TUOMIO 26.4.2007 — ASIA C-348/04

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
26 paiviana huhtikuuta 2007 *

Asiassa C-348/04,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnosti, jonka Court
of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on
esittinyt 17.6.2004 tekeméllddn paitokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomiois-
tuimeen 12.8.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Boehringer Ingelheim KG ja

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

vastaan

Swingward Ltd;
* Qikeudenkéyntikieli: englanti.
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Boehringer Ingelheim KG ja

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

vastaan

Dowelhurst Ltd;

Glaxo Group Ltd

vastaan

Swingward Ltd;
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Glaxo Group Ltd ja

The Wellcome Foundation Ltd

vastaan

Dowelhurst Ltd;

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc ja
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SmithKline & French Laboratories Ltd

vastaan

Dowelhurst Ltd

seki

Eli Lilly and Co.

vastaan

Dowelhurst Ltd,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans seki
tuomarit J. Klucka, J. Makarczyk, G. Arestis ja L. Bay Larsen (esittelevd tuomari),
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julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc-Slawiczek,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssé ja 26.1.2006 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

—  Boehringer Ingelheim KG ja Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
edustajinaan solicitor R. Subiotto, legal adviser E. Gonzalez Diaz ja legal adviser
I. McGrath,

— EliLilly and Co.,, edustajinaan S. Thorley, QC, ja G. Hobbs, QC, seka barrister G.
Pritchard,

— Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc,
Beecham Group plc ja SmithKline & French Laboratories Ltd, edustajinaan M.
Silverleaf, QC, ja barrister R. Hacon,

Swingward Ltd ja Dowelhurst Ltd, edustajinaan N. Green, QC, ja R. Arnold,
QC, solicitor C. Tunstallin valtuuttamina,
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— Euroopan yhteiséjen komissio, asiamiehindén N. Rasmussen ja M. Shotter,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.4.2006 pidetyssd istunnossa esittimén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddéannon lahenta-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmaéisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta
2.5.1992 tehdylld sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jaljempéna direktiivi 89/104),
7 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Tama pyynto on esitetty asioissa, joissa asianosaisina ovat Boehringer Ingelheim KG,
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome
Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and
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French Laboratories Ltd ja Eli Lilly and Co. (jdljempani yhteisesti Boehringer
Ingelheim ym.), jotka ovat farmaseuttisten tuotteiden valmistajia, sekd Swingward
Ltd (jaljempéanda Swingward) ja Dowelhurst Ltd (jiljempénd Dowelhurst), jotka
toimivat kyseisten tuotteiden rinnakkaistuojina ja jilleenmyyjiné, ja joissa on kyse
sellaisten Boehringer Ingelheim ym:iden valmistamien ladkkeiden myynnisti, jotka
Swingward ja Dowelhurst ovat tuoneet rinnakkaistuontina Yhdistyneeseen kunin-
gaskuntaan ja pakanneet ja merkinneet uudelleen.

Yhteison oikeus

EY 28 artiklan mukaan jasenvaltioiden viliset tuonnin maérélliset rajoitukset ja niita
vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyja. Kuitenkin EY 30 artiklan
mukaan jasenvaltioiden viliset tuontia koskevat kiellot tai rajoitukset, jotka ovat
perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, ovat sallittuja, mutta
ne eivit saa olla keino mielivaltaiseen syrjintddn tai jasenvaltioiden vilisen kaupan
peiteltyyn rajoittamiseen.

Direktiivin 89/104 7 artiklassa, jonka otsikkona on “Tavaramerkkiin kuuluvien
oikeuksien sammuminen”, saadetdian seuraavaa:

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kéyttdmistd niissd tavaroissa,
jotka haltija tai hianen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille
yhteisossia titd tavaramerkkid kayttden.
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2. Mitd 1 kohdassa sdddetddn, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta
vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin
tehdddan muutoksia tai niitd huononnetaan sen jalkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

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

Pidasiat, ennakkoratkaisumenettely asiassa C-143/00 ja kansallisen tuomiois-
tuimen esittimit kysymykset nyt kisiteltivini olevassa asiassa

Boehringer Ingelheim ym. ovat myyneet kysymyksessd olevia ladkkeitd eri
tavaramerkeilld yhteisossd, jossa Swingward ja Dowelhurst ovat ostaneet niitd ja
tuoneet ne Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Myydakseen kyseisid ladkkeitd
sanotussa jasenvaltiossa Swingward ja Dowelhurst ovat tietyssd médrin muuttaneet
niiden pakkauksia seki niihin liitettyjd pakkausselosteita.

Toteutetut muutokset vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tietyissd tapauksissa alkupe-
raiseen pakkaukseen on kiinnitetty etiketti, jossa on tiettyja tirkeitd tietoja, kuten
rinnakkaistuojan nimi ja silld olevan rinnakkaistuontiluvan numero. Till6in muulla
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kielelld kuin englanniksi ilmoitettuja tietoja on edelleen niakyvissa pakkauksessa eika
tavaramerkkid ole peitetty. Muissa tapauksissa tuote on pakattu uudelleen
koteloihin, jotka rinnakkaistuoja on suunnitellut ja jotka on varustettu valmistajan
tavaramerkilld. On vield tapauksia, joissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin,
jotka rinnakkaistuoja on suunnitellut ja joihin ei ole merkitty valmistajan
tavaramerkkid vaan sen sijaan tuotteen geneerinen nimi. Tallaisessa tapauksessa
kotelon sisdlld oleva pakkaus on varustettu alkuperiiselld tavaramerkilli, mutta
sithen on Kkiinnitetty tarra, jossa ilmoitetaan tuotteen geneerinen nimi seki
valmistajan ja rinnakkaistuontiluvan haltijan nimi.

Boehringer Ingelheim ym. vastustivat niitd muutoksia ja nostivat ndin ollen
tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevia kanteita High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Divisionissa (Yhdistynyt kuningaskunta).

Koska mainittu tuomioistuin katsoi péadasioiden ratkaisujen riippuvan yhteison
oikeuden tulkinnasta, se paatti lykdta asian ratkaisua ja esittdd yhteisojen
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Voiko tavaramerkin haltija kiyttdd tavaramerkkiin perustuvia oikeuksiaan
pyséyttidkseen tai estddkseen omien tavaroidensa tuonnin yhdesti jasenvaltiosta
toiseen jasenvaltioon tai rajoittaakseen niiden myymistd tai niitd koskevaa
myynninedistamistd, kun maahantuonnista, myymisestd tai myynninedistdmi-
sestd ei aiheudu ollenkaan vahinkoa hidnen oikeuksiensa ydinsiséllolle tai kun
niistd ei aiheudu olennaista vahinkoa néiden oikeuksien ydinsiséllolle?
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Onko edelld olevaan kysymykseen annettava vastaus erilainen, jos tavaramerkin
haltija toimii silld perusteella, etti maahantuoja tai maahantuonnin jilkeen
jalleenmyyja kayttdd tavaramerkin haltijan tavaramerkkid tavalla, joka, vaikka
siitd ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisillolle, ei ole vilttamaton?

Jos tavaramerkin haltijan tavaroiden maahantuojan tai téllaisten maahan
tuotujen tavaroiden jilleenmyyjidn on osoitettava, ettd tavaramerkin haltijan
tavaramerkin kiyttiminen on valttimitontd’, tayttyyko taméa edellytys, jos
osoitetaan, ettd tavaramerkin kiytto on jarkevisti ajatellen tarpeen, jotta hin voi
péastd a) edes tietylle osalle kyseisten tavaroiden markkinoista tai b) kyseisten
tavaroiden koko markkinoille; vai merkitseeké kyseinen edellytys sitd, ettd
tavaramerkin kidyton oli oltava olennaisen tirke&d, jotta tavarat voitiin saattaa
markkinoille, ja jos talla edellytykselld ei tarkoiteta mitddn ndistd, mita talla
vilttdmattomdlld ’ sitten tarkoitetaan?

