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1. Nyt esilla olevassa tapauksessa Court of
Appeal (England and Wales) (Civil Division)
pyytad yhteisdjen tuomioistuimelta lisdoh-
jeita sen asiassa C-143/00, Boehringer Ingel-
heim ym. (jiljempédnd Boehringer I), anta-
man tuomion” vaikutuksesta. Kyseisessd
asiassa oli kyse olosuhteista, joissa tavara-
merkin omistaja voi vedota tavaramerkkiin
perustuviin oikeuksiinsa estddkseen sen tava-
ramerkilld varustettujen, uudelleen pakattu-
jen tuotteiden rinnakkaistuojaa pitdimaésta
tillaisia tuotteita kaupan.

2. Court of Appealin tuomiossa, joka johti
ennakkoratkaisupyynt6d koskevaan paatok-
seen, Lord Justice Jacob sanoi: "Toisinaan
minusta tuntuu, ettd juridiikassa ollaan ehka
menettimaissé todellisuudentajua tilld alalla
— tissdhdn loppujen lopuksi tarkastellaan
vain omistajan tavaramerkin kiyttéd hidnen
erinomaisessa kunnossa olevien tuotteidensa
osalta. Keskivertokuluttaja varmaankin hdm-
midstyisi siitd, miten hankalaan tilanteeseen
juridiikassa on jouduttu.”

1 - Alkuperiinen kieli: englanti.
2 — Asia C-143/00, tuomio 22.4.2002 (Kok. 2002, s. I-3759).

3. Olen samaa mieltd. Koska farmaseuttisten
tuotteiden uudelleen pakkaamista koskevaa
oikeuskdytint64d on ollut jo 30 vuoden ajan,
mielestdni pitdisi olla mahdollista kiteyttda
riittavit periaatteet, joiden avulla kansalliset
tuomioistuimet voivat soveltaa lakia jatku-
vasti toistuviin valmistajien ja rinnakkais-
tuojien vilisiin oikeudenkdynteihin. Pyrin
muotoilemaan tillaiset periaatteet tdssd rat-
kaisuehdotuksessa. Toivoisin, ettd tdméin
jalkeen kansalliset tuomioistuimet ryhtyvit
padttiviisesti soveltamaan nditd periaatteita
niille esitettyihin tosiseikkoihin pyytdmétta
endd periaatteiden hienosditéd. Jokainen
tuomari tietdd, ettd kekselidgat juristit 1oytavat
aina syitd, miksi jotakin tiettyd viittimaa
voidaan tai ei voida soveltaa heidédn asiak-
kaansa tilanteeseen. Mielesténi ei kuitenkaan
ole yhteiséjen tuomioistuimen tehtévi ratkoa
tillaisia yksityiskohtia loputtomiin. 3

3 — Voidaan todeta, etti julkisasiamies Jacobs teki samankaltaisen
huomautuksen 9 vuotta sitten asiassa C-349/95, Loendersloot,
tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. 1-6227) antamansa ratkai-
suehdotuksen 33 kohdassa, jossa hin esitti kantanaan, ettd
"yhteisGjen tuomioistuin ylittdisi — — sille [EY 234] artiklan
perusteella kuuluvan toimivallan, jos se lausuisi tuomiossaan
kaikista niistd nakokohdista, jotka liittyvat rinnakkaistuojien
mahdollisesti suorittamaan eri tuotteiden uudelleen paketoin-
tiin ja uudelleenmerkintddn. Kun yhteiséjen tuomioistuin on
vahvistanut olennaisen periaatteen tai periaatteita, kansallisten
tuomioistuinten asiana on soveltaa niitd kansallisissa oikeu-
denkéynneissd”.
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Asiaa koskevat oikeussadnnot

4. Edelld mainitussa asiassa Boehringer I
sekd julkisasiamies Jacobs ettid yhteis6jen
tuomioistuin tarkastelivat yhteisdjen tuo-
mioistuimen uudelleen pakkaamista koske-
vaa oikeuskaytintéd. En ryhdy toistamaan
tuota tarkastelua. Esitin tédssd yhteydessa
vain seuraavat seikat, jotka ovat mielestini
nyt esilli olevan asian kannalta erityisen
merkityksellisid.

5. Tdméin oikeuskiytinnon historialliset juu-
ret ovat luonnollisestikin EY 28 ja EY
30 artiklassa. Nyt esilli olevassa asiassa
esitettyjen vaatimusten osalta EY 30 artiklalla
on suuri merkitys. EY 28 artikla saa vain
vihdan huomiota. On kuitenkin muistettava,
ettd EY 30 artikla on vain poikkeus siitd EY
28 artiklaan sisdltyvistd perussddnnosti,
jonka mukaan tavaroiden on voitava liikkua
vapaasti jidsenvaltioiden vililli. Koska EY
30 artikla on poikkeus tisti perussddnnosti,
sitd on tulkittava suppeasti. *

6. Tulkitessaan EY 30 artiklaa immateriaali-
ja teollisoikeuksien kannalta yhteisdjen tuo-

4 — Asia 113/80, komissio v. Irlanti, tuomio 17.6.1981 (Kok. 1981,
s. 1625, Kok. Ep. VI, s. 149, 7 kohta).
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mioistuin kehitti jo varhaisessa vaiheessa
oikeuden ydinsisdllon kisitteen ja totesi, ettd
EY 30 artiklassa "sallitaan poikkeukset [tava-
roiden vapaasta liikkuvuudesta] ainoastaan
siind tapauksessa, ettd niiden perusteena on
kyseisen omaisuuden ydinsisaltéon liittyvien
oikeuksien suojeleminen”.® Kyseisen peri-
aatteen avulla erityyppisten immateriaalioi-
keuksien osalta voidaan madritelld ne olo-
suhteet, joissa oikeuden Lkiyttiminen on
yhteison oikeuden mukaan sallittua, vaikka
rajat ylittdvissd kaupassa téllainen oikeuden
kidyttaminen luonnostaan haittaakin vapaata
liikkuvuutta. ©

7. Yhteisdjen tuomioistuin mééritteli myds
varhaisessa vaiheessa tavaramerkkiin perus-
tuvan oikeuden ydinsislloksi sen, ettd “tava-
ramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus
tavaramerkin kiyttimiseen saatettaessa tava-
ramerkin suojaamat tuotteet ensimmdisen
kerran markkinoille”.” Tasti miéritelmasta
seurasi luontevasti oppi tavaramerkkiin
perustuvien oikeuksien sammumisesta.®
Niin ollen yhteisjen tuomioistuin totesi,
ettd “tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteis-

5 — Asia 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio 8.6.1971
(Kok. 1971, s. 487, Kok. Ep. 1, s. 577, 11 kohta). Englanninkie-
linen ilmaus "Specific subject matter” (ydinsisalto) on jokseen-
kin epéonnistunut ki&nnos ranskankielisestd kisitteesti "objet
spécifique”. Ks. mielenkiintoisen historiallisen ja kielitieteelli-
sen tarkastelun osalta Keeling, D., Intellectual Property Rights
in EU Law, 2003, 6 luku.

6 — Julkisasiamies Jacobsin asiassa C-10/89, HAG, tuomio
17.10.1990 (Kok. 1990, s. 1-3711, Kok. Ep. X, s. 543) (ns.
HAG 11 -tapaus) antaman ratkaisuehdotuksen 14 kohta.

7 — Asia 16/74, Centrafarm v. Winthrop, tuomio 31.10.1974
(Kok. 1974, s. 1183, 8 kohta).

Vastaavanlaista kehitystd on tapahtunut muidenkin immate-
riaalioikeuksien osalta: ks. alaviitteessd 5 mainittu tekijanoi-
keuteen liittyviad oikeuksia koskeva asia Deutsche Grammo-
phon; patentteja koskeva asia 15/74, Centrafarm v. Sterling
Drug, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1147, Kok. Ep. II,
s. 373) ja tekijanoikeutta koskeva asia 58/80, Dansk Supermar-
ked, tuomio 22.1.1981 (Kok. 1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13).
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markkinoilla koskevan ETA-sopimuksen
kanssa on ristiriidassa se, ettd tavaramerkin
haltija kéyttad jasenvaltion lainsddddannossd
héanelle sdddettya oikeutta kieltad kyseisessé
valtiossa sellaisen tuotteen myyminen, jonka
tavaramerkin haltija tai tdmin suostumuk-
sella joku muu on kyseistd tavaramerkkid
kéyttden saattanut markkinoille jossakin
toisessa jisenvaltiossa”.”

8. Yhteis6jen tuomioistuin kehitti tavara-
merkkiin perustuvan oikeuden ydinsisdllon
késitettd edelleen asiassa Hoffmann-La
Roche, 1° jossa todettiin, ettd “tavaramerkin
padtehtivd [on] se, ettd tavaramerkilld taa-
taan kuluttajalle tai loppukiyttijille se, ettd
kyseiselld tavaramerkilld varustetut tuotteet
ovat alkuperiltddn samoja, siten, ettd kulut-
taja tai loppukayttija voi tavaramerkin perus-
teella erottaa silld varustetun tuotteen alku-
periltddn poikkeavista tuotteista ilman
sekaannusvaaraa [ja] olla varma siitd, ettd
tuotteen sen alkuperidisessa muodossa hank-
kinut muu yritys ei ole muuttanut — -
tavaramerkilld varustettua tuotetta ennen
sen markkinoille saattamista siitd, millainen
tuote on alun perin ollut”. Tavaramerkkiin
perustuvan oikeuden ydinsisillon suojaami-
seen sisdltyy siten oikeus estdd "kaikenlainen
timén tavaramerkin kidyttiminen, joka saat-
taisi vadristdd siihen liittyvda alkuperéin
takaamista”.

9. Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden
ydinsisaltoon liittyy siis kaksi eri osatekijdd.
Ensinndkin on olemassa oikeus kiyttdd

9 — Edelld alaviitteessd 7 mainittu asia Centrafarm v. Winthrop,
tuomion 12 kohta.
10 — Asia 102/77, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep.
1V, s. 107, 7 kohta).

tavaramerkkid sen suojaamien tuotteiden
saattamiseksi markkinoille ensimmaistd ker-
taa Euroopan yhteisossd, minkd jéilkeen
kyseinen oikeus sammuu. Toiseksi on ole-
massa oikeus estdd kaikenlainen tdméin
tavaramerkin kéyttiminen, joka saattaisi
vadristad siihen liittyvdd alkuperdn takaa-
mista, mihin sisiltyy sekd sen takaaminen,
ettd tavaramerkilld varustetulla tuotteella on
tietty alkuperd, ettd sen takaaminen, ettei
tuote ole vahingoittunut.

10. Ndmi ydinoikeudet heijastuvat tavara-
merkkidirektiivissi. '’ Tamian direktiivin
5 artiklan 1 kohdassa sdddetién, ettd tavara-
merkin haltijalla on “yksinoikeus tavara-
merkkiin” ja erityisesti oikeus kieltd elinkei-
notoiminnassa sellaisen merkin kaytto, joka
on a) sama kuin tavaramerkki ja samoja
tavaroita tai palveluja varten tai b) sama tai
niin samankaltainen kuin samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva
tavaramerkki, ettd se voi aiheuttaa sekaan-
nusta. 1

11. Ilman asiaa koskevia rajoituksia tavara-
merkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a
alakohta antaisi tavaramerkin haltijalle
oikeuden estdd tavaramerkin tillaisen kayton
niiden tavaroiden osalta, joita se suojaa.
Tavaramerkkien haltijat voisivat siten estdd

11 - Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaidinnén lihentimisestd 21
pdivand joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen neuvoston
direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

12 — Koska nyt esilla oleva tapaus ei koske palveluja, rajoitan
tarkastelun tavaroihin.
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tillaisten tavaroiden tuonnin jasenvaltiosta
toiseen, jolloin EY 28 artiklassa taattu
tavaroiden vapaa liikkuvuus menettiisi mer-
kityksensi. Tama olisi kuitenkin ristiriidassa
sekd perustamissopimuksen ettd sen tavara-
merkkidirektiivissd esitetyn tavoitteen
kanssa, jonka mukaan tilli direktiivilldi on
tarkoitus “poistaa sellaiset jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddnnossd olevat erot,
jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata
liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen
vapautta sekd véaristda kilpailua yhteismark-
kinoilla”,'® ja siten taata sisimarkkinoiden
toiminta. '* Tavaramerkkidirektiivin 7 artik-
lan 1 kohdassa sdddetdén sen vuoksi, ettd
tavaramerkin haltijan oikeudessa estdd tava-
ramerkin kiytté ei ole kyse siitd, ettd
tavaramerkin haltija "saa kieltdd tavaramer-
kin kiyttdmisen niissd tavaroissa, jotka haltija
tai hdnen suostumuksellaan joku muu on
saattanut markkinoille yhteisossd ' tatd tava-
ramerkkid kéyttden”, ja kyseisessd sdannok-
sessé kiteytyy ndin ollen oppi tavaramerkkiin
perustuvien oikeuksien sammumisesta yhtei-
sOssA.

