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Tuomion tiivistelma

1. Jdsenvaltioiden lainsdddinnon lihentdminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104 —
Lédkkeiden rinnakkaistuonti sen jéilkeen, kun niihin on lisdtty ylimddrdinen etiketti

(EY 30 artikla; neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)
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2. Jisenvaltioiden lainsddddinnon ldhentdminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104 —
Liidkkeiden rinnakkaistuonti sen jilkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja kun
tavaramerkki on kiinnitetty niihin uudelleen

(Neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)

3. Jisenvaltioiden lainsdddinnon ldhentdminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104 —
Lidkkeiden rinnakkaistuonti sen jilkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja kun
tavaramerkki on kiinnitetty niihin uudelleen

(Neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)

4. Jisenvaltioiden lainsdddinnon lihentiminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104 —
Liidkkeiden rinnakkaistuonti sen jilkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja kun
tavaramerkki on kiinnitetty niihin uudelleen

(EY 30 artikia; neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)

5. Jasenvaltioiden lainsédddnnon ldhentiminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104 —
Lidkkeiden rinnakkaistuonti sen jilkeen, kun ne on pakattu uudelleen ja kun
tavaramerkki on kiinnitetty niihin uudelleen

(Neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta)

taa markkinoiden keinotekoiseen
eristimiseen jisenvaltioiden valilla

1. Ensimmadisen tavaramerkkidirektiivin
89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava
siten, ettd tavaramerkin haltija voi lain-
mubkaisesti estdd farmaseuttisen tuotteen
myShemmén markkinoille saattamisen
silloin, kun kyseinen tuote on tuotu
toiseen jdsenvaltioon alkuperiiseen
sisempéddn ja ulompaan pakkaukseensa
pakattuna ja maahantuoja on lisdnnyt
ulqu}p‘aan pakkaukseen uuden etiketin, — osoitetaan, ettd uuden etiketin lisd&-

paitsi jos . P

minen ei voi muuttaa pakkauksessa
olevaa tuotetta siitd, millainen tuote

on alun perin ollut

— naytetddn toteen, ettd tapaus, jossa
tavaramerkkioikeuden haltija kayt-
tad tavaramerkkioikeuttaan estddk-

seen talld tavaramerkilld varustetun — pakkauksessa selvisti ilmoitetaan

tuotteen, johon on lisdtty uusi eti-
ketti, markkinoille saattamisen, joh-
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uuden etiketin lisddjin ja tuotteen
valmistajan nimié
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— uudella etiketilld varustetun tuot-
teen ulkoasu ei ole sellainen, ettd
se saattaisi vahingoittaa tavaramer-
kin ja sen haltijan mainetta; etiketti
ei siis saa olla viallinen, huonolaa-
tuinen tai epdmaddrdinen; ja

— maahantuoja ilmoittaa ennen sellai-
sen tuotteen, johon on lisdtty uusi
etiketti, markkinoille saattamista
tavaramerkin haltijalle tistd ja toi-
mittaa télle timédn pyynnostd nayt-
teen kyseisesté tuotteesta.

Kaikki sellainen tavaramerkilld varustetun
tuotteen muuttaminen, jota kaikenlainen
uudelleen pakkaaminen tai uuden etiketin
lisddaminen merkitsee, nimittdin jo lahtokoh-
taisesti aiheuttaa todellista vaaraa tavaramer-
kin tehtdviin kuuluvalle tuotteen alkuperia
koskevalle takuulle. Tavaramerkin haltija voi
néin ollen kieltdd tillaisen tuotteen muutta-
misen, ellei uudelleen pakkaaminen tai
uuden etiketin lisddminen ole valttimdtonta
rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myy-
miseksi ja ellei tavaramerkin haltijan laillisia
intresseji turvata.

(ks. 30 ja 32 kohta seki
tuomiolauselman 1 kohta)

2.