Jos tavaramerkin haltija on ensi nikemailtid oikeutettu saattamaan voimaan
kansalliset tavaramerkkiin perustuvat oikeutensa, kun hidnen tavaramerkkidan
kédytetddn tavaroissa tai niihin liittyen tavalla, joka ei ole vilttamiton,
merkitseeko se, ettd titd oikeutta kiytetddn estimién tai tekemidn mahdotto-
maksi tavaramerkin haltijan omien tavaroiden rinnakkaistuonti, joka ei uhkaa
tavaramerkin ydinsisdltoa eikd paatehtdvad, vadrinkayttéd ja EY 30 artiklan
toisen virkkeen mukaista jasenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyé rajoittamista?

Jos maahantuoja tai joku muu, joka kidy kauppaa maahan tuoduilla tavaroilla,
aikoo kayttdd tavaramerkin haltijan tavaramerkkid néissd tavaroissa tai niihin
liittyen eiké téllaisesta kaytostd aiheudu vahinkoa nyt eikd tulevaisuudessa
tavaramerkin ydinsiséllolle, onko sen kuitenkin etukéteen ilmoitettava tavara-
merkin haltijalle aikomuksestaan kayttaa tavaramerkkia?
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6) Jos vastaus edelliseen kysymykseen on myontiva, onko tavaramerkin haltijalla
oikeus rajoittaa ndiden tavaroiden maahantuontia tai sen jilkeistd myymista tai
estdd maahantuonti ja sen jilkeinen myynti, jos maahantuoja tai jalleenmyyja ei
tee tillaista ilmoitusta, vaikka tillaisesta maahantuonnista tai sen jilkeisestd
myynnisti ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisall6lle?

7) Jos maahantuojan tai jonkun muun, joka kdy kauppaa maahan tuoduilla
tavaroilla, on tehtidvi etukiteen ilmoitus tavaramerkin haltijalle sellaisista
tavaramerkin kayttotavoista, joista ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydin-
sisallolle,

a) sovelletaanko titd edellytystd kaikkiin tillaisiin tavaramerkin kéyttotapauk-
siin, joihin kuuluvat muun muassa mainostaminen, uudelleen merkitsemi-
nen ja uudelleen pakkaaminen, tai jos sitd sovelletaan vain joihinkin
kayttotapauksiin, niin mihin?

b) onko maahantuojan tai jilleenmyyjian tehtivd kéyttod koskeva ilmoitus
tavaramerkin haltijalle vai riittadko, ettd tavaramerkin haltija saa ilmoituksen
tavaramerkin kaytostd?

¢) kuinka paljon etukiteen ilmoitus on tehtiva?

8) Onko jasenvaltion kansallisella tuomioistuimella oikeus tavaramerkkiin perus-
tuvien oikeuksien haltijan vaatimuksesta antaa méaréyksid, joissa kielletddn
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tavaramerkin kaytto, velvoitetaan maksamaan vahingonkorvausta tai luovutta-
maan tavarat tai médrdtddn muita seurauksia maahan tuotujen tavaroiden,
niiden pakkaamisen tai mainostamisen osalta, jos tillaisen midrdyksen
antaminen a) pysdyttdd sellaisten tavaroiden, jotka tavaramerkin haltija tai
hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille EY:ssd, vapaan
liikkuvuuden tai haittaa sitd, mutta b) méérayksen antamisen tarkoituksena ei
ole tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsiséllolle aiheutuvan vahingon
estiminen eikd tillaisen médrdyksen antamisella autettaisi tillaisen vahingon
ehkiisemisessi?”

Tama ennakkoratkaisupyynto johti asiassa C-143/00, Boehringer Ingelheim ym.,,
23.4.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. I-3759), jossa yhteiséjen tuomioistuin
ratkaisi asian seuraavasti:

”1) — — ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY — — 7 artiklan 2 kohtaa on

2)

tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiin perustuviin
oikeuksiinsa estddkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta ladkkeitd uudelleen, jollei
tdmén oikeuden kayttiminen myétdvaikuta markkinoiden keinotekoiseen
eristimiseen jisenvaltioiden vililla.

Ladkkeiden pakkaaminen uudelleen siten, ettd pakkaukset korvataan toisilla, on
objektiivisesti arvioiden vilttimitonti yhteisGjen tuomioistuimen oikeuskay-
tannossd tarkoitetulla tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista ndiden
ladkkeiden tosiasiallisen padsyn kyseisille markkinoille tai niiden huomattavalle
osalle on katsottavan estyvin sen takia, ettd merkittavd osuus kuluttajista tuntee
voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyja ladkkeitd kohtaan.
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3) Rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa taytettivi etukiteen tehtdvaa ilmoi-
tusta koskeva vaatimus, jotta hinelli on oikeus pakata tavaramerkilld
varustettuja laakkeitd uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei taytd titid vaatimusta,
tavaramerkin haltija voi kieltdd uudelleen pakatun ladkkeen myynnin. Rinnak-
kaistuojan itsensd on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitellusta uudel-
leen pakkaamisesta. Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtévani on
arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen, onko
tavaramerkin haltijalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista
koskevaan suunnitelmaan.”

High Court of Justice sovelsi edelld mainitussa asiassa Boehringer Ingelheim ym.
annettua tuomiota ja ratkaisi padasiat kantajien hyviksi.

Kyseisen tuomioistuimen sanotuista ratkaisuista kuitenkin valitettiin nyt kasi-
teltavand olevan ennakkoratkaisupyynnon esittineeseen tuomioistuimeen, joka
5.3.2004 tekemissddn paitoksessa esitti sellaisia ndakokantoja, jotka poikkeavat High
Court of Justicen nakemyksista.

Naiss# olosuhteissa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on pééttanyt
lykata asian ratkaisua ja esittdd yhteisojen tuomioistuimelle seuraavat ennakkorat-
kaisukysymykset:

"Uudelleen pakatut tuotteet

1) Kun rinnakkaistuoja pitda tietyssa jasenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta,
joka on tuotu maahan toisesta jiasenvaltiosta, sen alkuperdisessi sisemmaéssi
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pakkauksessa, mutta jossa on uusi ulompi pahvipakkaus, jonka teksti on
tuontijasenvaltion kielelld (uudelleen pakattu tuote):

a)

b)

)

Onko maahantuojan osoitettava, ettd uusi pakkaus noudattaa kutakin
yhdistetyissa asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb
[ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. 1-3457] vahvistettua edellytystd, vai
onko tavaramerkin haltijan osoitettava, ettd niita edellytyksia ei ole
noudatettu, vai vaihteleeko todistustaakka edellytyksesta riippuen, ja jos
nain on, niin miten se vaihtelee?

Sovelletaanko yhdistetyissa asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistettua
ensimmadistd edellytystd, siten kuin sitd tulkittiin asiassa C-379/97, Upjohn
[tuomio 12.10.1999, Kok. 1999, s. [-6927] ja [edelld mainitussa] asiassa
Boehringer [Ingelheim ym.], jonka mukaan on osoitettava, ettd tuotteen
uudelleen pakkaaminen on vilttimatontid sen varmistamiseksi, ettd tosi-
asiallista markkinoille paédsya ei estetd, ainoastaan uudelleen pakkaamiseen
sindnsi (kuten EFTAn tuomioistuin katsoi asiassa E-3/02, Paranova vastaan
Merck), vai sovelletaanko sitd myds rinnakkaistuojan suorittaman uudelleen
pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, ja jos néin on, niin miten sitd
sovelletaan?

Rikotaanko yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistettua
neljatta edellytysté eli sitd, ettd uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole
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sellainen, ettd se saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta,
ainoastaan siind tapauksessa, ettd pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai
epamédrdinen, vai koskeeko se kaikkea, mikd vahingoittaa tavaramerkin
mainetta?

d) Jos 1 kohdan c alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan, ettd neljitta
edellytysti rikotaan kaikella, miké vahingoittaa tavaramerkin mainetta, ja jos
joko i) tavaramerkkii ei liitetd uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-
branding) tai ii) rinnakkaistuoja kayttad uudessa ulommassa pahvipakkauk-
sessa joko omaa tunnustaan, tyyliddn tai ulkoasuaan tai tietyissa erilaissa
tuotteissa kaytettivdd ulkoasua (co-branding), onko katsottava, ettd
laatikkomallin tdméantyyppiset muodot vahingoittavat tavaramerkin mai-
netta, vai onko timé tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen on
kansallisen tuomioistuimen tehtava?