12. Vaikka tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
1 kohta on kuvattu poikkeukseksi 5 artiklan

13 - Johdanto-osan ensimmainen perustelukappale sellaisena kuin
yhteisojen tuomioistuin on sen muotoillut asiassa C-206/01,
Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-
10273, 46 kohta).

14 — Asia C-355/96, Silhouette, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. 1-
4799, 27 kohta).

15 — Euroopan talousalueesta 2 piiviné toukokuuta 1992 tehdyn
sopimuksen (EYVL 1994, L 1, s. 3) 65 artiklan 2 kohdan ja
liitteessd XVII olevan 4 kohdan mukaisesti 7 artiklan 1 kohta
on muutettu vastaamaan sopimusta niin, ettd ilmaisu "yhtei-
s6ssd” on korvattu ilmaisulla "sopimusvaltiossa”. Koska nyt
esilld oleva asia kuitenkin koskee yhteison sisdistd kauppaa,
viittaan jatkossakin 7 artiklan 1 kohdan soveltamisalaa
tarkastellessani yhteiséon enka Euroopan talousalueeseen.
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1 kohdan saannostd, '® timi ei kuitenkaan
mielestini ole ehdottoman tarkka analyysi
ndiden kahden sddnnoksen vilisestd suh-
teesta. Niitd on mielestdni parempi kuvata
niin, ettd ne tasapainottavat toisiaan. Jos
puhutaan sddnndsta ja poikkeuksesta, EY 28
ja EY 30 artiklan keskindisen suhteen hengen
mukainen tulkinta olisi ennemminkin se, ettd
5 artiklan 1 kohta, joka voi rajoittaa tuontia,
on poikkeus 7 artiklan 1 kohdasta, joka
heijastaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden
perusperiaatetta.

13. Sen sijaan tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 2 kohdassa todetaan, ettd mitd
7 artiklan 1 kohdassa siddetddn, "ei sovelleta,
jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle,
erityisesti milloin tavaroihin tehdddn muu-
toksia tai niitd huononnetaan sen jilkeen,
kun ne on laskettu liikkeelle”. Néin ollen
7 artiklan 2 kohta on selvisti poikkeus
tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperi-
aatteesta. Sitd ei siis ole tulkittava laajasti. '’
Téstd seuraa, ettd yleensa mydskaan ilmausta
“perusteltu aihe” tai varsinkaan késitetta
“tavaroihin tehddin muutoksia tai niitd
huononnetaan” ei ole tulkittava lijan laajasti.

16 — Asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004 (Kok. 2004, s.
1-11313, 34 kohta oikeuskéaytantoviittauksineen).

17 — Ks. edelld 5 kohta.
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14. Tavaramerkkidirektiivin 5-7 artiklassa '®
yhdenmukaistetaan tavaramerkkiin liittyvid
oikeuksia koskevat sddnnét ja siten madri-
tellddn tavaramerkkien haltijoiden oikeudet
yhteisossi. '” Yhteiséjen tuomioistuin on
kuitenkin jo todennut, ettd sen aiempi EY
30 artiklaa koskeva oikeuskaytint6 on oltava
perustana midriteltdessd, voiko tavaramerkin
haltija tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
2 kohdan nojalla estdd sellaisten uudelleen
pakattujen tuotteiden saattamisen markki-
noille, joihin tavaramerkki on kiinnitetty
uudelleen.** Samoja tulkintaperiaatteita
tulee soveltaa muunkinlaiseen uudelleen
pakkaamiseen, jota tavaramerkkien haltijat
voivat vastustaa. Direktiivia on tulkittava
perustamissopimuksen muodostaman lain-
sddddnnollisen kehyksen ja yhteisdjen tuo-
mioistuimen kehittdmien, edelld maéritelty-
jen ydinoikeuksien mukaisesti, 2!

15. Téstd huolimatta ei mielestdni valtta-
mittd ole hyodyksi eikd toivottavaa, ettd
yhteiséjen tuomioistuin edelleenkin antaa
tuomionsa EY 30 artiklan perusteella (saati,
ettd osapuolet ajavat asiaansa sen pohjalta).
Direktiivi on ollut voimassa vuodesta 1988.
On varmaankin jo aika siirtyd eteenpdin.

18 — Direktiivin 6 artikla koskee tavaramerkkiin kohdistuvia
rajoituksia, jotka eivit ole nyt esilld olevan asian kannalta
merkityksellisia.

19 — Edelld alaviitteessd 16 mainittu asia Peak Holding, tuomion
30 kohta oikeuskéytantoviittauksineen.

20 — 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,
41 kohta).

21 - Ks. edelld 7-9 kohta.

16. Tétd taustaa vasten voi olla hyodyllistd
muotoilla uudelleen tietyt yhteisdjen tuo-
mioistuimen edelld mainituissa yhdistetyissa
asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamaan
tuomioon ?* liittyvit toteamukset, koska ne
sdvyttavit esilld olevassa asiassa esitettyja
kysymyksia.

17. Yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers
Squibb ym. yhteisdjen tuomioistuin totesi,
ettd tavaramerkin haltija voi direktiivin
7 artiklan 2 kohdan nojalla lainmukaisesti
estdd uudelleen pakatun farmaseuttisen tuot-
teen saattamisen markkinoille, paitsi jos

1) tdmai johtaa jisenvaltioiden markkinoi-
den keinotekoiseen jakamiseen; tistd on
kyse erityisesti silloin, kun uudelleen
pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta
tuote voitaisiin saattaa markkinoille
tuontijasenvaltiossa, ja toisaalta silloin,
kun uudelleen pakkaaminen tehddin
niin, ettei tuotteen alkuperdinen laatu
muutu;

2) uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa
pakkauksessa olevan tuotteen alkupe-
riistd laatua;

22 — Mainittu edelld alaviitteessd 20.
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3) uudessa pakkauksessa selvisti ilmoite-
taan tuotteen uudelleen pakkaajan ja
tuotteen valmistajan nimet;

4) uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei
ole sellainen, etté se saattaa vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta;
pakkaus ei siis saa olla viallinen, huo-
nolaatuinen tai epdméirdinen, ja jos

5) maahantuoja ilmoittaa ennen uudelleen
pakatun tuotteen markkinoille saatta-
mista tavaramerkin haltijalle tistd ja
toimittaa tille timidn pyynnéstd nayt-
teen uudelleen pakatusta tuotteesta.

18. Kaytdn ndistd viidestd edellytyksestd,
jotka liittyvat esilld olevassa asiassa esitettyi-
hin kysymyksiin, jatkossa nimitystd BMS-
edellytykset.

19. Vaikka yhteisdjen tuomioistuin onkin
edelld mainituissa yhdistetyissd asioissa Bris-
tol-Myers Squibb ym. tulkinnut tavaramerk-
kidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan tarkoitta-

I-3402

van, ettd tavaramerkin haltija voi estdd
markkinoille saattamisen, jos edelld mainitut
kriteerit eivit tdyty, tdimé sddnnos ei mieles-
tani luo itsendistd kanneoikeutta. Kuten
yhteis6jen tuomioistuin totesi edelld maini-
tussa asiassa Silhouette,*® "vaikka direktii-
vissé jasenvaltiot kiistatta velvoitetaan pane-
maan taytintoon sddnnokset, joiden perus-
teella tavaramerkin haltijan on sen oikeuksia
loukattaessa voitava saada madrityksi kol-
mansille osapuolille kielto kayttia tavara-
merkkiéin, timé velvoite perustuu kuitenkin
direktiivin 5 artiklan eikd sen 7 artiklan
sadnnoksiin”.

20. Jos BMS-edellytykset tiivistetddn niin,
ettid ne sopivat selvisti direktiivin rakentee-
seen ja termist66n, uudelleen pakkaaminen
— tai ainakin tietynlaiset uudelleen pakkaa-
misen muodot — muodostaa tavaramerkki-
direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainitun
“perustellun aiheen”, paitsi jos i) uudelleen
pakkaaminen on tarpeen markkinoille pda-
semiseksi; i) uudelleen pakkaaminen ei voi
muuttaa pakkauksessa olevan tuotteen alku-
perdistid laatua; iii) uudessa pakkauksessa
esitetddn maahantuojan ja valmistajan nimet;
iv) uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole
sellainen, ettd se saattaisi vahingoittaa tava-
ramerkin ja sen haltijan mainetta; ja v)
maahantuoja ilmoittaa siitd tavaramerkin
haltijalle.

23 — Mainittu edelli alaviitteessd 14, tuomion 35 kohta.
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Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

21. Kantajat ovat ladkevalmistajia ja vastaajat
sellaisten laakkeiden (inhalaatiosumutteiden
tai tablettien) rinnakkaistuojia, joita yksi
kantajista valmistaa ja pitdd tavaramerkilla
varustettuna kaupan yhteisossd. Riita koskee
olosuhteita, joissa vastaajat voivat lainmukai-
sesti lisatd noihin laakkeisiin tarran?* tai
pakata ne uudelleen. >

22. Nyt esilld olevassa asiassa on esitetty
kysymykset erityisesti kahdesta menetel-
mistd, joissa tuotteet pakataan uudelleen
toisen vastaajan suunnittelemiin uusiin
ulompiin pahvipakkauksiin, joissa on sen
oma tunnus, tavaramerkki, tyyli ja ulkoasu
tai jokin niistd. Ennakkoratkaisua pyytinyt
tuomioistuin kuvaa ensimmaéistd menetel-
méd co-brandingiksi: rinnakkaistuoja kiin-
nittid alkuperdisen tavaramerkin®® uudel-

24 — Ennakkoratkaisupyynnossé tuote, johon on lisitty tarra,
madritellddn “tuotteeksi, joka on tuotu maahan toisesta
jasenvaltiosta sen alkuperdisessid sisemmissd ja ulommassa
pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisdnnyt ylimddrdisen
etiketin tuontijisenvaltion kielelld”.

25 — Ennakkoratkaisupyynnossi uudelleen pakattu tuote médritel-
l4an “tuotteeksi, joka on tuotu maahan toisesta jasenvaltiosta
sen alkuperdisessd sisemmassi pakkauksessa mutta jossa on
uusi ulompi pahvipakkaus, jonka teksti on tuontijasenvaltion
kielelld”.

26 — Tai joissakin tapauksissa tavaramerkit, jos myds valmistajan
nimi ja tunnus on rekisterdity sellaisinaan.

leen uuteen ulompaan pahvipakkaukseen.
Toista menetelmdd kansallinen tuomioistuin
kuvaa de-brandingiksi: alkuperdistid tavara-
merkkid ei kiinnitetd uuteen ulompaan
pahvipakkaukseen, vaikka se jadkin nikyviin
itse tabletteihin ja inhalaattoreihin ja mah-
dollisiin ldpipainopakkauksiin; ulommassa
pahvipakkauksessa ilmoitetaan sen sijaan
laikkeen geneerinen nimi. >’

23. Kansallisessa oikeuskdsittelyssd antamas-
saan ensimmiisessi tuomiossa “* High Court
totesi, ettd i) ”sellaisia rinnakkaistuotuja
ladkkeitd, jotka toimitetaan tarroilla varus-
tetuissa pakkauksissa, kohtaan tunnetaan
laajaa ja voimakasta vastahakoisuutta” toisin
kuin uudelleen pakattuja tuotteita kohtaan ja
ettd ii) vastaajien toimet eivit vahingoittaneet
eivitkd vaarantaneet kantajien tavaramerk-
kiin perustuvien oikeuksien “ydinsisdlt6a”:
“kantajien rekisteroityjd tavaramerkkeji on
kaikissa tapauksissa kidytetty oikein siind
mielessd, ettd niitd kdytetddn ilman harhaan-
johtamista tai vahinkoa vilittimddn toden-
mukainen viesti lihteestd ja siitd, kuka
laadusta vastaa”. High Court totesi myos,
ettd vastaajien riidanalaisten toimien ei ollut

27 — Mybs joihinkin lapipainopakkauksiin ja inhalaattoreihin on
lisitty ylimagardinen etiketti, joka ei kuitenkaan taysin peita
alkuperdisia tavaramerkkejd, eikd nyt esilld olevassa asiassa ole
ilmennyt, ettd tdhan liittyisi ongelmia.

28 — Tuomari Laddien 28.2.2000 antama tuomio [2000] 2 CMLR
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viitetty huonontavan tai milldidin muulla
tavoin vaarantavan kantajien tuotteiden laa-
tua.

24. High Court esitti yhteisojen tuomioistui-
melle useita ennakkoratkaisukysymyksii,
joissa se pyysi selvennysti yhteisdjen tuo-
mioistuimen aiemmassa oikeuskdytinndssa
kehittdmiin periaatteisiin. Kysymykset koski-
vat osittain sen periaatteen soveltamisalaa,
jonka mukaan farmaseuttisten tuotteiden
rinnakkaistuojien on saatava pakata tuotteet
uudelleen, jos se on tarpeen tuotteiden
markkinoille saattamisen mahdollistami-
seksi, ja osittain sen vaatimuksen soveltamis-
alaa, jonka mukaan rinnakkaistuojan on
ilmoitettava tavaramerkin haltijalle aikomuk-
sestaan kdyttad tavaramerkkid.

