteisdjen tuomioistuimen oikeus-
kiytdinnon mukaan uudelleen pakkaamisen kielto  myo6tivaikuttaa
perusteettomalla tavalla markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen vain silloin,
jos maahan tuotuja tuotteita kohtaan tunnettu epiluuloisuus on sellaista, ettd
rinnakkaistuojan tosiasiallinen piidsy tuontijdsenvaltion markkinoille estyy sen
takia. Kuluttajien jopa merkittdvdssi méirin tuntema epiluuloisuus ei komission
mukaan vaikuta tiltd osin riittivin. Mistddn ei komission mukaan ilmene, etti
pakkauksen korvaaminen toisella olisi nyt esilld olevassa asiassa oikeudellisesti
tai tosiasiallisesti *valttdmatontd” ndin méaritellylld tavalla.
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Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Esitetty kysymys koskee tilannetta, jossa tavaramerkin haltija on kieltdnyt sel-
laisen uudelleen pakkaamisen, jossa alkuperdinen pakkaus korvataan tuojan
suunnittelemalla uudella pakkauksella ja jossa tavaramerkin haltija on vaatinut,
ettd tuoja tyytyy merkitsemdin tuotteen uudelleen kiinnittdmalld sithen tarroja.

Asiassa 102/77, Hoffmann-La Roche, 23.5.1978 annetun tuomion (Kok. 1978,
s. 1139, Kok. Ep. 1V, s. 107) 14 kohdasta ilmenee, ettd kahdessa jisenvaltiossa
samanaikaisesti suojattuna olevan tavaramerkin haltijalla on EY 30 artiklan
ensimmdisen virkkeen perusteella oikeus kieltdd se, ettd tuote, joka on lainmu-
kaisesti varustettu tavaramerkilli toisessa ndistd jdsenvaltioista, saatetaan
markkinoille toisessa jisenvaltiossa sen jilkeen, kun se on pakattu uuteen pak-
kaukseen, jonka kolmas on varustanut kyseiselld tavaramerkilld. T4std kohdasta
ilmenee kuitenkin my®s, ettd tillainen kielto merkitsee EY 30 artiklan toisessa
virkkeessi tarkoitettua jisenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyd rajoittamista, jos
niytetddn toteen muun muassa, ettd tavaramerkin haltija kdyttid tavaramerkkiin
perustuvaa oikeuttaan siten, etti se johtaa markkinoiden keinotekoiseen jaka-
miseen jisenvaltioiden vililli, kun otetaan huomioon tavaramerkin haltijan
soveltama myyntijirjestelma.

Yhteis6jen tuomioistuin on edelld mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche anta-
mansa tuomion jilkeen antamissaan muissa tuomioissa, erityisesti edelld maini-
tuissa yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers Squibb ym. ja edelld mainitussa asiassa
Upjohn antamissaan tuomioissa tismentinyt sitd, miki voi merkitd markkinoi-
den keinotekoista jakamista jdsenvaltioiden vililli. T4llaisena on tiettyjen edel-
Iytysten tdyttyessd pidettivi sitd, ettd tavaramerkin haltija kieltdd lddkkeiden
uudelleen pakkaamisen, kun uudelleen pakkaaminen on vilttimétontd, jotta
rinnakkaistuonnilla tuotua tuotetta voidaan myydi tuontijisenvaltiossa.

Yhteisdjen tuomioistuin on tiltd osin todennut, ettd on syytd ottaa huomioon
tuontijisenvaltiossa myyntihetkelld vallitsevat olosuhteet, joiden takia uudelleen
pakkaaminen on objektiivisesti arvioiden vilttimitontd, jotta rinnakkaistuoja
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voisi myydi ladketti tissd valtiossa. Se, ettd tavaramerkin haltija kieltdd uudel-
leen pakkaamisen, ei ole perusteltua, jos kiellolla estetddn maahantuodun tuot-
teen tosiasiallinen pdisy tuontijdsenvaltion markkinoille (ks. vastaavasti em. asia
Upjohn, tuomion 43 kohta).