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

Tuotteet, joihin on lisatty tarra

2) Kun rinnakkaistuoja pitad tietyssi jasenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta,
joka on tuotu maahan toisesta jasenvaltiosta, sen alkuperiisessé sisemmaissi ja
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ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisdannyt ylim&ardisen
ulkoisen etiketin tuontijasenvaltion kielelld (tuote, johon on lisétty tarra):

a)

Sovelletaanko yhdistetyissé asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistettuja
viittd edellytysta lainkaan?

b) Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myontavésti,

onko maahantuojan osoitettava, ettd pakkaus, johon on lisdtty tarra,
noudattaa kutakin yhdistetyissda asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.]
vahvistettua edellytystd, vai onko tavaramerkin haltijan osoitettava, etti
naitd edellytyksia ei ole noudatettu, vai vaihteleeko todistustaakka edelly-
tyksesté riippuen?

Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myontivésti,
sovelletaanko yhdistetyissi asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistettua
ensimmaistéd edellytystd, siten kuin sité tulkittiin edelld mainituissa asioissa
Upjohn ja Boehringer [Ingelheim ym.], jonka mukaan on osoitettava, ettid
tuotteen uudelleen pakkaaminen on valttimitonti sen varmistamiseksi, etté
tosiasiallista markkinoille padsyd ei estetd, ainoastaan tarran lisédmiseen
sindnsd, vai sovelletaanko sitd myos rinnakkaistuojan suorittaman tarran
lisidmisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin?

I- 3445



d)

e)

TUOMIO 26.4.2007 — ASIA C-348/04

Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myontivésti,
rikotaanko yhdistetyissa asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistettua
neljatta edellytysta eli sitd, ettd uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole
sellainen, ettd se saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta,
ainoastaan siind tapauksessa, ettd pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai
epamdadrdinen, vai koskeeko se kaikkea, mikd vahingoittaa tavaramerkin
mainetta?

Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myontavésti ja
2 kohdan d alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan, etti neljittd
edellytystd rikotaan kaikella, mikd vahingoittaa tavaramerkin mainetta,
vahingoitetaanko tavaramerkin mainetta téssa tarkoituksessa, jos joko i)
ylimdéridinen etiketti asetetaan siten, etti se peittdd kokonaan tai osittain
yhden tavaramerkin haltijan tavaramerkeistd, tai ii) ylimaardisessd etiketissé
ei mainita, ettd kyseessd oleva tavaramerkki on sen haltijan tavaramerkki, tai
iii) rinnakkaistuojan nimi esitetdan isoin kirjaimin?

Ilmoitus

3. Kun rinnakkaistuoja ei ole ilmoittanut uudelleen pakatusta tuotteesta yhdiste-
tyissé asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistetun viidennen edellytyksen
mukaisesti ja kun se on ndin ollen loukannut tavaramerkin haltijan
tavaramerkkia tai -merkkeja yksinomaan téstéd syysta:

a)
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saakka, kunnes tavaramerkin haltija on tietoinen tuotteesta ja sovellettava
ilmoitusaika on paattynyt?

Onko tavaramerkin haltijalla oikeus vaatia rahallista korvausta (eli
vahingonkorvausta tavaramerkin loukkauksesta tai kaiken loukkauksella
saadun voiton luovuttamista) maahantuojan loukkauksen vuoksi samalla
perusteella kuin siind tapauksessa, ettd tavarat olisivat olleet vidrennettyja?

Onko rahallista korvausta tavaramerkin haltijalle téllaisen loukkauksen
vuoksi mydnnettiessa sovellettava suhteellisuusperiaatetta?

Jos suhteellisuusperiaatetta ei sovelleta, milld perusteella tillaista korvausta
on arvioitava, kun otetaan huomioon, ettd tavaramerkin haltija saattoi
kyseessé olevat tuotteet markkinoille [Euroopan talousalueella] tai suostui
tahan?”

Alustavat huomautukset

Kuten yhteis6jen tuomioistuin on jo todennut, tavaramerkin ydinsisdlténi on antaa
talla tavaramerkilld varustetun tuotteen alkuperdd koskeva takuu ja kolmannen
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ilman tavaramerkin haltijan suostumusta suorittamasta timéin tuotteen uudelleen
pakkaamisesta voi aiheutua todellista vaaraa tille alkuperitakuulle (ks. em. asia
Boehringer Ingelheim ym., tuomion 29 kohta).

Yhteisjen tuomioistuimen oikeuskdytinnon mukaan juuri tavaramerkilld varus-
tettujen ladkkeiden uudelleen pakkaaminen sindllddn vahingoittaa tavaramerkin
ydinsisaltéd ilman, ettd olisi tarpeen tdssd yhteydessd arvioida, mitd konkreettisia
seurauksia rinnakkaistuojan suorittamalla uudelleen pakkaamisella on (ks. em. asia
Boehringer Ingelheim ym., tuomion 30 kohta).

Direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan nojalla tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta
poikkeamista, joka on seurausta siitd, ettd tavaramerkin haltija kieltdid uudelleen
pakkaamisen, ei voida hyviksyd, jos se, ettd tavaramerkin haltija kiyttad kielto-
oikeuttaan, merkitsee EY 30 artiklan toisessa virkkeessi tarkoitettua jisenvaltioiden
vilisen kaupan peiteltya rajoittamista (ks. vastaavasti em. asia Boehringer Ingelheim
ym., tuomion 18 ja 31 kohta).

Kyseisessda madrdyksessd tarkoitetusta jasenvaltioiden vilisen kaupan peitellystd
rajoittamisesta on kyse silloin, kun tavaramerkin haltija kiyttda oikeuttaan kieltdd
uudelleen pakkaaminen, jos timén oikeuden kiyttiminen myo6tévaikuttaa markki-
noiden keinotekoiseen eristimiseen jisenvaltioiden vililld ja jos uudelleen
pakkaaminen lisdksi suoritetaan siten, ettd tavaramerkin haltijan lailliset intressit
otetaan huomioon, miké edellyttda erityisesti sitd, ettd uudelleen pakkaaminen ei
vahingoita lddkkeen alkuperiista tilaa ja ettd uudelleen pakkaaminen ei ole omiaan
aiheuttamaan vahinkoa tavaramerkin maineelle (ks. em. asia Boehringer Ingelheim
ym., tuomion 32 kohta).
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Jos uudelleen pakkaaminen on valttimatonti rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden
myymiseksi tuontijasenvaltiossa, sen, ettd tavaramerkin haltija kieltad ladkkeiden
uudelleen pakkaamisen, on kuitenkin katsottava myétivaikuttavan markkinoiden
keinotekoiseen eristdmiseen jdsenvaltioiden vililla (ks. em. asia Boehringer
Ingelheim ym., tuomion 33 kohta).

Vakiintuneesta oikeuskaytannosti ilmenee néin ollen, ettd tavaramerkin haltija voi
kieltdd tuotteen muuttamisen, jota tavaramerkilld varustetun ldikkeen kaikenlainen
uudelleen pakkaaminen — joka jo lihtGkohtaisesti aiheuttaa vaaran siité, etté lidketta
huononnetaan siitd, millainen se on alun perin ollut — merkitsee, ellei uudelleen
pakkaaminen ole valttamatontd rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi
ja ellei tavaramerkin haltijan laillisia intressejd turvata (ks. em. yhdistetyt asiat
Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 57 kohta ja em. asia Boehringer Ingelheim ym.,
tuomion 34 kohta).