25. Edelld mainitussa asiassa Boehringer 1
yhteisdjen tuomioistuin vastasi ndihin kysy-
myksiin seuraavasti:

”1) [Tavaramerkkidirektiivin] 7 artiklan
2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tava-
ramerkin haltija voi vedota tavaramerk-
kioikeuteensa estidkseen rinnakkaistuo-
jaa pakkaamasta lddkkeitd uudelleen,
jollei tamin oikeuden kéyttiminen
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2)

3)

myétivaikuta markkinoiden keinotekoi-
seen eristimiseen jasenvaltioiden vililla.

Liadkkeiden pakkaaminen uudelleen
siten, ettd pakkaukset korvataan toisilla
pakkauksilla, on objektiivisesti arvioiden
vilttamatonta yhteisdjen tuomioistui-
men oikeuskdytdnnossa tarkoitetulla
tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista
nédiden ladkkeiden tosiasiallisen pddsyn
kyseisille markkinoille tai niiden mer-
kittiville osalle on katsottava estyvin
sen takia, ettd merkittavd osuus kulut-
tajista tuntee voimakasta vastahakoi-
suutta uudelleen merkittyja
tuotteita kohtaan.

Rinnakkaistuojan on kaikissa tapauk-
sissa tdytettdvd etukdteen tehtidvai
ilmoitusta koskeva vaatimus, jotta
hinelld on oikeus pakata tavaramerkilld
varustettuja lddkkeitd uudelleen. Jos
rinnakkaistuoja ei taytd tatd vaatimusta,
tavaramerkin haltija voi kieltid uudel-
leen pakatun tuotteen myynnin. Rinnak-
kaistuojan itsensd on ilmoitettava tava-
ramerkin haltijalle suunnitellusta uudel-
leen pakkaamisesta. Riitatapauksessa
kansallisen tuomioistuimen tehtdvini
on arvioida kaikki asian kannalta merki-
tykselliset seikat huomioon ottaen, onko
tavaramerkin haltijalla ollut kohtuulli-
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sesti aikaa reagoida uudelleen pakkaa-
mista koskevaan suunnitelmaan.”

26. Toisessa tuomiossaan?® High Court
totesi, ettd yhteis6jen tuomioistuimen tuo-
miosta seurasi kaksi toteamusta: ensinnéakin
ettd tavaramerkin haltijan oikeuksien ydin-
sisdllén vahingoittumisen on katsottava
aiheutuvan uudelleen pakkaamisesta myos
niissd tapauksissa, joissa tavaroiden laadulle
tai tavaramerkin toiminnalle alkuperin
osoituksena ei itse asiassa ollut tapahtunut
vahinkoa; ja toiseksi, ettd valttamattomyys-
edellytyksen tavoitteena ei ollut ainoastaan
mddritelld, voivatko maahantuojat ylipdatdsn
pakata tuotteet uudelleen, vaan jos ne voivat
pakata tuotteet uudelleen, myos maédritells,
millainen uudelleen pakkaaminen oli sallit-
tua, niin ettd ainoa sallittava uudelleen
pakkaamisen muoto oli sellainen, joka oli
tavaramerkin kannalta mahdollisimman
vihdn hdiritsevd. High Court totesi niin
ollen, ettd seki de-branding ettd co-branding
loukkasivat kantajien tavaramerkkeji.

27. Vastaajat valittivat Court of Appealiin.
Kantajat tekivdt samaan tuomioistuimeen
vastavalituksen High Courtin ensimmaéisessd
tuomiossa tekemistd piadtoksestd, jonka
mukaan pakkauksia, joihin on lisitty tarra,
kohtaan tunnetaan laajaa ja voimakasta
vastahakoisuutta. Court of Appeal vahvisti
kyseisen paitoksen ja totesi, etté jos rinnak-

29 — Tuomari Laddien 6.2.2003 antama tuomio [2003] EWHC 110
(Ch).

kaistuojat eivit voineet pakata tuotteita
uudelleen, niilld oli huomattava myynnin
este. Vaikka Court of Appeal ilmaisikin
madritietoisesti joitakin omia néakokanto-
jaan, se totesi High Courtin toisesta tuo-
miosta tehdyn valituksen osalta, ettei oikeus
ole tietyilts osin selvi (acte clair).*® Silld oli
edelleen epdilyja varsinkin valttamattomyy-
den kisitteen merkityksestd, todistustaakasta
ja ilmoittamatta jittdmisen seurauksista. Se
on ndin ollen esittinyt seuraavat ennakko-
ratkaisukysymykset:

"Uudelleen pakatut tuotteet

1. Kun rinnakkaistuoja pitdd tietyssd jésen-
valtiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka
on tuotu maahan toisesta jiasenvaltiosta, sen
alkuperidisessd sisemmdéssda pakkauksessa,
mutta jossa on uusi ulompi pahvipakkaus,

30 — Tétd luultavasti tukee se seikka, ettd sekd kantajat ettd
vastaajat viittivat, ettd ne olivat yhteisdjen tuomiocistuimen
"selvityksen” seurauksena joko kokonaan tai suurelta osin
voittaneet kanteen tavaramerkkid koskevilta osin.
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jonka teksti on tuontijasenvaltion kielelld
(uudelleen pakattu tuote):

a)

b)

Onko maahantuojan osoitettava, ettd
uusi pakkaus noudattaa kutakin yhdis-
tetyissd asioissa [Bristol-Myers Squibb
ym.] vahvistettua edellytystd, vai onko
tavaramerkin haltijan osoitettava, ettd
néitd edellytyksid ei ole noudatettu, vai
vaihteleeko todistustaakka edellytyk-
sesta riippuen, ja jos ndin on, niin miten
se vaihtelee?

Sovelletaanko yhdistetyissid asioissa
[Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua
ensimmaistd edellytystd, siten kuin sitd
tulkittiin yhdistetyissi asioissa [Pharma-
cia & Upjohn]®' ja asiassa [Boehringer
I], jonka mukaan on osoitettava, ettd
tuotteen uudelleen pakkaaminen on
tarpeen sen varmistamiseksi, ettd todel-
lista markkinoille pddsyd ei estetd, ai-
noastaan uudelleen pakkaamista koske-
vaan tosiseikkaan (kuten EFTAn tuo-
mioistuin katsoi asiassa E-3/02, Para-
nova vastaan Merck), vai sovelletaanko
sitd myds rinnakkaistuojan suorittaman
uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen

31 — Asia C-379/97, tuomio 12.10.1999 (Kok. 1999, s. I-6927).
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c)

d)

tapaan ja tyyliin, ja jos ndin on, niin
miten sitd sovelletaan?

Rikotaanko yhdistetyissd asioissa [Bris-
tol-Myers Squibb ym.] vahvistettua nel-
jattd edellytystd eli sitd, ettd uudelleen
pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellai-
nen, etti se saattaa vahingoittaa tavara-
merkin tai sen haltijan mainetta, ai-
noastaan siind tapauksessa, ettd pakkaus
on viallinen, huonolaatuinen tai epi-
médrdinen, vai koskeeko se kaikkea,
mikd vahingoittaa tavaramerkin mai-
netta?

Jos 1 kohdan c alakohdassa esitettyyn
kysymykseen vastataan, ettd neljatta
edellytystda rikotaan kaikella, mika
vahingoittaa tavaramerkin mainetta, ja
jos joko i) tavaramerkkii ei liitetd
uuteen ulompaan pahvipakkaukseen
(de-branding) tai ii) rinnakkaistuoja
kiayttdd uudessa ulommassa pahvipak-
kauksessa joko omaa tunnustaan, tyy-
lidgdn tai ulkoasuaan taikka muutamissa
erilaisissa tuotteissa kiytettavdad ulko-
asua (co-branding), onko katsottava,
ettd laatikkomallin tadmantyyppiset
muodot vahingoittavat tavaramerkin
mainetta, vai onko timi tosiseikkoja
koskeva kysymys, jonka tutkiminen on
kansallisen tuomioistuimen tehtava?



e)
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Jos 1 kohdan d alakohdassa esitettyyn
kysymykseen vastataan, ettd kyseessd on
tosiseikkoja koskeva kysymys, kenelld
on todistustaakka timén osalta?

Tuotteet, joihin on lisdtty tarra

2. Kun rinnakkaistuoja pitdd tietyssd jdsen-
valtiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka
on tuotu maahan toisesta jasenvaltiosta sen
alkuperiisessd sisemmissd ja ulommassa
pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on
lisannyt yliméddraisen ulkoisen etiketin tuon-
tijasenvaltion kielelld (tuote, johon on lisdtty
tarra):

a)

b)

Sovelletaanko yhdistetyissa asioissa
[Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettuja
viittd edellytystd lainkaan?

Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn
kysymykseen vastataan myontivisti,
onko maahantuojan osoitettava, ettid
pakkaus, johon on lisitty tarra, noudat-
taa kutakin yhdistetyissé asioissa [Bris-
tol-Myers Squibb ym.] vahvistettua
edellytystd, vai onko tavaramerkin halti-
jan osoitettava, ettd niita edellytyksid ei
ole noudatettu, vai vaihteleeko todistus-
taakka edellytyksesta riippuen?

c)

d)

e)

Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn
kysymykseen vastataan myontivisti,
sovelletaanko yhdistetyissd asioissa
[Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua
ensimmadistd edellytystd, siten kuin sitd
tulkittiin asiassa [Pharmacia & Upjohn]
ja asiassa [Boehringer 1], jonka mukaan
on osoitettava, ettd tuotteen uudelleen
pakkaaminen on tarpeen sen varmista-
miseksi, ettd todellista markkinoille
pédsyd el estetd, ainoastaan tarran lisaa-
misté koskevaan tosiseikkaan, vai sovel-
letaanko sitd myos rinnakkaistuojan
suorittaman tarran lisddmisen nimen-
omaiseen tapaan ja tyyliin?

Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn
kysymykseen vastataan myontivisti,
rikotaanko yhdistetyissa asioissa [Bris-
tol-Myers Squibb ym.] vahvistettua nel-
jattd edellytystd eli sitd, ettd uudelleen
pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellai-
nen, etti se saattaa vahingoittaa tavara-
merkin tai sen haltijan mainetta, ai-
noastaan siind tapauksessa, ettd pakkaus
on viallinen, huonolaatuinen tai epi-
médrdinen, vai koskeeko se kaikkea,
mikd vahingoittaa tavaramerkin mai-
netta?

Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn
kysymykseen vastataan myontivisti ja
2 kohdan d alakohdassa esitettyyn
kysymykseen vastataan, ettd neljatta
edellytystd rikotaan kaikella, miki
vahingoittaa tavaramerkin mainetta,
vahingoitetaanko tavaramerkin mai-
netta tissd tarkoituksessa, jos joko i)
ylimdédrdinen etiketti asetetaan siten,
ettd se peittdd kokonaan tai osittain
yhden tavaramerkin haltijan tavaramer-
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keistd, tai ii) ylimddrdisessd etiketissi ei
mainita, ettd kyseessd oleva tavara-
merkki on sen haltijan tavaramerkki,
tai iii) rinnakkaistuojan nimi esitetddn
isoin kirjaimin?

Ilmoitus

3. Kun rinnakkaistuoja ei ole ilmoittanut
uudelleen pakatusta tuotteesta yhdistetyissa
asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahviste-
tun viidennen edellytyksen mukaisesti ja kun
se on ndin ollen loukannut tavaramerkin
haltijan tavaramerkkia tai -merkkejd yksin-
omaan tasti syysta:

a)

b)

Onko kukin titd seuraava kyseisen
tuotteen maahantuonti tavaramerkin
loukkaus, vai loukkaako maahantuoja
tavaramerkkid ainoastaan siihen saakka,
kunnes tavaramerkin haltija on tietoi-
nen tuotteesta ja sovellettava ilmoitus-
aika on pdittynyt?

Onko tavaramerkin haltijalla oikeus
vaatia rahallista korvausta (eli vahin-
gonkorvausta tavaramerkin loukkauk-
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c)

d)

sesta tai kaiken loukkauksella saadun
voiton luovuttamista) maahantuojan
loukkauksen vuoksi samalla perusteella
kuin siind tapauksessa, etti tavarat
olisivat olleet vddrennettyji?

Onko rahallista korvausta tavaramerkin
haltijalle téllaisen loukkauksen vuoksi
myonnettdessd sovellettava suhteelli-
suusperiaatetta?

Jos suhteellisuusperiaatetta ei sovelleta,
milld perusteella tillaista korvausta on
arvioitava ottaen huomioon, ettd tava-
ramerkin haltija saattoi kyseessd olevat
tuotteet markkinoille Euroopan talous-
alueella tai suostui tihén?”

28. Kirjallisia huomautuksia ovat esittdneet
kantajat, vastaajat ja komissio, joista kaikki
olivat edustettuina istunnossa.
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Sovelletaanko yhdistetyissid asioissa Bris-
tol-Myers Squibb ym. vahvistettuja viittid
edellytystd tuotteisiin, joihin on lisitty
tarra?