Edellytystd, jonka mukaan farmaseutti-
sen tuotteen uudelleen pakkaamisen,
joka on toteutettu joko pakkaamalla
tuote uuteen pakkaukseen ja kiinnitti-
milld sithen uudelleen tavaramerkki tai
kiinnittdmalla tuotteen sisaltavdan pak-
kaukseen uusi etiketti, on oltava viltti-
mitontd tuotteen myShemmin tapahtu-
vaksi markkinoille saattamiseksi ja joka
on yksi niistd edellytyksistd, joiden tdyt-
tyessd tavaramerkin haltija ei voi ensim-
mdisen tavaramerkkidirektiivin 89/104
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti estid
kyseista markkinoille saattamista, sovel-
letaan ainoastaan ratkaistaessa, onko
tuote pakattava uudelleen vai ei, eikd
sité siis sovelleta siithen tapaan tai tyyliin,
jolla uudelleen pakkaaminen on toteu-
tettu.

(ks. 39 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

Ensimmadisen tavaramerkkidirektiivin
89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava
siten, ettd tavaramerkin haltija voi lain-
mubkaisesti estdd farmaseuttisen tuotteen
myShemmén markkinoille saattamisen
silloin, kun rinnakkaistuoja joko on
pakannut tuotteen uudelleen ja kiin-
nittinyt siihen uudelleen tavaramerkin
tai on kiinnittinyt tuotteen sisdltiviin
pakkaukseen uuden etiketin, elleivat
tietyt viisi edellytysta tayty; ndihin viiteen
edellytykseen kuuluu vaatimus, jonka
mukaan uudelleen pakatun tuotteen
ulkoasu ei saa olla sellainen, etti se
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saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen
haltijan mainetta. Tamén edellytyksen ei
voida katsoa rajoittuvan yksinomaan
sellaisiin tapauksiin, joissa pakkaus on
viallinen, huonolaatuinen tai epamaarii-
nen. Uudelleen pakatun farmaseuttisen
tuotteen ulkoasu voi nimittdin olla epi-
asianmukainen ja siten aiheuttaa vahin-
koa tavaramerkin maineelle erityisesti
sellaisessa tapauksessa, jossa tuotteen
pakkaus tai etiketti, joka sindnsi ei ole
viallinen, huonolaatuinen eikd epamii-
rdinen, saattaa kuitenkin heikentii tava-
ramerkin arvoa vahingoittamalla mieli-
kuvaa tillaisten tuotteiden asiallisuu-
desta ja laadusta sekd heikentdd sitd
luottamusta, jota téllainen tuote saattaa
heréttaa asianomaisessa kohderyhmaissi.

Talta osin kysymys siitd, saattaako se
seikka, ettd rinnakkaistuoja

— i liitd tavaramerkkid uuteen ulom-
paan pahvipakkaukseen (de-bran-
ding)

— kayttdd mainitussa pakkauksessa
omaa tunnustaan, tyyliddn tai ulko-
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asuaan tai tietyissd erilaissa tuot-
teissa kaytettavdd ulkoasua (co-
branding)

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

— el mainitse lisddmassadn etiketissa,
ettd kyseessd oleva tavaramerkki on
sen haltijan tavaramerkki, taikka

—  esittdd nimensd isoin kirjaimin,

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

(ks. 40, 43, 44 ja 47 kohta seki
tuomiolauselman 3 ja 4 kohta)
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Asioissa, joissa osapuolina on yhtailtd
farmaseuttisten tuotteiden valmistajia ja
toisaalta farmaseuttisten tuotteiden rin-
nakkaistuojia ja jilleenmyyjid, joita vas-
taan kyseiset valmistajat ovat nostaneet
tavaramerkkiin perustuvien oikeuksiensa
loukkaamista koskevia kanteita, jotka
perustuvat siihen seikkaan, ettd mainitut
rinnakkaistuojat ovat tuoneet kyseisten
valmistajien valmistamia ladkkeitd rin-
nakkaistuontina jasenvaltioon ja saatta-
neet ne sielld markkinoille uudelleen
pakattuina tai uudella etiketilld varustet-
tuina, rinnakkaistuojien on osoitettava
niiden edellytysten tdyttyminen, joiden
mukaan

— tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden
haltija kayttad tavaramerkkioikeut-
taan estddkseen tilld tavaramerkilld
varustettujen, uudelleen pakattujen
tuotteiden markkinoille saattamisen,
johtaa markkinoiden keinotekoiseen
eristimiseen jisenvaltioiden vililla

— uudelleen pakkaaminen ei voi muut-
taa 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
epamaddriainen

— maahantuojan on ilmoitettava
ennen uudelleen pakatun tuotteen
markkinoille saattamista tavaramer-
kin haltijalle tdstd ja toimitettava
tille timén pyynndstd niyte uudel-
leen pakatusta tuotteesta

ja joiden tdyttyessd tavaramerkin haltija
ei voi lainmukaisesti estid uudelleen
pakatun farmaseuttisen tuotteen myé-
hempia markkinoille saattamista.

Sen edellytyksen osalta, jonka mukaan
on osoitettava, ettid uudelleen pakkaami-
nen ei voi muuttaa pakkauksen sisalta-
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méd tuotetta siitd, millainen se on alun
perin ollut, on kuitenkin riittivas, ettd
rinnakkaistuoja esittdd sellaisia todis-
teita, joiden perusteella voidaan kohtuu-
della olettaa, ettd timé edellytys tiyttyy.
Sama koskee sitd suuremmalla syylla
edellytystd, jonka mukaan uudelleen
pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla
sellainen, ettd se vahingoittaa tavaramer-
kin ja sen haltijan mainetta. Kun maa-
hantuoja esittdd tdstda jalkimmdisesta
edellytyksesti tilld tavoin riittdvdd ndyt-
tod, tavaramerkin haltijan, jolla on par-
haat edellytykset arvioida, voiko uudel-
leen pakkaaminen vahingoittaa sen
omaa tai tavaramerkin mainetta, on
osoitettava, ettd niille on aiheutunut
vahinkoa.

(ks. 48 ja 54 kohta seki
tuomiolauselman 5 kohta)

Kun rinnakkaistuoja on laiminlyonyt
tavaramerkin haltijalle etukiteen tehti-
vin uudelleen pakattua farmaseuttista
tuotetta koskevan ilmoituksen tekemi-
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sen, on kukin titd seuraava kyseisen
tuotteen maahantuonti, niin kauan kuin
rinnakkaistuoja ei tillaista ilmoitusta ole
tehnyt, tavaramerkin haltijan oikeuksien
loukkaus. Kyseisestd loukkauksesta mis-
rattavan seuraamuksen tulee olla paitsi
oikeasuhteinen, myds riittivin tehokas
ja ennalta estdvi, jotta silld voidaan taata
ensimmdisen tavaramerkkidirektiivin
89/104 tdysi tehokkuus. Kansallinen
toimenpide, jonka nojalla tavaramerkin
haltijalla on oikeus rahalliseen korvauk-
seen tillaisessa loukkaustapauksessa
samalla tavoin kuin siind tapauksessa,
ettd tuotteet olisivat olleet vddrennettyja,
el sindllddn ole suhteellisuusperiaatteen
vastainen. Kansallisen tuomioistuimen
asiana on kuitenkin kussakin yksitti-
sessd tapauksessa madrittdd rahallisen
korvauksen maiird suhteellisuusperiaa-
tetta noudattaen ja erityisesti sen vahin-
gon suuruuden perusteella, joka tavara-
merkin haltijalle on rinnakkaistuojan
tekemin loukkauksen vuoksi aiheutu-
nut.

(ks. 64 kohta ja
tuomiolauselman 6 kohta)