Yhteisojen tuomioistuimen oikeuskiytinnén mukaan rinnakkaistuojan, joka pakkaa
tavaramerkilld varustetun ladkkeen uudelleen, on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle
etukiteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta. Lisdksi hinen on
tavaramerkin haltijan pyynnostd toimitettava niayte uudelleen pakatusta tuotteesta
ennen tuotteen markkinoille saattamista. Tamén viimeksi mainitun edellytyksen
avulla tavaramerkin haltija voi varmistua siité, ettei uudelleen pakkaamista ole tehty
siten, ettd se muuttaa suoraan tai vilillisesti tuotteen alkuperiisti tilaa, ja siitd, ettd
tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen jilkeen sellainen, ettei se vahingoita
tavaramerkin mainetta. Liséksi téllainen edellytys mahdollistaa sen, ettd tavaramer-
kin haltija voi paremmin suojautua tavaramerkin loukkauksia vastaan (ks. em.
yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 78 kohta ja em. asia Boehringer
Ingelheim ym., tuomion 61 kohta).
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Nain ollen yhteiséjen tuomioistuin ratkaisi edelld mainituissa yhdistetyissi asioissa
Bristol-Myers Squibb ym. antamansa tuomion 79 kohdassa sille esitetyt kysymykset
seuraavasti:

”— — direktiivin [89/104] 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin
haltija voi lainmukaisesti estdd liadkkeen my6hemmin markkinoille saattamisen
silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittdnyt siihen
tavaramerkin, jollei

— niytetd toteen, ettd tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija kayttdi
tavaramerkkioikeuttaan estiikseen talla tavaramerkilld varustettujen, uudelleen
pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jasenvaltioiden markki-
noiden keinotekoiseen jakamiseen. Tastda on kyse erityisesti silloin kun
tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman ladkkeen erilaisissa
pakkauksissa eri jasenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemi uudelleen
pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille
tuontijasenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdéin
niin, ettei tuotteen alkuperdinen laatu muutu — —;

— osoiteta, ettd uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan
tuotteen alkuperiistd laatua — —;

— uudessa pakkauksessa selvisti ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja
tuotteen valmistajan nimid — —;
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— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, ettd se saattaisi vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen,
huonolaatuinen tai epdmaiériinen; ja

— maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saatta-
mista tavaramerkin haltijalle tistd ja toimita tille timén pyynnostd néytettd
uudelleen pakatusta tuotteesta.”

Toisen kysymyksen uudelleen pakkaamisen kisitettd koskeva a alakohta

On syytd tarkastella ensiksi toisen kysymyksen a alakohtaa.

Edelld mainitussa asiassa Boehringer Ingelheim ym. antamansa tuomion 6 kohdassa
yhteisdjen tuomioistuin huomautti, ettd kaikkien péadasioissa kysymyksessi olevien
ladkkeiden pakkauksia ja niihin liitettyjda pakkausselosteita on tietyssd médrin
muutettu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuontia varten.

Kyseisen tuomion 7 kohdassa todetaan, ettd tapa, jolla eri ladkkeiden pakkausta on
muutettu, vaihtelee tapauskohtaisesti. Tietyissa tapauksissa alkuperiiseen pakkauk-
seen on kiinnitetty etiketti, jossa on tiettyja tirkeita tietoja, kuten rinnakkaistuojan
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nimi ja silli olevan rinnakkaistuontiluvan numero. Tilldin muulla kielelld kuin
englanniksi ilmoitettuja tietoja on edelleen ndkyvissd pakkauksessa eikéd tavara-
merkkid ole peitetty. Muissa tapauksissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin, jotka
rinnakkaistuoja on suunnitellut ja joihin tavaramerkki on kuvattu uudelleen. On
vield tapauksia, joissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin, jotka rinnakkaistuoja
on suunnitellut ja joihin tavaramerkkid ei ole merkitty. Sen sijaan tuotteen
geneerinen nimi on merkitty koteloon. Kotelon sisélld oleva pakkaus on varustettu
alkuperiiselld tavaramerkilld, mutta siihen on kiinnitetty tarra, jossa ilmoitetaan
tuotteen geneerinen nimi sekd valmistajan ja rinnakkaistuontiluvan haltijan nimi.
Kaikissa ndissi tapauksissa, joissa tuote on pakattu uudelleen, koteloissa on potilaille
tarkoitettu englanninkielinen seloste, joka on varustettu tavaramerkilla.

On my6s huomattava, ettd seitseménnessd kysymyksessd, jonka High Court of
Justice esitti yhteisGjen tuomioistuimelle edelld mainitussa asiassa Boehringer
Ingelheim ym., nimenomaan on kysymys siitd, sovelletaanko etukiteen tehtévad
ilmoitusta koskevaa edellytystd, sellaisena kuin kyseinen vaatimus esitetdén timin
tuomion 20 kohdassa, kaikkiin tavaramerkin kiyttotapauksiin, mukaan lukien uuden
etiketin lisddminen tuotteeseen, vai vain tiettyihin niistd kdyttotapauksista.

Edelld mainitussa asiassa Boehringer Ingelheim ym. antamansa tuomion 55 kohdassa
yhteisdjen tuomioistuin totesi, ettd viidennelld, kuudennella ja seitseménnelld
kysymykselldan kansallinen tuomioistuin haluaa saada tdsmennettya sitd edellytysta,
jonka mukana rinnakkaistuojan on ilmoitettava etukiteen tavaramerkin haltijalle
uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta.
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Kyseisen tuomion 68 kohdassa todetaan, ettd rinnakkaistuojan on kaikissa
tapauksissa tehtdvi etukiteen ilmoitus, jotta hinelld olisi oikeus pakata tavaramer-
killa varustetut ldakkeet uudelleen.

Edelld esitetystd seuraa, etti yhteistjen tuomioistuin on edelld mainitussa asiassa
Boehringer Ingelheim ym. antamassaan tuomiossa katsonut, ettd uudelleen
pakkaamisen kéisite kattaa uuden etiketin lisddmisen, joka oli ilmeisesti yksi
ennakkoratkaisupyynnén esittineen kansallisen tuomioistuimen tarkoittamista
riidanalaisista kyseisten lddkkeiden uudelleen pakkaamisen muodoista.

Téltd osin on todettava, ettd uuden etiketin lisddmisestd tavaramerkilld varustettui-
hin lddkkeisiin, aivan samalla tavalla kuin niiden pakkaamisesta uuteen pakkaukseen,
aiheutuu vahinkoa tavaramerkin ydinsisallolle eikd tassd yhteydessd ole tarpeen
arvioida, mitd konkreettisia seurauksia rinnakkaistuojan suorittamalla toimenpi-
teelld on.

Kaikki sellainen tavaramerkilld varustetun tuotteen muuttaminen, jota kaikenlainen
uudelleen pakkaaminen tai uuden etiketin lisdédminen merkitsee, nimittdin jo
lahtokohtaisesti aiheuttaa todellista vaaraa tavaramerkin tehtdviin kuuluvalle
tuotteen alkuperidd koskevalle takuulle. Tavaramerkin haltija voi néin ollen kieltaa
tillaisen tuotteen muuttamisen, ellei uudelleen pakkaaminen tai uuden etiketin
lisidminen ole valttimatonta rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi ja
ellei tavaramerkin haltijan laillisia intresseji turvata.
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Niin ollen edelld mainituissa yhdistetyissa asioissa Bristol-Myers Squibb ym.
annetussa tuomiossa vahvistetut direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa
koskevat viisi edellytystd, joiden téyttyessd tuotteiden tavaramerkin haltija ei voi
lainmukaisesti estdd maahantuojan uudelleen pakkaamien farmaseuttisten tuottei-
den myohempéad markkinoille saattamista, soveltuvat my6s siind tapauksessa, etti
alkuperiistd pakkausta on muutettu siten, etti sithen on kiinnitetty uusi etiketti.