29. Kuten komissio toteaa, jos tdhidn kysy-
mykseen > vastataan myéntavisti, 2 kohdan
b—e alakohdan kysymykset voidaan tosi-
asiassa yhdistdd 1 kohdan a-d alakohdan
kysymyksiin. Jos siihen vastataan kieltdvésti,
2 kohdan b-e alakohdan kysymyksiin ei
tarvitse vastata. Sen vuoksi on jirkevia
tarkastella ensiksi 2 kohdan a alakohdan
kysymystd.

30. High Court oli tulkinnut toisessa tuo-
miossaan yhteiséjen tuomioistuimen edelld
mainitussa asiassa Boehringer I antaman
tuomion rajoittuneen vain uudelleen pakkaa-
miseen silld perusteella, ettd vain uudelleen
pakkaaminen oli luonnostaan haitallista tava-
ramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisal-
l6lle. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomiois-
tuin on samaa mieltd siité, ettd ylimddrdisen
tarran lisddminen tuotteeseen ei vahingoita
kantajien tai niiden tavaramerkkien mai-
netta.

31. Kantajat ja komissio viittavit yhteiséjen
tuomioistuimen vahvistaneen, ettdi BMS-

32 — Edelld ennakkoratkaisukysymysten 2 kohdan a alakohta.

edellytyksid sovelletaan pakkauksiin, joihin
on lisitty tarra,>? Vastaajat viittivit, ettd
yhteiséien tuomioistuimen oikeuskaytan-
nosti>* seuraa, etti BMS-edellytyksid ei
sovelleta tarran lisddmiseen.

32. Kuten vastaajat oikeutetusti toteavat,
aiemmat tapaukset koskivat erityyppisid
uudelleen pakkaamisia. Farmaseuttisten
tuotteiden osalta tarran lisddminen tuottei-
siin tuli yhteisojen tuomioistuimen tarkas-
teltavaksi vasta edelli mainitussa asiassa
Boehringer I, mutta siindkéddn se ei — toisin
kuin kantajat viittivit — ollut keskeinen

kysymys.

33. Oikeuskiytinto ja sen taustalla vaikutta-
vat periaatteet tukevat mielestini paremmin
vastaajien kuin kantajien ja komission naké-
kantaa.

33 — Edelli alaviitteessd 20 mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers
Squibb ym., tuomion 55 kohta; yhdistetyt asiat C-71/94,
C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996
(Kok. 1996, s. 1-3603); edelld alaviitteessi 3 mainittu asia
Loendersloot, tuomion 27 kohta ja asia Boehringer 1.

34 — Edella alaviitteessa 10 mainittu asia Hoffmann-La Roche; asia
1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981 (Kok. 1981, s. 2913, Kok. Ep. VI,
s. 243); edell4 alaviitteessd 20 mainitut yhdistetyt asiat Bristol-
Myers Squibb ym.; edelli alaviitteessa 31 mainittu asia
Pharmacia & Upjohn; edelld alaviitteessd 3 mainittu asia
Loendersloot ja asia Boehringer L
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34. YhteisGjen tuomioistuin totesi yhdiste-
tyissd asioissa Bristol-Myers Squibb ym.
antamassaan tuomiossa seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija voi estdd tuotteen
pakkaamisen uuteen ulompaan pakkaukseen
silloin, kun maahantuoja pakkaa tuotteet,
jotka voidaan saattaa tuontijisenvaltiossa
markkinoille, siten ettd se kiinnittdd alkupe-
riiseen ulompaan tai sisempidin pakkauk-
seen uuden etiketin tuontijasenvaltion kie-
lella — —.”3°

35. Yhteisojen tuomioistuin totesi vastaa-
vasti edelld mainitussa asiassa Loendersloot
antamassaan tuomiossa seuraavaa:

"Uudelleenmerkintdd suorittavan henkilon
on kéytettavda sellaisia rinnakkaiskaupan
mahdollistavia keinoja, joilla puututaan mah-
dollisimman vdhén tavaramerkkiin perus-
tuvan oikeuden ydinsisdlt66n. Nain ollen
silloin, kun alkuperiisissd etiketeissid olevat
merkinnét ovat sindnsd mairdjasenvaltiossa
voimassa olevien tuotteiden merkintdd kos-
kevien sellaisten sdantdjen mukaisia, joiden
perusteella niihin on kuitenkin lisdttiva

35 — Tuomion 55 kohta.
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tdydentivid tietoja, ei ole tarpeen poistaa ja
uudelleen kiinnittdd tai korvata alkuperiisid
etiketteji, silld kysymyksessd oleviin pulloi-
hin kiinnitettivd pelkki tarra, jossa maini-
taan lisatiedot, voi riittaa.” >

36. Vaikka ndissé yhteisdjen tuomioistuimen
toteamuksissa ei suoranaisesti vastatakaan
kysymykseen, tarkoittaako uusien etikettien
kiinnittiminen “uudelleen pakkaamista”
yhteiséjen tuomioistuimen EY 30 artiklaa
koskevan oikeuskéytinnon yhteydessi, niissd
viitataan vahvasti siihen, ettd tavaramerkin
haltija ei voi estdd tarrojen lisddamistd. Niin
ollen kyseisissd toteamuksissa viitataan loo-
gisesti siihen, ettd tarrojen kiinnittdminen ei
tarkoita uudelleen pakkaamista.

37. On totta, ettd asiaa Loendersloot edelti-
neessi asiassa Phytheron®” yhteissjen tuo-
mioistuin totesi, ettd “pelkistadn sitd, ettd
tuotteen etikettiin [on lisitty joitakin mai-
nintoja tuontijisenvaltion lainsdddanndssa
asetettujen vaatimusten tdyttimiseksi], ei
voida pitaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
2 kohdassa tarkoitettuna perusteltuna
aiheena, paitsi jos pakkausmerkinnéista on
poistettu joitakin tirkeitd tietoja tai jos niissd
on mainittu epétarkkoja tietoja tai kiytetty
sellaisia ilmauksia, jotka voivat vahingoittaa
tavaramerkin tai sen haltijan mainetta (ks.

36 — Tuomion 46 kohta.
37 — Asia C-352/95, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. 1-1729).
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em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb

ym., tuomion 65, 75 ja 76 kohta)”. **

38. Edella esitetyssd katkelmassa olevasta
viittauksesta yhdistetyissd asioissa Bristol-
Myers Squibb ym. annettuun tuomioon
ilmenee, ettd tietoihin liittyvd varoitus on
viittaus toiseen BMS-edellytykseen, jonka
mukaan uudelleen pakkaaminen ei saa
muuttaa tuotteen alkuperdistd laatua. Niin
yllattavilta kuin se voikin vaikuttaa, yhtei-
sojen tuomioistuin ilmaisi yhdistetyissi
asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamas-
saan tuomiossa kannan, jonka mukaan far-
maseuttisten tuotteiden osalta riittimatto-
mien tietojen antaminen voi “episuorasti
muuttaa” tuotteen alkuperdistd laatua; se,
muuttaako se sitd, on tosiseikkoja koskeva
kysymys, jonka tutkiminen on kansallisen
tuomioistuimen tehtivi. > Asiassa Phythe-
ron annettu tuomio viittaa néin ollen siihen,
ettid tarran lisddmiseen sovelletaan toista ja
neljatta BMS-edellytystd (ei vahinkoa mai-
neelle). Itse yhdistetyissi asioissa Bristol-
Myers Squibb ym. hyviksyttiin kuitenkin se,
ettd tarran lisddminen sisempddn pakkauk-
seen ei rikkonut toista edellytysti.*® Niin
ollen voitaisiin sitikin suuremmalla syylld
ajatella, ettd tarran lisdaminen wulompaan
pakkaukseen, kuten vastaajat ovat nyt esilld
olevassa asiassa tehneet, ei rikkoisi tdtd
edellytysta. Lisdksi asia Phytheron ei koske-
nut farmaseuttisia tuotteita. Néin ollen en ole

38 — Tuomion 23 kohta.
39 — Ks. tuomion 65 ja 66 kohta.
40 — Ks. tuomion 64 kohta.

taipuvainen pitimdén asiaa Phytheron perus-
teena sille viitteelle, ettd toista BMS-edelly-
tystd sovelletaan tarran lisddmiseen.

39. Kun otetaan huomioon viimeaikaisessa
oikeuskdytinndssd esiintyvit ristiriitaisuudet
(joita kuvaa se seikka, ettd niin kantajat kuin
vastaajatkin vetoavat asiaan Loendersloot ja
asiaan Boehringer I), vastauksen tiytyy
mielestdni 16ytyd viittaamalla perusperiaat-
teisiin.

40. BMS-edellytysten alkuperiisessa lah-
teessd, asiassa Hoffmann-La Roche,*' viita-
taan tavaramerkin haltijan oikeuteen estdd
kaikenlainen timin tavaramerkin kiyttimi-
nen, joka saattaisi védristad siihen liittyvda
alkuperin takaamista. ** Riippumatta siit4,
millainen historiallinen lahestymistapa yhtei-
sojen tuomioistuimella on ollut niihin riskei-
hin, joita ulomman pakkauksen korvaami-
seen toisella pakkauksella liittyy, nyt esilld
olevassa asiassa tarkasteltavana oleva tarran
lisidminen ei mielestini tarkoita tavaramer-
kin tallaista kayttod. Tavaramerkki liitetddn
aitoihin tuotteisiin ilman sellaista riskié, ettd
itse tuotteen alkuperiinen laatu muuttuisi.
Tatd kasitystd tukevat High Courtin tekemét
tosiseikkoja koskevat toteamukset, jotka
ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin vah-
visti. Jos ei ole sitd riskid, etti alkuperddn
liittyvd takaaminen vidristyy, kuten on
asianlaita silloin, kun alkuperdiseen ulom-
paan pakkaukseen lisdtidn ylimddrdinen

41 — Mainittu edelld alaviitteessa 10.
42 — Tuomion 7 kohta.

I-3411



JULKISASIAMIES SHARPSTONIN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-348/04

ulkoinen etiketti alkuperdisen sisemmin
pakkauksen pysyessi ennallaan,”® BMS-
edellytyksia ei mielestini sovelleta.

41. Rinnakkaistuonnin osalta tédllainen
lahestymistapa heijastaa mielestani parhaiten
tarkoituksenmukaista tasapainoa perusta-
missopimuksen mukaisen tavaroiden vapaata
liikkuvuutta koskevan periaatteen, joka on
ensisijainen, ja tavaramerkkien haltijoiden
oikeuksien vililla. Jos ei ole sitd riskig, ettd
alkuperddn liittyvd takaaminen, sellaisena
kuin yhteis6jen tuomioistuin on sen méari-
tellyt, voi védristyd, tavaroiden vapaa liikku-
vuus on asetettava etusijalle. Jos taas tavara-
merkin haltija voi tosiseikkojen perusteella
osoittaa, ettd tarran lisidminen vadristad ndin
tulkittua alkuperddn liittyvdda takaamista,
hinen oikeutensa voidaan asettaa etusijalle
poikkeuksena tavaroiden vapaan liikkuvuu-
den periaatteesta. Timi seuraa tavaramerk-
kiin liittyvid ydinoikeuksia ja tavaramerkkiin
perustuvien oikeuksien ydinsisiltéd koske-
vista yhteisdjen tuomioistuimen maédéritel-
mista.

42. Nidin ollen katson 2 kohdan
a alakohdassa olevan kysymyksen osalta, etti
BMS-edellytyksid ei sovelleta, kun rinnak-
kaistuoja pitdd yhdessi jasenvaltiossa kaupan
farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maa-
han toisesta jasenvaltiosta, sen alkuperiisessa
sisemmaissd ja ulommassa pakkauksessa,

43 — Kuten kysymyksen sanamuodon mukaan oletetaan.
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johon rinnakkaistuoja on lisdnnyt ylimaérai-
sen ulkoisen etiketin tuontijdsenvaltion kie-
lelld. Tami péadtelmd huomioon ottaen
2 kohdan b-e alakohdassa oleviin kysymyk-
siin ei ole tarpeen vastata.

Sovelletaanko vaatimusta uudelleen pak-
kaamisen vilttimittomyydesti ainoastaan
uudelleen pakkaamista koskevaan tosi-
seikkaan vai uudelleen pakkaamisen
nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, ja jos
nain on, niin miten siti sovelletaan?

43. Timi kysymys** nousee esille, koska
toisessa tuomiossaan High Court totesi, ettid
valttamattomyysedellytystd sovelletaan sekd
uudelleen pakkaamiseen sindnsid etti myos
uudelleen pakkaamisen tapaa koskeviin yksi-
tyiskohtiin. Niin ollen se totesi, ettd uudel-
leen pakkaamisen on oltava tavaramerkin
kannalta mahdollisimman vdhin hiiritseva.
Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin on
tdmén nidkemyksen osalta eri mielté.

44. Kantajat, jotka viittaavat jilleen asiaan
Boehringer 1 ja asiaan Loendersloot, *° viit-

44 — Kysymys, joka esitetddn 1 kohdan b alakohdassa. (Kysymysts,
joka esitetddn 1 kohdan a alakohdassa, tarkastellaan jiljem-
pina 81-99 kohdassa.)

45 — Mainittu edelld alaviitteessa 3, tuomion 46 kohta.
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tivit, ettd valttimittomyysvaatimusta sovel-
letaan uudelleen pakkaamisen nimenomai-
seen tapaan ja tyyliin. *® Vastaajat ja komis-
sio, jotka my®0s viittaavat niihin asioihin, ovat
pdinvastaista mieltd.