Tillaisesta esteesti on kyse esimerkiksi silloin, kun rinnakkaistuojan ostamia
ldskkeitd ei voida myydid tuontijisenvaltiossa alkuperiisessi pakkauksessaan
pakkauksia koskevien kansallisten oikeussddntojen tai kdytintojen takia, sel-
laisten sairausvakuutussdinndsten takia, joiden mukaan sairauskulujen korvaa-
minen on sidoksissa tietynlaiseen pakkaukseen, taikka sellaisen vakiintuneen
lddkemadrayskdytinnon takia, joka perustuu muun muassa ammatillisten ryh-
mittymien ja sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin. Téltd osin
riittdd, ettd este on olemassa yhden sellaisen pakkaustyypin osalta, jota tavara-
merkin haltija kiyttdd tuontijisenvaltiossa (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 syyni on se, ettd rinnakkaistuoja pyrkii tavoittelemaan
kaupallista etua (ks. vastaavasti em. asia Upjohn, tuomion 44 kohta).

Tdssd yhteydessi on mydskin todettu, ettd tavaramerkin haltija voi kieltdd
tuotteen sellaisen uudelleen pakkaamisen, jossa pakkaus korvataan toisella, jos
rinnakkaistuoja pystyisi tuotetta tuontijisenvaltiossa myydessddn edelleen kayt-
timadn alkuperiistd pakkausta siten, ettd se kiinnittdd tdhdn pakkaukseen eti-
kettejd (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 55 kohta).

Vaikka tavaramerkin haltija voi siis kieltdd sen, ettd rinnakkaistuoja pakkaa
tuotteen uudelleen korvaamalla pakkauksen toisella, se voi tehdd niin edellyt-
tden, ettd uudelleen merkitty ldike voi tosiasiallisesti pddstd kyseisille markki-
noille.
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Uudelleen merkittyjd tuotteita kohtaan tunnettu vastahakoisuus ei aina estd
tosiasiallista markkinoille pdisyi siten, ettd uudelleen pakkaaminen korvaamalla
pakkaukset toisilla olisi yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskdytdnnossi tarkoite-
tulla tavalla vilttimatont.

Merkittivd osuus kuluttajista voi tietyilld markkinoilla tai niiden merkittdvalld
osalla kuitenkin tuntea niin voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyjd
lddkkeitd kohtaan, ettd lddkkeiden tosiasiallisen markkinoille padsyn on katsot-
tava estyvin. Tillaisissa olosuhteissa lddkkeiden uudelleen pakkaamisen syyni ei
voida pitdd yksinomaan kaupallisen edun tavoittelua, vaan uudelleen pakkaa-
misella tavoitellaan tosiasiallista pddsyd markkinoille.

Kansallisen tuomioistuimen tehtdvini on arvioida, onko tistid kyse.

Esitettyyn kysymykseen on niin ollen vastattava, etti lidkkeiden uudelleen
pakkaaminen siten, ettid pakkaukset korvataan toisilla, on objektiivisesti arvioi-
den vilttimitontd yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskiytinndssd tarkoitetulla
tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista tosiasiallisen padsyn kyseisille markki-
noille tai niiden merkittiville osalle on katsottava estyvin sen takia, ettd mer-
kittdvd osuus kuluttajista tuntee voimakasta vastahakoisuutta uudelleen
merkittyjid tuotteita kohtaan.

Oikeudenkdyntikulut

Yhteiséjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Belgian ja Norjan hal-
lituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida mddritd
korvattaviksi. Pidasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomio-
istuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevan asian
kisittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pddttdd
oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.
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MERCK, SHARP & DOHME

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Oberlandesgericht Wienin 5.11.1999 tekemillddn padtokselld
esittdmin kysymyksen seuraavasti:

Liadkkeiden uudelleen pakkaaminen siten, ettd pakkaukset korvataan toisilla, on
objektiivisesti arvioiden vilttdamitontd yhteis6jen tuomioistuimen oikeus-
kiytinnossd tarkoitetulla tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista tosiasiallisen
padsyn kyseisille markkinoille tai niiden merkittiville osalle on katsottava esty-
vdn sen takia, ettd merkittdvi osuus kuluttajista tuntee voimakasta vastahakoi-
suutta uudelleen merkittyja tuotteita kohtaan,

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

Julistettiin Luxemburgissa 23 pdivdnd huhtikuuta 2002.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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