Téstd seuraa, ettd toisen kysymyksen a alakohtaan on vastattava, ettd direktiivin
89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija voi
lainmukaisesti estdd farmaseuttisen tuotteen myshemmaén markkinoille saattamisen
silloin, kun kyseinen tuote on tuotu toiseen jasenvaltioon alkuperiiseen sisempéin ja
ulompaan pakkaukseensa pakattuna ja maahantuoja on lisinnyt ulompaan
pakkaukseen uuden etiketin, paitsi jos

— ndytetidn toteen, ettd tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija kéyttaa
tavaramerkkioikeuttaan estddkseen talla tavaramerkilld varustetun tuotteen,
johon on lisdtty uusi etiketti, markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden
keinotekoiseen eristimiseen jasenvaltioiden vililld

— osoitetaan, ettd uuden etiketin lisdédminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa
tuotetta siitd, millainen tuote on alun perin ollut
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—  pakkauksessa selvisti ilmoitetaan uuden etiketin lisddjan ja tuotteen valmistajan
nimia

— uudella etiketilla varustetun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, etti se saattaisi
vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; etiketti ei siis saa olla
viallinen, huonolaatuinen tai epdmaéériinen; ja

— maahantuoja ilmoittaa ennen sellaisen tuotteen, johon on lisitty uusi etiketti,
markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tistd ja toimittaa tille timén
pyynnostd niytetteen kyseisestd tuotteesta.

Ensimmaiisen kysymyksen b alakohta ja toisen kysymyksen c alakohta, jotka
koskevat uudelleen pakkaamisen vilttimiattomyytti koskevan edellytyksen
soveltamista uudelleen pakkaamisen tapaan ja tyyliin

33 Kuten edelld toisen kysymyksen a alakohdan osalta sanotusta ilmenee, tavaramerkin
haltija voi lainmukaisesti estdd farmaseuttisen tuotteen myShemmén markkinoille
saattamisen silloin, kun maahantuoja joko on pakannut tuotteen uudelleen ja
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kiinnittdnyt siihen uudelleen tavaramerkin tai on kiinnittéinyt tuotteen sisaltivain
pakkaukseen uuden etiketin, elleivit edelld mainitut viisi edellytystd tayty, eli jollei
muun muassa néiyteti toteen, ettd tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija kayttaa
tavaramerkkioikeuttaan estddkseen sanotulla tavalla uudelleen pakattujen tuotteiden
markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen
jasenvaltioiden vililla.

Boehringer Ingelheim ym:iden mukaan edellytystd, jonka mukaan tuotteen uudel-
leen pakkaamisen on oltava vilttimétontd sen varmistamiseksi, ettd tosiasiallista
markkinoille padsya ei estetd, sovelletaan my0s siihen nimenomaiseen tapaan ja
tyyliin, jolla maahantuoja on toteuttanut uudelleen pakkaamisen. Swingward ja
Dowelhurst sekd Euroopan yhteisdjen komissio puolestaan viittivit, ettd kyseistd
vaatimusta sovelletaan ainoastaan ratkaistaessa, onko tuote pakattava uudelleen vai
ei, eikd sitd sovelleta siihen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, jolla uudelleen
pakkaaminen on toteutettu.

Kuten edelld timin tuomion 19 kohdassa huomautetaan, tavaramerkin haltija voi
kieltdd tavaramerkillddn varustetun liddkkeen muuttamisen, jota kyseisen lidkkeen
kaikenlainen uudelleen pakkaaminen merkitsee, ellei uudelleen pakkaaminen ole
valttdmétonta rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi ja ellei tavara-
merkin haltijan laillisia intressejé turvata.

Tama valttamattomyyttd koskeva edellytys tiyttyy, jos tuontijasenvaltiossa sovellet-
tavat sddnnokset tai menettelyt estivit kyseisten tuotteiden myymisen kyseisen
jasenvaltion markkinoilla samoissa pakkauksissa, joissa niitd myydaan vientijasen-
valtiossa (ks. vastaavasti em. asia Upjohn, tuomion 37-39 ja 43 kohta).
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Vilttamattomyysedellytys ei sitd vastoin tayty, jos tuotteen uudelleen pakkaaminen
selittyy yksinomaan sillé, ettd rinnakkaistuoja pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua
(ks. em. asia Upjohn, tuomion 44 kohta).

Niin ollen kyseistd valttamittomyysedellytystd sovelletaan ainoastaan tuotteen
uudelleen pakkaamiseen sindnsd — sekd valinnan tekemiseen uuden pakkauksen
kéyttdmisen ja uuden etiketin lisddmisen vililld — joka on suoritettu, jotta kyseinen
tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijiasenvaltiossa, eikd siis sithen nimen-
omaiseen tapaan ja tyyliin, jolla uudelleen pakkaaminen on toteutettu (ks. myos
EFTAn tuomioistuimen asiassa E-3/02, Paranova v. Merck, 8.7.2003 antama tuomio,
EFTA Court Report 2004, s. 1, 41-—45 kohta).

Ensimmaisen kysymyksen b alakohtaan ja toisen kysymyksen c alakohtaan on siis
syytd vastata, ettd edellytystd, jonka mukaan farmaseuttisen tuotteen uudelleen
pakkaamisen, joka on toteutettu joko pakkaamalla tuote uuteen pakkaukseen ja
kiinnittdmalla siihen uudelleen tavaramerkki tai kiinnittdmallad tuotteen sisaltdvain
pakkaukseen uusi etiketti, on oltava vilttimatonta tuotteen myohemmin tapahtu-
vaksi markkinoille saattamiseksi ja joka on yksi niistd edellytyksistd, joiden téyttyessa
tavaramerkin haltija ei voi direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti estii
kyseista markkinoille saattamista, sovelletaan ainoastaan ratkaistaessa, onko tuote
pakattava uudelleen vai ei, eikd sitd siis sovelleta siihen tapaan tai tyyliin, jolla
uudelleen pakkaaminen on toteutettu.

Ensimmiisen kysymyksen c alakohta ja toisen kysymyksen d alakohta, jotka
koskevat edellytystd, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa
olla sellainen, ettd se saattaa vahingoittaa tavaramerkin mainetta

Tamén tuomion 21 ja 32 kohdasta ilmenee, ettd direktiivin 89/104 7 artiklan
2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estdi
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farmaseuttisen tuotteen my6hemmain markkinoille saattamisen silloin, kun rinnak-
kaistuoja joko on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittinyt siihen uudelleen
tavaramerkin tai on kiinnittinyt tuotteen sisaltivddn pakkaukseen uuden etiketin,
elleivat tietyt viisi edellytystd tdyty; ndihin viiteen edellytykseen kuuluu vaatimus,
jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, ettd se
saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus tai etiketti ei siis
saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epdmairiinen.

a1 Kuten Boehringer Ingelheim ym. ja komissio esittavit, edellytyksen, jonka mukaan
uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, etti se saattaa vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta, ei voida katsoa rajoittuvan yksinomaan
sellaisiin tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epiméérdinen.

2 Todetessaan edelld mainituissa yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers Squibb ym.
antamansa tuomion 76 kohdassa, ettd viallinen, huonolaatuinen tai epiméardinen
pakkaus saattaisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta, yhteiséjen tuomioistuin siis
ainoastaan mainitsi joitakin sellaisia tilanteita, joissa uudelleen pakatun tuotteen
epdasianmukainen ulkoasu saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan
mainetta.

3 Nain ollen uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen ulkoasu voi olla epi-
asianmukainen ja siten aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin maineelle erityisesti
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sellaisessa tapauksessa, jossa tuotteen pakkaus tai etiketti, joka sindnsid ei ole
viallinen, huonolaatuinen eikd epdméiiriinen, saattaa kuitenkin heikentdi tavara-
merkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa téllaisten tuotteiden asiallisuudesta ja
laadusta sekd heikentdd sitd luottamusta, jota tillainen tuote saattaa heréttdd
asianomaisessa kohderyhmaissi (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers
Squibb ym., tuomion 76 kohta seki asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio
4.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6013, 45 kohta).

Niin ollen ensimmiisen kysymyksen c¢ alakohtaan ja toisen kysymyksen d
alakohtaan on syytd vastata, etti edellytyksen, jonka mukaan uudelleen pakatun
tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, etti se saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen
haltijan mainetta, ja jonka on vélttamatta taytyttavi, jotta tavaramerkin haltija voi
direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan nojalla lainmukaisesti estdd farmaseuttisen
tuotteen mybhemmaén markkinoille saattamisen silloin, kun rinnakkaistuoja joko on
pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittinyt siihen uudelleen tavaramerkin tai on
kiinnittdnyt tuotteen siséltavddn pakkaukseen uuden etiketin, ei voida katsoa
rajoittuvan yksinomaan sellaisiin tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaa-
tuinen tai epaméériinen.