45. Vilttimattomyyttd koskeva kysymys on
tullut esille, koska High Courtin kannan
mukaan yhteisdjen tuomioistuimen uudel-
leen pakkaamista koskeva oikeuskiytanto luo
"kumoamattoman juridisen fiktion”, jonka
mukaan silloinkin, kun (kuten péadasian
kasittelyssd on todettu) kyseessi oleva uudel-
leen pakkaaminen ei heikentényt eikd voinut
heikentdd tavaroiden laatua, eikd silli ollut
tosiasiallista kielteistd vaikutusta tavaramer-
kin toimintaan alkuperdn osoituksena, on
oletettava, ettd ydinsiséllolle on koitunut
vahinkoa tai haittaa. Tamd viite seuraa
yhteisdjen tuomioistuimen asiassa Boehrin-
ger 1 esittdmiéstd toteamuksesta, jonka
mukaan “juuri tavaramerkilla varustettujen
ladkkeiden pelkkd uudelleen pakkaaminen
vahingoittaa tavaramerkin ydinsisaltod
ilman, ettd olisi tarpeen tdssd yhteydessd
arvioida, mitd konkreettisia seurauksia rin-
nakkaistuojan suorittamalla uudelleen pak-
kaamisella on”. *’

46 — Kannattanee korostaa, etti kysymys rajoittuu ulompaan
pakkaukseen tehtdviin muutoksiin. Tésta syystd kantajien
yritys (jota komissio kuvaili suullisessa ksittelyssid "suoraan
sanoen typeréksi”) verrata nyt esilld olevaa asiaa merkki-
autojen pitdmiseen kaupan Kiinassa ei mielestini vaikuta
erityisen hyddylliselta. Itse asiassa esimerkki autojen pitami-
sestd kaupan pikemminkin heikentd4 kantajien esittimii
perusteluja, koska autokauppiaathan usein harjoittavat co-
brandingia esimerkiksi huolehtimalla siit4, ettd niiden nimi
nakyy rekisterikilvessi tai muualla autossa.

47 - Tuomion 30 kohta.

46. Tamd toteamus on itse asiassa
mukaelma siitd, mitd todettiin asiassa Hoff-
mann-La Roche.*® Kaikella kunnioituksella
en ole vakuuttunut siitd, ettd tuo tiivistetty
toteamus on tdysin oikea. YhteisGjen tuo-
mioistuinhan tosiasiassa totesi asiassa Hoff-
mann-La Roche antamassaan tuomiossa, etté
alkuperin takaaminen mahdollistaa sen, ettd
kuluttaja voi olla varma siitd, ettd tuotteen
sen alkuperiisessd muodossa hankkinut muu
yritys ei ole ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta muuttanut tavaramerkilld
varustettua tuotetta ’siitd, millainen tuote
on alun perin ollut”.*® Tama viittaa siihen,
ettd uudelleen pakkaamisen nimenomainen
tapa ja tyyli, joka vaikuttaa vain ulompaan
pakkaukseen, ei vadristdisi alkuperéin liitty-
viad takaamista.

47. Lisaksi, kuten olen edelld jo todennut, *°

kdsitettd "tavaroihin tehdddn muutoksia tai
niitd huononnetaan” (tavaramerkkidirektii-
vin 7 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jossa
heijastuvat asiassa Hoffmann-La Roche mai-
nitut edellytykset), ei mielestini ole tulkittava
lagjasti.

48. Myos valmisteluasiakirjoissa® viitataan

sithen, ettd alun perin komission tavoitteena

48 — Mainittu edelld alaviitteessi 10.

49 — Tuomion 7 kohta. Témén jilkeen (9-12 kohdassa) yhteisojen
tuomioistuin kehitteli lihestymistapaa, josta on sittemmin
tullut valttaméattomyysvaatimus, ja kasitteli lyhyesti edellytyk-
sid, jotka tunnetaan nykyisin muina BMS-edellytyksina.

50 — Edelld 13 kohta.

51 — Ks. jasenvaltioiden tavaramerkkilainsi4ddannon lahentimisesta
annettavaa ensimméistd neuvoston direktiivia koskeva ehdo-
tus (KOM(80) 635 lopullinen, 19.11.1980), 6 artiklan kom-
mentaari.
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oli, ettd vilttimattomyysvaatimusta sovelle-
taan uudelleen pakkaamista koskevaan tosi-
seikkaan; ja ettd komissio halusi antaa
rinnakkaistuojalle tietyssi médrin vapauden
paittdd, milldi nimenomaisella tavalla se
suorittaa uudelleen pakkaamisen, kunhan
kyseinen rinnakkaistuoja noudattaa asiassa
Hoffmann-La Roche maérittyjd vaatimuk-
sia.>> Mikaan ei viittaa sithen, etti timi
tavoite olisi jadnyt lainsddddntoprosessissa
toteutumatta.

49. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
ja vastaajat vaittdvat, ettd EFTAn tuomiois-
tuimen asiassa Paranova vastaan Merck *®
antama tuomio tukee sitd kantaa, jonka
mukaan valttimattomyysvaatimusta sovelle-
taan ainoastaan uudelleen pakkaamista kos-
kevaan tosiseikkaan eikd uudelleen pakkaa-
misen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin. En
ole vakuuttunut siitd, ettd tuomio on aivan
niin yksiselitteinen kuin on esitetty. Silld on
kuitenkin asian kannalta merkityst4.

50. Kyseisessa asiassa EFTAn tuomioistui-
melta kysyttiin muun muassa, sovelletaanko
vilttaimattomyyskriteerid, jota yhteiséjen
tuomioistuin oli soveltanut tulkitessaan tava-
ramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuja “perusteltuja aiheita”, myos
pakkauksen designiin, vai oliko pakkauksen

52 — Vrt. edelld alaviitteessd 34 mainittu asia Pfizer, jossa rinnak-
Lkaistuoja noudatti Hoffmann-La Roche -vaatimuksia kirjai-
mellisesti, ja yhteisdjen tuomioistuin tuki sen lihestymistapaa.

53 — Asia E-3/02, tuomio 8.7.2003, ETMR 2004, s. 1.
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designia arvioitava ainoastaan sen edellytyk-
sen perusteella, ettd uudelleen pakkaaminen
ei saa vaikuttaa kielteisesti tavaramerkin
haltijan tai tavaramerkin maineeseen.

51. EFTAn tuomioistuin tarkasteli yhtei-
s6jen tuomioistuimen oikeuskdytintod ja
erityisesti BMS-edellytyksid. Se katsoi, ettd
ensimmadisen edellytyksen perusteella
“todennetaan, onko rinnakkaistuojalla oikeus
pakata tuote uudelleen ja kiinnittdd siihen
uudelleen valmistajan tavaramerkki, kun taas
muilla kriteereilld médritellddan edellytykset,
joilla tdtd oikeutta voidaan kiyttdd tavara-
merkin haltijan oikeutettujen etujen suojaa-
miseksi”. EFTAn tuomioistuin viittasi yhdis-
tettyihin asioihin Bristol-Myers Squibb ym.,
asiaan Merck Sharpe & Dohme,* asiaan
Boehrin§er I ja asiaan Pharmacia &
Upjohn > ja totesi, ettd “rinnakkaistuonnin
ja uudelleen pakkaamisen salliminen ovat
keinoja, joilla pyritddn turvaamaan tavaroi-
den vapaa liikkuvuus. — — Rinnakkaistuojan
oikeus pakata tuote uudelleen on toisin
sanoen perusteltu, koska se auttaa huomat-
tavalta osin estaimdin ETA-markkinoiden
jakautumisen kansallisten rajojen mukaan.
Juuri titd taustaa vasten yhteisjen tuomiois-
tuin [on] ottanut kdyttoon toimenpiteiden
vilttiméttomyyttd koskevan edellytyksen
— —. Siitd seuraa, ettd timi [edellytys] on
merkityksellinen sen oikeuden toteamisen

54 — Asia C-443/99, tuomio 23.4.2002 (Kok. 2002, s. I-3703).
55 — Mainittu edelli alaviitteessa 31.
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kannalta, ettd rinnakkaistuoja voi pakata
tuotteen uudelleen, kun tavaramerkin halti-
jan toiminta ja tosiasialliset tai juridiset
kaupan esteet estavit tosiasiallisen padsyn
tuontijisenvaltion markkinoille. Jos - -
oikeudesta pakata tuote uudelleen ei ole
epiilystd ja jos rinnakkaistuoja on titd
oikeutta kiyttimilld saanut tosiasiallisen
pddsyn markkinoille, vélttiméttomyysvaati-
mus ei voi olla ratkaiseva tulkittaessa direk-
tiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainittua kési-
tettd ’'perustellut aiheet’. — — Se, ettd
vilttamédttdmyysvaatimus kohdistettaisiin
rinnakkaistuojan kéyttaytymiseen markki-
noilla sen jidlkeen, kun se on pééssyt
markkinoille, ja varsinkin sen tuotteen ulko-
nikod koskevaan strategiaan, kuten mainon-
taan tai pakkauksen designiin, tarkoittaisi
tavaroiden vapaan liikkuvauden suhteetonta
rajoittamista”. >

52. Tami perustelu on mielestini oikea.
Myos BMS-edellytykset (kuten myos asiassa
Hoffmann-La Roche esitetyt alkuperiiset
edellytykset) soveltuvat tihédn tarkasteluun.
Sita tukee lisdksi yhteisdjen tuomioistuimen
asiassa Pharmacia & Upjohn®” omaksuma
lahestymistapa, jonka mukaan “vilttimatts-
myysedellytys tayttyy, jos — — tuontijisenval-
tion lainsdddanto tai sielld vallitseva kdytanto
estivat kyseisen tuotteen markkinoinnin
timén jdsenvaltion markkinoilla”.

56 — Tuomion 41-45 kohta.

57 — Mainittu edelld alaviitteessi 31, tuomion 43 kohta. Vaikka
lainattu tekstikohta viittaakin tavaramerkin poistamiseen ja
korvaamiseen pikemminkin kuin uudelleen pakkaamiseen
yleensd, kyseisen tuomion 37-39 kohdasta ilmenee, ettd
yhteisgjen tuomioistuin katsoo, ettd niitd kahta tilannetta
koskevat samat periaatteet.

53. Esillid olevassa asiassa on viitetty, >® etti
EFTAn tuomioistuimen tuomiossa painote-
taan lilan vdhdn “tavaramerkin haltijan
oikeutta esittdd tavaramerkkinsd haluamal-
laan tavalla” ja ettd timin vuoksi se ei ole
voimassa olevaa oikeutta. Tavaramerkin hal-
tijalla on tietenkin tdllainen oikeus. Se
kuitenkin sammuu, kun tavaramerkin haltija
tai hdnen suostumuksellaan joku muu on
saattanut tuotteet markkinoille yhteisossa.
Téstd on kyse oikeuden sammumista koske-
vassa sddnndssd, jolla pyritddn takaamaan,
ettd immateriaalioikeuksia ei kidyteta esté-
méidn tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Sen
syrjayttimiseen vaaditaan mielestini hyvin
painavia syita.

54. Sitd kisitystd vastaan, jonka mukaan
vilttamattomyysedellytysta on sovellettava
uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen
tapaan ja tyyliin, on olemassa myds erittdin
vakuuttava kiytinnéllinen argumentti (joka
on mielestini véhintddn yhtd tirked kuin lain
kasitteellinen yhdenmukaisuus). Téllainen
tulkinta asettaisi sietimdttdmin taakan kan-
sallisille tuomioistuimille, koska ne joutuisi-
vat tekemiidn lukuisia pddtoksid toisarvoi-
sista mallia ja vérid koskevista yksityiskoh-
dista, jotka eivdt ymmairrettavisti kuulu
niiden vastuualueeseen.

55. Niin ollen katson, ettid vaatimusta uudel-
leen pakkaamisen vilttiméattémyydestd

58 — Eli Lillyn, joka on yksi kantajista, toimesta.
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sovelletaan ainoastaan uudelleen pakkaa-
mista koskevaan tosiseikkaan eikd uudelleen
pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyy-
liin.

Rikotaanko neljitti BMS-edellytysti aino-
astaan siind tapauksessa, etti pakkaus on
viallinen, huonolaatuinen tai epimiirii-
nen, vai koskeeko kyseinen edellytys kaik-
kea, miki vahingoittaa tavaramerkin mai-
netta?

56. Neljagnnen BMS-edellytyksen mukaan
"uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole
sellainen, ettd se saattaa vahingoittaa tavara-
merkin ja sen haltijan mainetta; pakkaus ei
siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai
epdmaddrdinen”.

57. Tami kysymys > nousi esille vastaajien
viitteestd, jonka mukaan neljis BMS-edelly-
tys rajoittuu huonolaatuiseen pakkaukseen.
Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin on
eri mieltd, ja se katsoo, ettd kaikki, mika
vahingoittaa tavaramerkin mainetta, tarkoit-

59 — Ennakkoratkaisukysymyksen 1 kohdan c alakohta.
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taa timén edellytyksen rikkomista, mutta
oletettavasti se katsoi, ettd asiasta jaa epdilys.

58. Olen samaa mieltd kantajien ja komis-
sion kanssa siitd, ettd neljatta BMS-edelly-
tystd ei ole syytd rajoittaa tapauksiin, joissa
pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai
epdmiddrdinen. Asiassa BMS annetun tuo-
mion 75-77 kohdasta ilmenee, ettd yhtei-
sbjen tuomioistuin viittasi tédllaisiin pakkauk-
siin esimerkkeind farmaseuttisten tuotteiden
“riittdmattomistd ulkoasusta”, joka voi
vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

59. Yhteis6jen tuomioistuin on lisiksi asian
BMS jilkeen esittinyt maineen vahingoittu-
misesta muitakin esimerkkejd, jotka voivat
lahtokohtaisesti muodostaa tavaramerkkidi-
rektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
"perustellun aiheen”, jonka perusteella tava-
ramerkin haltija voi vastustaa sellaisten
tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle,
jotka hin itse tai hinen suostumuksellaan
joku muu on saattanut markkinoille yhtei-
sossd. ®® Siten asiassa Dior®' yhteisojen
tuomioistuin totesi yleisesti, etti tavaramer-

60 — Kyseisestd sanamuodosta huolimatta tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 2 kohdassa ei sininsi mydnnetd kanneoikeutta.
Tavaramerkin haltijan, joka haluaa vastustaa oikeuden louk-
kausta, tulee edelleenkin vedota direktiivin 5 artiklan 1 koh-
taan: ks. edelld 19 kohta.

61 — Asia C-337/95, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013, 43 ja
46 kohta).
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kin maineen vahingoittuminen voi olla
perusteltu aihe, ja totesi erityisesti, ettd
tavaramerkin kdyttiminen mainonnassa,
joka vahingoitti vakavasti tavaramerkin mai-
netta, saattoi olla perusteltu aihe. Asiassa
BMW ®? yhteisGjen tuomioistuin totesi, etti
perusteltu aihe voi olla tavaramerkin kiyttd-
minen jidlleenmyyjdn mainonnassa silld
tavoin, ettd sen perusteella voi syntyd mieli-
kuva siitd, ettd jilleenmyyjin ja tavaramerkin
haltijan vililla on liikesuhde.

60. Vastaajat eivit mielestini kisittele titd
oikeuskaytantod vakuuttavasti. Ne vetoavat
neljinnessd BMS-edellytyksessd olevaan
sanaan "thus” ("siis”), ®® joka viittaa vastaajien
mukaan siihen, ettd neljitta edellytystd riko-
taan vain siind tapauksessa, ettd pakkaus on
viallinen, huonolaatuinen tai epiméiriinen.
Sana “thus” on kyseiselle tulkinnalle vaaralli-
sen hauras peruste. Se voisi joka tapauksessa
tarkoittaa yhtd hyvin "esimerkiksi”, jolloin se
tukisi painvastaista kantaa.

61. Niin ollen katson, etti neljis BMS-
edellytys ei rajoitu tapauksiin, joissa pakkaus

62 — Asia C-63/97, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. 1-905,
51 kohta).

63 — "Ainsi” ranskankielisessd toisinnossa.

on viallinen, huonolaatuinen tai epdmairii-
nen: kyse on siitd, onko olemassa vakava
vaara, ettd tavaramerkin maine vahingoittuu.

Vahingoittavatko tietyt (erityiset) uudel-
leen pakkaamisen menetelmit viistimitti
tavaramerkin mainetta, vai onko maineen
vahingoittuminen tosiseikkoja koskeva

kysymys?

62. Talli kysymykselli ®* kansallinen tuo-
mioistuin tiedustelee, vahingoitetaanko tava-
ramerkin mainetta viistimatti, jos i) tavara-
merkkid ei liitetd uuteen ulompaan pahvi-
pakkaukseen (de-branding) tai ii) jos rinnak-
kaistuoja kiyttdd uudessa ulommassa
pahvipakkauksessa joko omaa tunnustaan,
tyyliddn tai ulkoasuaan taikka muutamissa
erilaisissa tuotteissa kidytettdvda ulkoasua
(co-branding), vai onko maineen vahingoit-
tuminen tosiseikkoja koskeva kysymys.

63. Kuten edelld on selitetty, High Court
katsoi toisessa tuomiossaan, ettd kaikenlaisen
uudelleen pakkaamisen on katsottava vahin-

64 — Ennakkoratkaisukysymysten 1 kohdan d alakohta.
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goittavan tavaramerkin mainetta. Ennakko-
ratkaisua pyytinyt tuomioistuin on eri
mieltd. Se toteaa, ettd joissakin tapauksissa
co-branding voi aiheuttaa tillaista vahinkoa
esimerkiksi, jos siitd saa sen kisityksen, ettd
tallaisen co-brandin haltija on tuotteen
valmistaja tai ettd maahantuoja ja valmistaja
ovat jonkinlainen yhteisyritys. Tastd ei kui-
tenkaan ole kyse esilli olevassa asiassa.
Myoskddn de-brandingin osalta ennakkorat-
kaisua pyytinyt tuomioistuin ei katso mai-
neen voivan vahingoittua: tavaramerkin hal-
tijalla ei ole sellaista oikeutta, jonka mukaan
jalleenmyyjien olisi sailytettdva tuotteessa
tavaramerkin haltijan tavaramerkki.

64. Kantajat viittavit, ettd sekd de-branding
ettd co-branding vahingoittavat molemmat
luonnostaan tavaramerkin mainetta. Vastaa-
jat viittivit, ettd de-branding ei ole lainkaan
oikeuden loukkaus, koska siind tavaramerk-
kid ei “kaytetd” tavaramerkkidirektiivin
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Co-brandingin osalta asiassa BMS ei ollut
viittausta siihen, ettd rinnakkaistuojan pak-
kauksessa kayttdmd oma tyyli voisi vahin-
goittaa tavaramerkin mainetta. ®> Komissio
vaittad, ettd vaikka kukin néistd seikoista voi
lahtokohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin
mainetta, kansallisen tuomioistuimen on

65 — Ks. myos edelld alaviitteessd 34 mainittu asia Pfizer.
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arvioitava tosiasioita yksityiskohtaisesti
jokaisen seikan osalta sen médrittelemiseksi,
vahingoittaako se sité tosiasiallisesti.

65. Olen samaa mieltd komission kanssa. On
selvdd (ks. edella 58 ja 59 kohta), ettd
sekd tavaramerkin riittiméton ulkoasu ettd
virheellinen viittaus liikesuhteeseen tavara-
merkin haltijan kanssa voivat lahtokohtai-
sesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta
(vaikka asian Dior perusteella on myds
selvdd, ettd vain maineen vakava vahingoit-
tuminen muodostaa tavaramerkkidirektiivin
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun
aiheen). ®® Yhteiséjen tuomioistuin vahvisti
asiassa BMW, etti se, voiko mainonnan
perusteella syntyd mielikuva siitd, ettd jil-
leenmyyjén ja tavaramerkin haltijan valilld on
liikkesuhde, on tosiseikkoja koskeva kysymys,
jonka tutkiminen kutakin tapausta koskevien
seikkojen perusteella on kansallisen tuo-
mioistuimen tehtivi. ®” Samaa logiikkaa on
mielestdni sovellettava muihinkin seikkoihin,
jotka voivat muodostaa 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun perustellun aiheen. Se, voiko
jokin tietty seikka (esim. maineen vahingoit-
tuminen) ldhtékohtaisesti muodostaa perus-
tellun aiheen, on oikeuskysymys, kun taas se,
onko kyseinen seikka olemassa jossakin

66 — Tuomion 46 kohta.
67 — Tuomion 55 kohta.
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tietyssé tapauksessa, on tosiseikkoja koskeva
kysymys.

66. Katson ndin ollen, ettd sekd tavaramer-
kin riittimdtén ulkoasu ettd virheellinen
viittaus liikesuhteeseen voivat lihtékohtai-
sesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Se,
aiheuttavatko tietyt uudelleen pakkaamisen
muodot téllaista vahinkoa ja onko kyseinen
vahinko niin vakava, ettdi se muodostaa
tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun perustellun aiheen, on tosiseik-
koja koskeva kysymys, jonka tutkiminen on
kansallisen tuomioistuimen tehtava.

Mika vaikutus on silli, etti uudelleen
pakatusta tuotteesta ei ole ilmoitettu
viidennessid BMS-edellytyksessi vaaditulla
tavalla?

67. Viidennessi BMS-edellytyksessi vaadi-
taan, ettd maahantuoja ilmoittaa ennen
uudelleen pakatun tuotteen markkinoille
saattamista tavaramerkin haltijalle tdstd ja
toimittaa télle tdméin pyynnostd naytteen
uudelleen pakatusta tuotteesta.

68. Asiassa Boehringer I yhteisdjen tuo-
mioistuin totesi, ettd jos rinnakkaistuoja ei

itse tdytid etukiteisilmoitusta koskevaa vaati-
musta, tavaramerkin haltija voi vastustaa
uudelleen pakatun tuotteen saattamista
markkinoille ja etti riitatapauksessa kansalli-
sen tuomioistuimen tehtdvind on arvioida
kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat
huomioon ottaen, onko tavaramerkin halti-
jalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudel-
leen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan.
Yhteisojen tuomioistuin esitti “ohjeellisesti”,
ettd 15 tyopdivdd on kohtuullinen ajan-
jakso. ¢

69. Toisessa tuomiossaan High Court katsoi,
ettd asian Boehringer I perusteella ei ollut
selvdd, mikd olisi sopiva oikeuskeino, jos
maghantuoja ei ole ilmoittanut uudelleen
pakkaamisesta mutta on noudattanut muita
BMS-edellytyksid. Ndin ollen ennakkoratkai-
sua pyytinyt tuomioistuin kysyy®® olettaen,
ettd nidin on, a) onko kukin titd seuraava
kyseisen tuotteen maahantuonti tavaramer-
kin loukkaus vai loukkaako maahantuoja
tavaramerkkid ainoastaan siihen saakka, kun-
nes tavaramerkin haltija on tietoinen tuot-
teesta ja sovellettava ilmoitusaika on péatty-
nyt; b) onko tavaramerkin haltijalla oikeus
vaatia vahingonkorvausta samalla perusteella
kuin siind tapauksessa, ettd tavarat olisivat
olleet vidrennettyji; c) onko tillaista kor-
vausta myoOnnettiessid sovellettava suhteelli-
suusperiaatetta ja d) jos suhteellisuusperiaa-

68 — Tuomiolauselma ja tuomion 67 kohta.
69 — Ennakkoratkaisukysymysten 3 kohta.
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tetta ei sovelleta, milld perusteella tillaista
korvausta on arvioitava.

70. Kantajat viittavat, ettd kukin maahan-
tuonti sen jilkeen, kun kyseisen tuotteen
uudelleen pakkaamisesta ei ole ilmoitettu, on
tavaramerkin loukkaus riippumatta siiti,
onko tavaramerkin haltija asiasta tietoinen,
koska jokainen maahantuonti johtaa kulutta-
jia harhaan tuotteen alkuperin osalta. Kor-
vaukset tulee méaritelld kansallisen oikeuden
perusteella. Vastaajat viittavit, ettd tavara-
merkin haltija on oikeutettu korvaukseen
vain siihen asti, kunnes on kulunut 15 péivad
siitd, kun hén on tosiasiallisesti mitd kautta
tahansa saanut tietoonsa kyseisen uudelleen
pakkaamisen. Suhteellisuusperiaatetta sovel-
letaan sekd korvauksiin ettd aineellisiin
toimiin. Komissio on samaa mielti kantajien
kanssa siitd, ettd 3 kohdan a alakohdan
kysymykseen on jo vastattu siten kuin
kansallisen tuomioistuimen ensimmadisessi
vaihtoehdossa esitetdédn: katso asia Boehrin-
ger I. Korvaus on madiriteltivd rahallista
korvausta koskevien kansallisten periaattei-
den mukaisesti silld edellytykselld, etti ne
ovat yhteis6oikeuden ja kansainvilisen
oikeuden mukaisia erityisesti siltd osin, ettd
ne ovat vastaavuus-, tehokkuus- ja suhteelli-
suusperiaatteiden mukaisia.

71. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
toteaa perustellusti, ettd ilmoittamista kos-
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keva vaatimus ei perustu perustamissopi-
mukseen. Se esitettiin ensimmadisen kerran
asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuo-
miossa silli perusteella, ettd se vihensi
vaaraa, ettd kuluttajia johdetaan harhaan
tuotteen alkuperin suhteen. 7® Téti péittelya
kehitettiin edelleen yhdistetyissd asioissa
Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuo-
miossa, jossa yhteisdjen tuomioistuin selitti,
ettd ilmoittamisvaatimuksen ja sen (kysei-
sessd tuomiossa ensimmdiisen kerran esite-
tyn) mahdollisuuden, etti tavaramerkin hal-
tija voi vaatia néytettd uudelleen pakatusta
tuotteesta, tarkoituksena on antaa tavara-
merkin haltijalle mahdollisuus varmistaa,
ettd uudelleen pakkaaminen ei muuta tuot-
teen alkuperdistd laatua ja ettd tuotteen
ulkoasu ei vahingoita tavaramerkin mainetta.
Lisdksi silld mahdollistetaan se, ettd tavara-
merkin haltija voi suojautua paremmin
védrenndksid vastaan, !