Olosuhteita, joissa tavaramerkin maineelle voi aiheutua vahinkoa, koskevat
ensimmaiisen kysymyksen d alakohta ja toisen kysymyksen e alakohta

Kuten komissio kirjallisissa huomautuksissaan perustellusti toteaa, se seikka, ettd
rinnakkaistuoja joko ei liitd tavaramerkkid uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-
branding) tai kayttdd siind omaa tunnustaan, tyylidgén tai ulkoasuaan tai tietyissé
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erilaissa tuotteissa kiytettivada ulkoasua (co-branding) taikka lisdd sithen uuden
etiketin siten, ettd se peittdd kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan
tavaramerkin, tai se seikka, ettd lisitysséi etiketissd ei mainita, ettd kyseessd oleva
tavaramerkki on sen haltijan tavaramerkki, tai ettd rinnakkaistuojan nimi esitetdan
isoin kirjaimin, voi lihtokohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

Samalla tavoin kuin kysymys siitd, saattaako mainonta antaa sen mielikuvan, etti
jilleenmyyjén ja tavaramerkin haltijan vélilld on liikesuhde, ja onko siten direktiivin
89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua aihetta olemassa (ks. asia
C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, I-905, tuomion 51 ja 55 kohta), on
kysymys siitd, saattavatko tdssd tuomiossa edelld kuvatut seikat vahingoittaa
tavaramerkin mainetta, tosiseikkoja koskeva kysymys, jota kansallisen tuomioistui-
men on arvioitava kuhunkin tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella.

Niin ollen ensimmiisen kysymyksen d alakohtaan ja toisen kysymyksen e
alakohtaan on syyté vastata, ettd kysymys siit4, saattaako se seikka, ettd rinnakkais-
tuoja

— i liita tavaramerkkié uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding)
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—  kéyttdd mainitussa pakkauksessa omaa tunnustaan, tyylidgdn tai ulkoasuaan tai
tietyissa erilaissa tuotteissa kéaytettiavaa ulkoasua (co-branding)

—  lisdd mainittuun pakkaukseen uuden etiketin siten, ettd se peittia kokonaan tai
osittain tavaramerkin haltijan tavaramerkin

— ei mainitse lisédméssddn etiketissd, ettd kyseessid oleva tavaramerkki on sen
haltijan tavaramerkki, taikka

—  esittdd nimensi isoin kirjaimin,

vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota
kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kuhunkin tapaukseen liittyvien seikkojen
perusteella.

Todistustaakkaa koskevat ensimmadisen kysymyksen a ja e alakohta seki toisen
kysymyksen b alakohta

Kuten edelld timéan tuomion 2 ja 8 kohdassa todetaan, pédasioiden osapuolina ovat
yhtailta farmaseuttisten tuotteiden valmistajia ja toisaalta farmaseuttisten tuotteiden
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rinnakkaistuojia ja jilleenmyyjid, joita vastaan kyseiset valmistajat ovat nostaneet
tavaramerkkiin perustuvien oikeuksiensa loukkaamista koskevia kanteita, jotka
perustuvat siihen seikkaan, ettd mainitut rinnakkaistuojat ovat tuoneet kyseisten
valmistajien valmistamia lddkkeité rinnakkaistuontina Yhdistyneeseen kuningaskun-
taan ja saattaneet ne sielld markkinoille uudelleen pakattuina tai uudella etiketilla
varustettuina.

Kuten timén tuomion 15 kohdassa huomautetaan, juuri tavaramerkilld varustettu-
jen lddkkeiden uudelleen pakkaaminen sindlldédn vahingoittaa tavaramerkin ydin-
sisdltod ilman, ettd olisi tarpeen tdssd yhteydessd arvioida, mitd konkreettisia
seurauksia rinnakkaistuojan suorittamalla uudelleen pakkaamisella on.

Erityisesti timén tuomion 31-33 kohdasta ilmenee, ettd direktiivin 89/104 7 artiklan
2 kohdan mukaisesti tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estdd farmaseuttisen
tuotteen myohemmaén markkinoille saattamisen silloin, kun rinnakkaistuoja on
pakannut tuotteen uudelleen joko pakkaamalla sen uuteen pakkaukseen ja
kiinnittdmalld siihen uudelleen tavaramerkin tai kiinnittdmailld tuotteen alkuperii-
seen pakkaukseen uuden etiketin, elleivit tamédn tuomion 32 kohdassa mainitut

edellytykset tayty.

Jos kuitenkin todistustaakka ndiden edellytysten, joiden téyttyessd tavaramerkin
haltija ei voi lainmukaisesti estid uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen
myShemmin tapahtuvaa markkinoille saattamista, tayttymisen osalta kuuluisi
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jasenvaltioiden kansallisen oikeuden piiriin, tistd saattaisi seurata, ettd tavaramerk-
kien haltijoille annettava suoja vaihtelisi aina kulloisenkin lain mukaan. Tidssd
tapauksessa ei saavutettaisi direktiivin 89/104 yhdeksinnessa perustelukappaleessa
tirkedksi mainittua tavoitetta, jonka mukaan rekisterdidyt tavaramerkit saavat
saman suojan kaikkien jdsenvaltioiden oikeusjirjestelmissd (ks. vastaavasti asia
C-405/03, Class International, tuomio 18.10.2005, Kok. 2005, s. 1-8735, 73 kohta).

Edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd padasioiden kaltaisissa olosuhteissa,
siltd osin kuin rinnakkaistuontina tuotujen ladkkeiden osoitetaan olevan uudelleen
pakattuja, kyseisten rinnakkaistuojien on osoitettava niiden tdmin tuomion
32 kohdassa mainittujen edellytysten tdyttyminen, joiden tiyttyessd tavaramerkin
haltijat eivit voi lainmukaisesti estdd kysymyksessd olevien tuotteiden myshemmin
tapahtuvaa markkinoille saattamista (ks. vastaavasti em. asia Class International,
tuomion 74 kohta).

Sen edellytyksen osalta, jonka mukaan on osoitettava, ettd uudelleen pakkaaminen ei
voi muuttaa pakkauksen sisdltdméi tuotetta siitd, millainen se on alun perin ollut, on
kuitenkin riittdvaa, ettd rinnakkaistuoja esittii sellaisia todisteita, joiden perusteella
voidaan kohtuudella olettaa, ettd tdma edellytys téyttyy. Sama koskee sitd
suuremmalla syylld edellytysti, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu
ei saa olla sellainen, ettd se vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Kun
maahantuoja esittid tastd jalkimmaisestd edellytyksestd talld tavoin riittdvad ndyttod,
tavaramerkin haltijan, jolla on parhaat edellytykset arvioida, voiko uudelleen
pakkaaminen vahingoittaa sen omaa tai tavaramerkin mainetta, on osoitettava, ettd
ndille on aiheutunut vahinkoa.
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Ensimmaisen kysymyksen a ja e alakohtaan seké toisen kysymyksen b alakohtaan on
siis vastattava, ettd piadasioissa kysymyksessd olevien olosuhteiden kaltaisissa
olosuhteissa rinnakkaistuojien on osoitettava niiden edellytysten tiyttyminen, joiden
mukaan

— tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija kayttdd tavaramerkkioikeuttaan
estdidkseen tilld tavaramerkilld varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden
markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen
jasenvaltioiden valilld

— uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta siit4,
millainen tuote on alun perin ollut

— uudessa pakkauksessa ilmoitetaan selvisti tuotteen uudelleen pakkaajan ja
tuotteen valmistajan nimet

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, ett# se saattaisi vahingoittaa
tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; pakkaus ei siten saa olla viallinen,
huonolaatuinen tai epdméiridinen
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— maahantuojan on ilmoitettava ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille
saattamista tavaramerkin haltijalle téstd ja toimitettava tille timin pyynnostd
ndyte uudelleen pakatusta tuotteesta

ja joiden tdyttyessd tavaramerkin haltija ei voi lainmukaisesti estdd uudelleen
pakatun farmaseuttisen tuotteen my6hempéa markkinoille saattamista.