72. Toisin kuin neljd ensimmdistda BMS-
edellytyst, joita voidaan kuvata aineellisiksi,
tdméd vaatimus on ndin ollen luonteeltaan
menettelyvaatimus. Néin ollen tistd mieles-
tdni seuraa, ettd ilmoittamisvaatimuksen
rikkomisesta seuraa sanktio, joka poikkeaa
niistd sanktioista, joita sovelletaan, jos on
loukattu muita, aineellisia BMS-edellytyksia.

70 — Tuomion 12 kohta.

71 — Tuomion 78 kohta; myés asiassa Boehringer I annetun
tuomion 61 kohta. Ks. myds edelld alaviitteessd 3 mainittu
asia Loendersloot, tuomion 49 kohta.
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73. Tamd ei tarkoita sitd, ettd vihitellddn
ilmoittamisvaatimuksen merkitystd. Se voi
olla luonteeltaan menettelyvaatimus, mutta
se on silti tavaramerkin haltijalle tirked
suojakeino. Ilmoittamatta jattiminen ei ole
vihipatoinen seikka.

74. Kannattanee myos todeta, ettd joitakin
hyvin harvoja tapauksia lukuun ottamatta
ilmoittamatta jittiminen on aina tahallista.
Rinnakkaistuoja tietdd, kuka tavaramerkin
haltija on ja miten hidneen saa yhteyden.
Kuten julkisasiamies Jacobsin asiassa Boeh-
ringer I antamassa ratkaisuehdotuksessa on
todettu, ilmoittamisvaatimusta “on helppo
noudattaa ja valvoa, mikd on omiaan edistéd-
médn yhteison oikeuden yhdenmukaista

soveltamista”. 7

75. Téaltd osin voidaan hahmotella kaksi eri
tilannetta: ilmoitusta ei tehdi (tai tehdiin
riittimaton ilmoitus) mutta noudatetaan
neljad ensimmaiistd BMS-edellytysti, tai
ilmoitusta ei tehdi (tai tehdddn riittimiton
ilmoitus) eikd noudateta yhti tai useampaa
neljastd ensimmdisestda BMS-edellytyksesta.

76. Ensimmadisessi tilanteessa, joka muodos-
taa ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistui-

72 — Ratkaisuehdotuksen 133 kohta.

men kysymyksen perustan, olisi mielestini
episuhtaista rangaista rinnakkaistuojaa
ilmoittamatta jittdmisestd yhtd ankarasti
kuin jos hén olisi ilmoittamatta jattimisen
lisiksi rikkonut my6s yhtd tai useampaa
aineellista edellytysta. Sanktio on kuitenkin
paikallaan, koska kuten edelld on selitetty,
ilmoituksen tekeminen on tirked menettely-
vaatimus, ja ilmoittamisen laiminlyémiselld
rinnakkaistuoja on (tahallisesti) riistinyt
tavaramerkin haltijalta mahdollisuuden har-
joittaa yhteison oikeuden mukaista etukd-
teisvalvontaa. Sanktion on sen vuoksi oltava
tehokas ja varoittava. Se ei kuitenkaan saa
olla yhtd ankara kuin sanktio, jota sovellet-
taisiin, jos oli rikottu myés aineellisia edelly-
tyksid, koska timd olisi rikkomisen vakavuu-
teen nihden epdsuhtaista.

77. Vastaajat esittivat huolensa siitd, ettd
saatuaan toisesta lihteensd tiedon tuotteen
uudelleen pakkaamisesta, tavaramerkin hal-
tija voi tahallisesti viivyttdd toimenpiteisiin
ryhtymistd voidakseen lisdtd oikeuden louk-
kauksesta saamaansa rahallista korvausta.
Mielestdni olisi yhtd lailla epédsuhtaista ja
epdoikeudenmukaista, ettd tavaramerkin hal-
tija voisi hyotyé tilld tavoin omasta viivytte-
lystdén.

78. Koska rinnakkaistuoja (itse asiassa) kiyt-
tdd yhteison oikeuden suomia oikeuksia,
sanktio ei vastaavasti saa syrjid héntdkdan,
koska hidn kiyttad yhteison oikeuden eikd
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kansallisen oikeuden suomia oikeuksia;
kyseiselld sanktiolla ei saa myoskain kiytin-
nossi estdd hintd kiyttimastd nditd oikeuk-
sia.

79. Kansallisen tuomarin tehtdvd on mdiri-
telld ndiden seikkojen perusteella kussakin
tapauksessa sopiva sanktio.

80. Toinen edelld kuvatuista tapauksista on
nyt esilld olevan asian kannalta tietenkin vain
teoreettinen. Mainitsen sen kuitenkin yli-
médridisend huomautuksena. Esilld olevassa
asiassa tilanne on merkittdvissd médrin
erilainen. Ilmoittamatta jattdiminen on tillai-
sissa tapauksissa raskauttava tekija, koska sen
takia tavaramerkin haltijan on vaikeampi lain
mukaisesti vastustaa uudelleen pakkaamista
(joko yleens silld perusteella, ettid uudelleen
pakkaaminen ei ole lainkaan tarpeen, tai
erityisesti silld perusteella, etti tosiasiallinen
uudelleen pakkaaminen ei tdytd toista, kol-
matta ja/tai neljattd BMS-edellytystd). Jos
ilmoittamatta jattiminen on tahallista, kuten
se todennikoisesti on, tavoitteena on luulta-
vasti antaa rinnakkaistuojalle mahdollisuus
saada asema markkinoilla ennen kuin tava-
ramerkin haltija pystyy puolustamaan
oikeuksiaan. Téllaisessa tilanteessa kansalli-
sen tuomioistuimen olisi mielesténi sovellet-
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tava tavanomaisia kansallisen lainsddddnnon
mubkaisia sanktioitaan aineellisten edellytys-
ten rikkomisesta ja mdérdtd ilmoittamatta
jattdmisestd erillinen lisdsanktio.

Kenelld on todistustaakka?

81. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin
kysyy, ” onko maahantuojan osoitettava, ettd
uusi pakkaus noudattaa kutakin BMS-edel-
Iytystd, vai vaihteleeko todistustaakka edelly-
tyksestd riippuen, ja jos ndin on, niin miten
se vaihtelee. Neljannen BMS-edellytyksen
(maineen vahingoittumisen) osalta ennakko-
ratkaisua pyytdnyt tuomioistuin kysyy
myos, "~ kenen on osoitettava, ettd laatikko-
mallin tietyntyyppinen muoto vahingoittaa
tavaramerkin mainetta, jos kysymys siitd,
onko tillainen malli niin vahingollinen, on
tosiseikkoja koskeva kysymys (kuten se
mielestdni on).

82. Viiden BMS-edellytyksen vaikutus ja se,
toimivatko ne kdytinnossd tavalla, joka
vastaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1
ja 2 kohdan vilistd oikeaa suhdetta, riippuu
merkittdvissd médrin siitd, kummalla osa-

73 — Ennakkoratkaisukysymysten 1 kohdan a alakohta.
74 — Ennakkoratkaisukysymysten 1 kohdan d alakohta.
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puolella on todistustaakka sen osalta, ettd
ndmd edellytykset tiytetddn. Asiassa Boeh-
ringer I annettu ohjeistus siitd, ettd todistus-
taakan olisi oltava kansallisen tuomioistui-
men médrittelemd menettelykysymys niin
kauan kuin vaikutus ei ole syrjivé, ei ole
osoittautunut riittdvin tarkaksi, kuten
ennakkoratkaisun pyytiminen nyt esilld ole-
vassa asiassa osoittaa. Samat tosiseikat voivat
johtaa erilaisiin lopputuloksiin eri jasenvalti-
oissa sen mukaan, kummalla osapuolella on
todistustaakka tietyn jdsenvaltion kansalli-
sessa tuomioistuimessa, mika olisi ristirii-
dassa tavaramerkkidirektiivin yhdenmukais-
tamistavoitteen kanssa. ”>

83. Kun ratkaistaan sitd, mikd on yhteisén
oikeuden ja kansallisen oikeuden rooli tissi
asiassa, on tirkedd erottaa sen méadrittami-
nen, kenelld on todistustaakka, ja sen mai-
rittdminen, miten todistustaakkaa noudate-
taan. Olen samaa mielti ennakkoratkaisua
pyytaneen tuomioistuimen kanssa siitd, ettd
yhteisdjen tuomioistuimen on asianmukaista
osoittaa kansallisille tuomioistuimille,
kenelle todistustaakka viiden BMS-edellytyk-
sen osalta kuuluu. Se, miten kyseistd todis-
tustaakkaa noudatetaan yksittiisten edelly-
tysten osalta, on sitten ratkaistava kansallis-
ten menettelyd ja todistelua koskevien sddn-
tojen nojalla.

84. Kantajat viittivit, ettd vastaajilla olisi
oltava todistustaakka kaikkien viiden edelly-

75 — Ks. asia C-405/03, Class International, tuomio 18.10.2005
(Kok. 2005, s. 1-8735, 73 kohta).

tyksen osalta, koska uudelleen pakkaaminen
voi luonnostaan loukata tavaramerkin halti-
jan oikeuksia.

85. Vastaajat esittdvit kaksi viitettd. Ensisi-
jaisesti ne esittdvit, ettd tavaramerkin halti-
jalla on oltava todistustaakka kaikkien viiden
edellytyksen osalta. Téllaista tulkintaa ei
voida sovittaa yhteen sen kanssa, miten
yhteiséjen tuomioistuimen yhdistetyissé
asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antama
tuomio on muotoiltu, ’® enki tarkastele sita
enempaa.

86. Toissijaisesti ne esittivit, ettd todistus-
taakka on jaettava kunkin edellytyksen osalta
sen mukaan, kumpi osapuoli puolustaa
kyseessd olevan seikan osalta olennaisilta
osin myonteistd kantaa (jotta voitaisiin vélt-
tdd se vaara, ettd joudutaan esittimain
negatiivista néytt6d). Vastaajat hyviksyisivit
ndin ollen sen, etté todistustaakan on ensim-
miisen edellytyksen (tarve pakata tuote
uudelleen sen saattamiseksi markkinoille),
kolmannen edellytyksen (valmistajan ja maa-
hantuojan tunnistaminen selvisti) ja viiden-
nen edellytyksen (ilmoittaminen) osalta kuu-
luttava rinnakkaistuojalle. Ne kuitenkin viit-
tdvit, ettd on vaadittava, ettd tavaramerkin
haltija osoittaa, ettd uudelleen pakkaaminen

76 — Ks. esim. yhdistetyissi asioissa Bristol-Myers Squibb ym.
annetun tuomion 49, 50, 69, 73, 74 ja 78 kohdan sanamuodot.
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ei tiytd toista edellytystd (ei muutosta
alkuperiiseen laatuun, asianmukaiset ohjeet)
tai neljattd edellytystd (ulkoasu, joka ei
vahingoita tavaramerkin tai sen haltijan
mainetta).

87. Komissio vaittad, ettd lahtokohtana on
se, ettd kansallisten menettelyd koskevien
sddntojen perusteella médritetian se, kenelld
on todistustaakka sen osalta, ettd BMS-
edellytyksid on noudatettu. Kansallisia
menettelyid koskevia sddntojd, joiden mukaan
todistustaakka kuuluu rinnakkaistuojalle,
voidaan kuitenkin muuttaa, jos maahantuoja
kykenee osoittamaan, ettd niiden soveltami-
nen aiheuttaa todellisen vaaran kansallisten
markkinoiden jakamisesta.”’ Tillaisessa
tapauksessa todistustaakka kunkin BMS-
edellytyksen osalta kuuluu sille osapuolelle,
jolla todenndkoisemmin on kyseisen edelly-
tyksen arvioinnin kannalta merkittavaa tie-
toa.

88. Viittd BMS-edellytystd tarkasteltaessa
kiay ilmi, ettd ne eivit ole homogeenisia.
Ensimmadinen edellytys voi olla monimutkai-
nen. Tilanteen mukaan tuontijisenvaltion
markkinoihin liittyvien oikeudellisten seik-
kojen ja tosiseikkojen yksityiskohtainen tar-
kastelu voi toisinaan olla valttamatontd, jotta
voidaan paittid, onko uudelleen pakkaami-

77 — Asia C-244/00, Van Doren, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-
3051, 37 ja 41 kohta).
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nen tarpeen, jotta rinnakkaistuoja voi péaasta
kyseisille markkinoille ja myydéd niilld tuot-
teita tehokkaasti. Toinen ja neljis edellytys
ndyttavit paillisin puolin monimutkaisilta.
Mielesténi kumpikin niistd edellyttid kuiten-
kin vain suhteellisen yksinkertaisen kysy-
myksen arviointia: liittyyko siithen, mitd
tuotteelle on uudelleen pakkaamalla tehty,
tosiasiallinen vaara siitd, ettd tuotteen alku-
perdinen laatu muuttuu (toinen edellytys), ja
onko tuotteen uusi ulkoasu sellainen, ettd on
olemassa tosiasiallinen vaara siité, etti tava-
ramerkin maine voi vahingoittua vakavasti
(neljas edellytys). Kolmas ja viides edellytys
ovat yksiselitteisempid.