Sen edellytyksen osalta, jonka mukaan on osoitettava, ettd uudelleen pakkaaminen ei
voi muuttaa pakkauksen sisaltiméi tuotetta siitéd, millainen se on alun perin ollut, on
kuitenkin riittivad, ettd rinnakkaistuoja esittdi sellaisia todisteita, joiden perusteella
voidaan kohtuudella olettaa, ettd tdma edellytys téyttyy. Sama koskee sitd
suuremmalla syylld edellytysté, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu
ei saa olla sellainen, ettd se vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Kun
maahantuoja esittaa tdstd jalkimmaisestd edellytyksestd télld tavoin riittdvad nayttoa,
tavaramerkin haltijan, jolla on parhaat edellytykset arvioida, voiko uudelleen
pakkaaminen vahingoittaa sen omaa tai tavaramerkin mainetta, on osoitettava, etti
ndille on aiheutunut vahinkoa.

Etukiteen tehtivin ilmoituksen laiminlyomisen seurauksia koskeva kolmas
kysymys

Yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskédytinnén mukaan rinnakkaistuojan on kaikissa
tapauksissa noudatettava etukiteen tehtdviad ilmoitusta koskevaa edellytystd, jotta
hinelld olisi oikeus pakata tavaramerkilld varustetut lddkkeet uudelleen. Jos
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rinnakkaistuoja ei noudata tata edellytystd, tavaramerkin haltija voi kieltdad uudelleen
pakatun lddkkeen myynnin. Rinnakkaistuojan itsensd on ilmoitettava tavaramerkin
haltijalle suunnitellusta uudelleen pakkaamisesta. Ei riitéd, ettd tavaramerkin haltija
saa siitd tiedon muusta lihteestd, kuten viranomaiselta, joka myontdd rinnakkais-
tuontiluvan maahantuojalle (em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 63 ja
64 kohta).

Téstd seuraa, ettd kun rinnakkaistuoja ei ole tehnyt etukiteen tavaramerkin haltijalle
uudelleen pakattua ladkettd koskevaa ilmoitusta, on kukin titd seuraava kyseisen
ladkkeen maahantuonti, niin kauan kuin rinnakkaistuoja ei téllaista ilmoitusta ole
tehnyt, tavaramerkin loukkaus.

Boehringer Ingelheim ym. viittdviat sen kysymyksen osalta, onko tavaramerkin
haltijalla oikeus rahalliseen korvaukseen maahantuojan loukkauksen perusteella
samoin ehdoin kuin siiné tapauksessa, etté tavarat olisivat olleet vadrennettyja, ettd
seuraamuksen etukiteen tehtévin ilmoituksen laiminlyomisestd tulisi olla saman-
lainen kuin seuraamuksen védrennettyjen tuotteiden saattamisesta markkinoille.
Swingward ja Dowelhurst katsovat, ettd etukiteen tehtdvin ilmoituksen laiminlyo-
minen ei voi perustaa oikeutta rahalliseen korvaukseen samalla tavoin kuin se
seikka, ettd tuotteet olisivat olleet vidrennettyja. Komissio katsoo, ettd etukiteen
tehtdvin ilmoituksen laiminlyomisestd maksettavan korvauksen tulee madraytyd
kansallisten rahallista korvausta koskevien periaatteiden mukaisesti siind mé&arin
kuin kyseiset periaatteet ovat yhteison oikeuden ja kansainvilisen oikeuden,
erityisesti vastaavuusperiaatteen, tehokkuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen,
mubkaisia.

Taltd osin on huomattava, ettd jisenvaltioilla on EY 249 artiklan kolmannessa
kohdassa niille annetun vapauden rajoissa velvollisuus valita sellaiset muodot ja
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keinot, jotka ovat tarkoituksenmukaisimpia direktiivien tehokkaan vaikutuksen
turvaamiseksi nédiden direktiivien tavoitteen kannalta katsoen (ks. asia 48/75, Royer,
tuomio 8.4.1976, Kok. 1976, s. 497, Kok. Ep. III, s. 79, 75 kohta; yhdistetyt asiat
C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95,
C-154/95 ja C-157/95, Gallotti ym., tuomio 12.9.1996, Kok. 1996, s. 1-4345, 14 kohta
sekd asia C-212/04, Adeneler ym., tuomio 4.7.2006, Kok. 2006, s. I-6057, 93 kohta).

Nain ollen silloin, kun — kuten péadasiassa — yhteison oikeudessa ei sdddeti erityisista
seuraamuksista tilanteessa, jossa on tehty loukkauksia, kansallisten viranomaisten
tehtdviin kuuluu toteuttaa sellaiset asianmukaiset toimenpiteet, joilla téllainen
tilanne voidaan korjata, ja nididen toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia, minkéa
liséksi niiden on oltava riittdvin tehokkaita ja ennalta estdvid, jotta niilld voidaan
taata direktiivin 89/104 tdysi tehokkuus (ks. vastaavasti em. asia Adeneler ym.,,
tuomion 94 kohta).

On syytd pitad mielessd, kuten erityisesti edelld tdmén tuomion 21 kohdasta ilmenee,
ettd jotta tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estdd uudelleen pakatun
farmaseuttisen tuotteen myohemmin markkinoille saattamisen, on riittdvas, ettd
yksikin edelld mainituissa yhdistetyissd asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun
tuomion 79 kohdassa mainituista ehdoista ei tayty.

Téstd seuraa, ettd tavaramerkin haltijan kielto-oikeus suhteessa sellaiseen farma-
seuttisten tuotteiden rinnakkaistuojaan, jonka markkinoille saattamat tuotteet eiviit
tosin ole véaidrennettyji, mutta joiden osalta on laiminly6ty velvollisuus ilmoittaa
markkinoille saattamisesta etukiteen kyseiselle tavaramerkin haltijalle, ei eroa siitd
kielto-oikeudesta, joka tavaramerkin haltijalla on vadrennettyjen tuotteiden osalta.
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Naissd kahdessa esimerkkitapauksessa kyseisid tuotteita ei olisi pitinyt saattaa
kysymyksessa oleville markkinoille.

Niin ollen kansallinen toimenpide, jonka nojalla tavaramerkin haltijalla on oikeus
rahalliseen korvaukseen samalla tavoin kuin siini tapauksessa, etti tuotteet olisivat
olleet vadrennettyja, myo6s silloin, kun rinnakkaistuoja on saattanut markkinoille
tuotteita, jotka eiviat ole vddrennettyja mutta joiden osalta se ei ole etukiteen
ilmoittanut markkinoille saattamisesta tavaramerkin haltijalle, ei sinadllddn ole
suhteellisuusperiaatteen vastainen. Kansallisen tuomioistuimen asiana on kuitenkin
kussakin yksittdisessd tapauksessa maérittdd rahallisen korvauksen mairé suhteelli-
suusperiaatetta noudattaen ja sen vahingon suuruuden perusteella, joka tavaramer-
kin haltijalle on rinnakkaistuojan tekemén loukkauksen vuoksi aiheutunut.