89. Rinnakkaistuojan tai tavaramerkin halti-
jan voi olla vaihtelevissa médrin — sen
mukaan, mistd edellytyksestd on kyse —
mahdollista koota tarpeellinen aineisto sen
osoittamiseksi, ettd jokin tietty edellytys
téyttyy (tai ei tdyty), ja siten voi olla todis-
tustaakan jakamiseksi jarkevad vaatia, ettd
kyseinen osapuoli tekee niin.

90. Jos rinnakkaistuojaa vaadittaisiin osoit-
tamaan kaikkien viiden edellytyksen tdytty-
minen, seurauksena olisi pohjimmiltaan
tasapainon siirtyminen kauemmas tavaroi-
den vapaasta liikkuvuudesta (perusperiaate)
kohti immateriaalioikeuksien suojaamista
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(poikkeus tuosta periaatteesta). Jos taas
tavaramerkin haltijaa vaadittaisiin osoitta-
maan kaikkien viiden edellytyksen tdyttymi-
nen, hinen olisi vastaavasti aina vaikeampi
vedota tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
2 kohdan mukaisiin oikeuksiinsa, miki olisi
ristiriidassa yhdistetyissd asioissa Bristol-
Myers Squibb ym. annetun tuomion kanssa
(kuten olen jo todennut).

91. Kumpaakaan ndistd vaihtoehdoista on
néin ollen mielestini mahdoton hyviksys,
joten kutakin edellytystd on tarkasteltava
yksitellen.

Ensimmdinen edellytys: vélttdmdttomyys

92. Yhteisdjen tuomioistuin totesi yhdiste-
tyissé asioissa Bristol-Myers Squibb ym., ettd
"jasenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeu-
den haltijan oikeutta estdd tavaramerkilld
varustettujen uudelleen pakattujen tuottei-
den markkinoille saattaminen voidaan rajoit-
taa ainoastaan, jos maahantuojan tekema
uudelleen pakkaaminen on tarpeen, jotta
tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuon-
tijasenvaltiossa”.”® Kyseisen toteamuksen

78 — Tuomion 56 kohta.

logiikkaan siséltyy mielesténi implisiittisesti
se, ettd rinnakkaistuojan tulee osoittaa kysei-
nen tarve, jotta voitaisiin kumota se oletta-
mus, ettd tavaramerkin haltijalla on oikeus
estdd uudelleen pakattujen tuotteiden mark-
kinoille saattaminen. Ei ole kovinkaan jirke-
vad vaatia oikeudenomistajaa osoittamaan,
ettd hin ei tietyssi tilanteessa voi kayttdd
oikeuttaan.

93. Rinnakkaistuoja on lisdksi mielestini se
osapuoli, jolla todennikdisimmin on hallus-
saan todistustaakan edellyttaimit tiedot. Nor-
maalitapauksessa hin on perehtynyt tuonti-
jasenvaltion lainsddddannoén vaatimuksiin,
jotka koskevat farmaseuttisten tuotteiden
jakelua ja markkinoille saattamista. Han on
tietoinen muun muassa siitd, millaisia tietoja
pakkausselosteessa on esitettivi ja milld
kielelld ne on esitettivd sekd millaisia pak-
kauskokoja ladkeméadriyksilld rutiininomai-
sesti madritdan (tai ei m4dratd) ja/tai mil-
laisten pakkauskokojen osalta my6nnetidn
sosiaaliturvajéirjestelmdn kautta rutiinin-
omaisesti korvauksia. Hénelld on myos
kaupallinen kannustin (esimerkiksi) sen sel-
vittdmiseksi, tuntevatko potilaat tietyssd
jasenvaltiossa vastahakoisuutta sellaisia
pakkauksia kohtaan, joihin on lisétty tarra, 7

79 — Esimerkiksi koska tillaisissa pakkauksissa on edelleenkin
osittain tietoa, joka on esitetty kielelld, jota idkkaat potilaat
eivit osaa, ja johon he eivét vilttimitti luota, tai yleensa
koska potilaat voivat epiilld, ettd tallaisiin pakkauksiin on
kajottu.
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niin ettd tuotteet on tarpeen pakata uudel-
leen sen sijaan, ettd niihin lisdttdisiin tarra,
jotta tuote voidaan saattaa onnistuneesti
markkinoille.

94. Niin ollen katson, ettd vélttamattomyy-
den osalta todistustaakan on oltava rinnak-
kaistuojalla.

Toinen edellytys: tuotteen laatu ei saa
heikentyd

95. Rinnakkaistuoja valitsee, missd méérin ja
milli menetelmilld hin pakkaa tuotteen
uudelleen sekd kuka valvoo (ja siten myos
ohjaa) uudelleenpakkausprosessia. Hédn tie-
taa, ettd tavaramerkin haltija voi lainmukai-
sesti “estéd sellaisen uudelleen pakkaamisen,
joka voi saattaa pakkauksessa olevan tuot-
teen alttiiksi sellaiselle kasittelylle tai sellai-
sille vaikutuksille, jotka saattavat muuttaa
tuotteen alkuperiisti laatua”, * ja ettd uudel-
leen pakkaaminen on sen vuoksi tehtivi
“sellaisissa olosuhteissa, jotka eivit muuta

80 — Yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 59 kohta.

I-3426

tuotteen alkuperdistd laatua”.®' Niin ollen
on rinnakkaistuojan tehtdvi osoittaa, etti se,
mitd hdn on aikonut tehd4 ja miten hin on
aikonut sen tehdd, takaa tavaramerkilld
varustetun tuotteen loukkaamattomuuden.
Tamé ei mielestini tarkoita negatiivisen
ndyton esittdmistd, kuten vastaajat vaittavit.
Lisdksi farmaseuttisten tuotteiden osalta
rinnakkaistuoja on tietenkin lihes varmasti
jo joutunut osoittamaan toimivaltaisille sdén-
telyviranomaisille, ettd hidnen uudelleenpak-
kausprosessiinsa ei liity vaaraa tuotteiden
laadun vahingoittumisesta. Yhteis6jen tuo-
mioistuin on jo selittinyt, 3> etti toisen BMS-
edellytyksen osalta kyseisen vaaran tulee olla
tosiasiallinen eikd teoreettinen tai abstrakti
vaara.

96. Ndin ollen todistustaakka sen osalta, ettd
uudelleen pakkaamiseen ei liity kielteisid
vaikutuksia, on mielesténi rinnakkaistuojalla.

Kolmas edellytys: maahantuojan ja valmis-
tajan tunnistaminen selvdsti

97. Rinnakkaistuoja sekd paittad uudelleen
pakkaamisesta ettd valvoo sitd. Hin médrit-

81 — Yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 60 kohta.

82 — Ks. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 61—
63 kohta.
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telee muun muassa virin, koon ja kirjasin-
tyypin, joita tietojen esittimiseen kiytetddn,
sekd sen, missd kohdassa pakkausta tiedot
esitetddn. Nidin ollen todistustaakka sen
osalta, ettd sekd tavaramerkin haltija ettd
rinnakkaistuoja tunnistetaan selvisti uudel-
leen pakatusta tuotteesta, on rinnakkais-
tuojalla.

Neljis edellytys: ulkoasu ei saa vahingoittaa
mainetta

98. Olen jo todennut, ettd mielestini neljattd
BMS-edellytystd loukataan, jos pakkaukseen
liittyy vakava vaara siitd, ettd tavaramerkin
maine vahingoittuu.®® Tisti seuraa, ettd
todistustaakka sen osalta, etti ndin on, on
oltava tavaramerkin haltijalla. Hin kykenee
parhaiten arvioimaan, liittyyké uudelleen
pakkaamiseen minkéinlaista vaaraa tai mah-
dollista vaaraa tavaramerkin maineen vahin-
goittumisesta. Jos hdn katsoo, ettd vaara on

83 — Edelld 61 kohta.

vakava, hin kykenee parhaiten esittimddn
todisteet tdmén véitteen toteen ndyttimi-
seksi. Hinelld on ndin ollen oltava todistus-
taakka sen osalta, ettd hdnen tavaramerkkiin
perustuvia oikeuksiaan on loukattu. *

Viides edellytys: ilmoittaminen

99. Rinnakkaistuojalla on luonnostaan mia-
rdysvalta sen osalta, ilmoittaako hén tavara-
merkin haltijalle aikomuksestaan pakata
tavaramerkilld varustettu tuote uudelleen ja
myydd sitd tuontijdsenvaltiossa sekd milloin
ja milld tavoin hin tille ilmoittaa. Téastd
seuraa, ettd hinelld on oltava todistustaakka
sen osalta, ettd hian on ryhtynyt kaikkiin
toimiin, joita voidaan kohtuudella edellyttia,
antaakseen kyseisen ilmoituksen ajoissa. %>

84 — Ks. edellé alaviitteessd 77 mainittu asia Van Doren, tuomion
41 kohta. Yhteisgjen tuomioistuin katsoi, etté tilanteessa, jossa
on olemassa tosiasiallinen markkinoiden eristimisen vaara,
jos maahantuojalla on todistustaakka sen osalta, ettd tavara-
merkin haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on
saattanut tavarat markkinoille ETAssa, tavaramerkin haltijan
on osoitettava, ettd tuotteet saatettiin ensimmaisen kerran
markkinoille ETAn ulkopuolella, voidakseen vedota tavara-
merkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa mydnnettyjen oikeuk-
sien rikkomiseen, minké jélkeen rinnakkaistuojan on osoit-
ettava, ettd tavaramerkin haltija tai hdnen suostumuksellaan
joku muu on timéin jilkeen saattanut tuotteet markkinoille
ETAssa. Ks. sen osalta, miten yhteisdjen tuomioistuin on
madritellyt sen, milld osapuolella on velvollisuus todistaa
tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien loukkaaminen, edelld
alaviitteess 75 mainittu asia Class International, tuomion 70—
75 kohta.

85 — Ilmaisen asian tillé tavalla, koska mielestini maahantuojaa ei
pida rangaista, jos hin on ryhtynyt ilmoituksen antamiseksi
kaikkiin toimiin, joita voidaan kohtuudella edellyttis, mutta
jos jostakin syysta, esimerkiksi tavaramerkin haltijan organi-
saatiossa esiintyneen viestintakatkoksen takia, ilmoitus ei ole
saavuttanut sitd osastoa, jota asia koskee.
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Ratkaisuehdotus

100. Edella esitetyistd syistd katson, ettd Court of Appealin (England and Wales)
(Civil Division) esittamiin kysymyksiin on vastattava seuraavaa:

— Yhdistetyissi asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb
ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. 1-3457), esitettyja viittd edellytysta (BMS-
edellytyksid) ei sovelleta, jos rinnakkaistuoja pitéd yhdessa jasenvaltiossa kaupan
farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jdsenvaltiosta sen
alkuperdisessd sisemmissi ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja
on lisannyt yliméariisen ulkoisen etiketin tuontijasenvaltion kielella.

— Vaatimusta uudelleen pakkaamisen vilttimattémyydestd (ensimmdinen BMS-
edellytys) sovelletaan ainoastaan uudelleen pakkaamista koskevaan tosiseikkaan
eikd uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin.

— Vaatimus, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla
sellainen, ettd se saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta
(neljas BMS-edellytys), ei rajoitu tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen,
huonolaatuinen tai epamaéiriinen: kyse on siitd, onko olemassa vakava vaara,
ettd tavaramerkin maine vahingoittuu.
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Sekéd tavaramerkin riittimaton ulkoasu ettéd virheellinen viittaus liikesuhteeseen
voivat lahtokohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Se, aiheuttavatko
tietyt uudelleen pakkaamisen muodot tillaista vahinkoa ja onko kyseinen
vahinko niin vakava, ettd se muodostaa jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsds-
diannon lahentimisestd 21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimméisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun
aiheen, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen on kansallisen
tuomioistuimen tehtava.

Tilanteessa, jossa maahantuoja ei ole ilmoittanut uudelleen pakkaamisesta mutta
on noudattanut muita BMS-edellytyksid, hdn loukkaa tavaramerkkiin perustuvia
oikeuksia jokaisella tuonnilla. Kansallisen tuomioistuimen tehtidvind on
maédritelld sopiva sanktio, jonka on oltava tehokas ja varoittava. Sen on liséksi
oltava oikeasuhteinen, eiké se ndin ollen saa olla yhtd ankara kuin sanktio, jota
sovellettaisiin, jos olisi rikottu myds muita BMS-edellytyksia.

Rinnakkaistuojalla on todistustaakka sen osalta, etti ensimmdistd, toista,
kolmatta ja viidettda BMS-edellytystd on noudatettu. Tavaramerkin haltijalla on
todistustaakka sen osalta, ettd tavaramerkin maineelle tai hinen omalle
maineelleen aiheutuu vakava vahingoittumisen vaara (neljas BMS-edellytys).
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