Edelld esitetyn perusteella on syytd vastata kolmanteen kysymykseen, ettd kun
rinnakkaistuoja on laiminlyonyt tavaramerkin haltijalle etukiteen tehtdvin uudel-
leen pakattua farmaseuttista tuotetta koskevan ilmoituksen tekemisen, on kukin tétid
seuraava kyseisen tuotteen maahantuonti, niin kauan kuin rinnakkaistuoja ei
tédllaista ilmoitusta ole tehnyt, tavaramerkin haltijan oikeuksien loukkaus. Kyseisesté
loukkauksesta madrattavan seuraamuksen tulee olla paitsi oikeasuhteinen, myos
riittdvén tehokas ja ennalta estdvé, jotta silld voidaan taata direktiivin 89/104 taysi
tehokkuus. Kansallinen toimenpide, jonka nojalla tavaramerkin haltijalla on oikeus
rahalliseen korvaukseen tillaisessa loukkaustapauksessa samalla tavoin kuin siini
tapauksessa, ettd tuotteet olisivat olleet vidrennettyjd, ei sinéllddn ole suhteellisuus-
periaatteen vastainen. Kansallisen tuomioistuimen asiana on kuitenkin kussakin
yksittdisessa tapauksessa madrittdd rahallisen korvauksen maédrd suhteellisuus-
periaatetta noudattaen ja erityisesti sen vahingon suuruuden perusteella, joka
tavaramerkin haltijalle on rinnakkaistuojan tekemin loukkauksen vuoksi aiheutu-
nut.
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Oikeudenkdyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisGjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paattda oikeudenkéayntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkiyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin néille
asianosaisille huomautusten esittdmisestd yhteisdjen tuomioistuimelle, ei voida
madrita korvattaviksi.

Niilla perusteilla vhteiséjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsidddnnon ldhentimisesti 21.12.1988
annetun ensimmaiinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin
se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdylla sopimuksella,
7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, etta tavaramerkin haltija voi
lainmukaisesti estdd farmaseuttisen tuotteen myohemmian markkinoille
saattamisen silloin, kun kyseinen tuote on tuotu toiseen jisenvaltioon
alkuperidiseen sisempidin ja ulompaan pakkaukseensa pakattuna ja
maahantuoja on lisinnyt ulompaan pakkaukseen uuden etiketin, paitsi jos

— naytetddn toteen, etti tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija
kayttda tavaramerkkioikeuttaan estdikseen télld tavaramerkilld varus-
tetun tuotteen, johon on lisitty uusi etiketti, markkinoille saattamisen,
johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristimiseen jasenvaltioiden
valilld
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— osoitetaan, ettd uuden etiketin lisdiminen ei voi muuttaa pakkauksessa
olevaa tuotetta siitd, millainen tuote on alun perin ollut

— pakkauksessa selvisti ilmoitetaan uuden etiketin lisddjin ja tuotteen
valmistajan nimia

— uudella etiketilld varustetun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, etti se
saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; etiketti ei
siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epaméiriinen; ja

— maahantuoja ilmoittaa ennen sellaisen tuotteen, johon on lisitty uusi
etiketti, markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tisti ja
toimittaa tille timidn pyynnosti nédytteen kyseisestd tuotteesta.

2) Edellytystd, jonka mukaan farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaami-
sen, joka on toteutettu joko pakkaamalla tuote uuteen pakkaukseen ja
kiinnittimilld siihen uudelleen tavaramerkki tai kiinnittimalld tuotteen
sisaltivaan pakkaukseen uusi etiketti, on oltava vilttimitonti tuotteen
myohemmin tapahtuvaksi markkinoille saattamiseksi ja joka on yksi niistd
edellytyksisti, joiden tidyttyessi tavaramerkin haltija ei voi direktiivin
89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdylla
sopimuksella, 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti estid kyseisti markkinoille
saattamista, sovelletaan ainoastaan ratkaistaessa, onko tuote pakattava
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uudelleen vai ei, eikid sitd siis sovelleta siihen tapaan tai tyyliin, jolla
uudelleen pakkaaminen on toteutettu.

Edellytyksen, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla
sellainen, etti se saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan
mainetta, ja jonka on vilttimattd tiytyttivé, jotta tavaramerkin haltija
voi direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta tehdylld sopimuksella, 7 artiklan 2 kohdan nojalla lainmu-
kaisesti estid farmaseuttisen tuotteen myohemmin markkinoille saatta-
misen silloin, kun rinnakkaistuoja joko on pakannut tuotteen uudelleen ja
kiinnittinyt siihen uudelleen tavaramerkin tai on kiinnittinyt tuotteen
sisidltivaan palkaukseen uuden etiketin, ei voida katsoa rajoittuvan
yksinomaan sellaisiin tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaa-
tuinen tai epimaaridinen.

Kysymys siitd, saattaako se seikka, etti rinnakkaistuoja

— ei liitd tavaramerkkid uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-bran-
ding)

— kédyttad mainitussa pakkauksessa omaa tunnustaan, tyyliddn tai
ulkoasuaan tai tietyissd erilaissa tuotteissa kiytettivda ulkoasua (co-
branding)
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— lisdda mainittuun pakkaukseen uuden etiketin siten, etti se peittdd
kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan tavaramerkin

— ei mainitse lisddmaissdin etiketissé, etti kyseessi oleva tavaramerkki on
sen haltijan tavaramerkki taikka

— esittdd nimensi isoin kirjaimin

vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota
kansallisen tnomioistuimen on arvioitava kuhunkin tapaukseen liittyvien
seikkojen perusteella.

5) DPaaasioissa kysymyksessd olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa
rinnakkaistuojien on osoitettava niiden edellytysten tdyttyminen, joiden
mukaan

— tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija kiyttid tavaramerkkioikeut-
taan estiikseen tilli tavaramerkilld varustettujen, uudelleen pakattujen
tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoi-

seen eristimiseen jisenvaltioiden valilld
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— uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta
siitd, millainen tuote on alun perin ollut

— uudessa pakkauksessa ilmoitetaan selvisti tuotteen uudelleen pakkaa-
jan ja tuotteen valmistajan nimet

— uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, ettd se saattaisi
vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; pakkaus ei siten saa
olla viallinen, huonolaatuinen tai epamairiinen

— maahantuojan on ilmoitettava ennen uudelleen pakatun tuotteen
markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tista ja toimitettava
tille timan pyynnosti niyte uudelleen pakatusta tuotteesta

ja joiden tidyttyessd tavaramerkin haltija ei voi lainmukaisesti estdi
uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen mychempidi markkinoille
saattamista.

Sen edellytyksen osalta, jonka mukaan on osoitettava, etti uudelleen
pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksen sisiltimidd tuotetta siité,
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millainen se on alun perin ollut, on kuitenkin riittivii, ettd rinnakkais-
tuoja esittdd sellaisia todisteita, joiden perusteella voidaan kohtuudella
olettaa, ettd tima edellytys tiyttyy. Sama koskee siti suuremmalla syylla
edellytysti, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla
sellainen, ettid se vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Kun
maahantuoja esittda tdstid jilkimmiisesti edellytyksesti tilld tavoin
riittivdd ndyttod, tavaramerkin haltijan, jolla on parhaat edellytykset
arvioida, voiko uudelleen pakkaaminen vahingoittaa sen omaa tai
tavaramerkin mainetta, on osoitettava, etti niille on aiheutunut vahinkoa.

Kun rinnakkaistuoja on laiminlyényt tavaramerkin haltijalle etukiteen
tehtiavin uudelleen pakattua farmaseuttista tuotetta koskevan ilmoituksen
tekemisen, on kukin titi seuraava kyseisen tuotteen maahantuonti, niin
kauan kuin rinnakkaistuoja ei tillaista ilmoitusta ole tehnyt, tavaramerkin
haltijan oikeuksien loukkaus. Kyseisesti loukkauksesta médrattivin
seuraamuksen tulee olla paitsi oikeasuhteinen, myés riittivin tehokas ja
ennalta estiivi, jotta silld voidaan taata direktiivin 89/104, sellaisena kuin se
on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdylli sopimuksella, tdysi
tehokkuus. Kansallinen toimenpide, jonka nojalla tavaramerkin haltijalla
on oikeus rahalliseen korvaukseen tillaisessa loukkaustapauksessa samalla
tavoin kuin siinid tapauksessa, ettid tuotteet olisivat olleet vidrennettyjd, ei
sindllddn ole suhteellisuusperiaatteen vastainen. Kansallisen tuomioistui-
men asiana on kuitenkin kussakin yksittiisessd tapauksessa midrittaa
rahallisen korvauksen miird suhteellisuusperiaatetta noudattaen ja erityi-
sesti sen vahingon suuruuden perusteella, joka tavaramerkin haltijalle on
rinnakkaistuojan tekemin loukkauksen vuoksi aiheutunut.

Allekirjoitukset
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