HERMES

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
16 piivini kesikuuta 1998

Asiassa C-53/96,

jonka Arrondissementsrechtbank te Amsterdam on saattanut EY:n perustamissopi-
muksen 177 artiklan nojalla yhteisojen tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen
tdssd kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

Hermes International (société en commandite par actions)
vastaan

FHT Marketing Choice BV

ennakkoratkaisun kauppaan liittyvistd teollis- ja tekijinoikeuksien nikokohdista
(EYVL L 336, s.1) yhteison puolesta yhteisén toimivaltaan kuuluvien asioiden

osalta hyviksytyn Maailman kauppajirjeston perustamissopimuksen liitteend 1 C,
50 artiklan 6 kohdan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheen-
johtajat C. Gulmann, H. Ragnemalm ja M. Wathelet sekd tuomarit G. F. Mancini,

* Oikeudenkiyntikieli: hollanti.
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J. C. Moitinho de Almeida, P.J. G. Kapteyn, J.L. Murray, D. A. O. Edward
(esittelevd tuomari), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann ja L. Sevén,

julkisasiamies: G. Tesauro,
kirjaaja: hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Hermes International (société en commandite par actions), edustajanaan asian-
ajaja L. van Bunnen, Bryssel,

— Alankomaiden hallitus, asiamieheniin ulkoasiainministerion oikeudellinen
neuvonantaja A. Bos,

— Ranskan hallitus, asiamiehiniin ulkoasiainministerion oikeudellisen osaston
jaostopiillikkd C. de Salins ja timidn saman osaston ulkoasiainsihteeri G. Mig-
not,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendin Treasury Solicitor’s
Departmentin virkamies S. Ridley,

— Furoopan yhteisdjen komissio, asiamiehindin oikeudellinen neuvonantaja

P.J. Kuyper ja oikeudellisen yksikon virkamies B. J. Drijber,
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ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Hermeés International (société en commandite par actions) -yhtidn,
edustajanaan asianajaja L.van Bunnen, Alankomaiden hallituksen, asiamiehendin
ulkoasiainministerién oikeudellinen apulaxsneuvonantaja M. Fierstra, Ranskan hal-
lituksen, asiamiehendin G. Mignot, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asia-
miehenddn Assistant Treasury Solicitor J. Collins, avustajanaan R. Plender, QC,
Euroopan unionin neuvoston, asiamiehendin oikeudellisen yksikon virkamies
G. Houttuin, ja komission, asiamiehinddn P. J. Kuyper ja B.]. Drijber, 27.5.1997
pidetyssd istunnossa esittimat suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.11.1997 pidetyssd istunnossa esittdmin ratkaisuch-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle
1.2.1996 tekemillddn paatdkselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen
22.2.1996, EY:n perustamissopimulksen 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysy-
myksen kauppaan liittyvistd teollis- ja tekijinoikeuksien nikdkohdista tehdyn
sopimuksen (jiljempdand TRIPS-sopimus) 50 artiklan 6 kohdan tulkinnasta; tima
sopimus on 22.12.1994 tehdylld neuvoston paitdkselld 94/800/EY (EYVL L 336,
s. 1) yhteisén puolesta yhteisén toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta hyvaksytyn
Maailman kauppajirjeston perustamissopimuksen (jiljempini WIO:n perustamis-
sopimus) liitteend 1 C.
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Tdmid kysymys on esitetty oikeusriidassa, jossa vastakkain ovat Hermes Interna-
tional, joka on Ranskan oikeuden mukainen kommandiittiosakeyhtid (société en
commandite par actions) (jiljempini Hermes), ja Alankomaiden oikeuden mukaan
perustettu yhtid FHT Marketing Choice BV (jiljempini FHT) ja joka koskee
tavaramerkkioikeuksia, joiden haltija Hermeés on.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 20 piivini joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) "Viliaikaiset ja suojaavat toimenpiteet”
-otsikoidun 99 artiklan 1 kohdassa siidetdin seuraavaa:

”Jasenvaltion laissa saddettyjen kansallista tavaramerkkii koskevien viliaikaisten ja
suojaavien toimenpiteiden toteuttamista voidaan pyytii yhteisén tavaramerkin
osalta tai yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen osalta kyseisen jisenval-
tion oikeusviranomaisilta, mukaan lukien yhteisén tavaramerkkituomioistuimilta,
vaikka timin asetuksen mukaisesti toisen jisenvaltion tavaramerkkituomioistuin
on asian osalta toimivaltainen.”

Tdmin asetuksen 143 artiklan 1 kohdan mukaan asetus tulee voimaan kuudentena-
kymmenenteni piivini sen jilkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisijen viral-
lisessa lehdessi. Koska asetus julkaistiin 14.1.1994, se tuli siis voimaan 15.3.1994,
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Piitoksen 94/800/EY 1 artiklassa miiratiin seuraavaa:

“Hyviksytddan Euroopan yhteison puolesta seuraavat monenviliset sopimukset ja
saadokset siltd osin kuin ne kuuluvat yhteisén toimivaltaan:

— Maailman kauppajirjestdn perustamissopimus ja sen liitteissd 1, 2 ja 3 olevat
sopimukset, — —.”

TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa médrdtdan seuraavaa:

”1. Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus mdéritd nopeista ja tehokkaista turvaa-
mistoimenpiteistd,

a) joilla estetddn niiden tuomiopiirissi teollis- tai tekijinoikeuden loukkaaminen ja
erityisesti maahantuotujen tavaroiden padsy markkinoille tulliselvityksen jal-
keen;

b) jotka tihtddvit olennaisen todistusaineiston turvaamiseen, milloin rikkomusta
on aihetta epiilla.

2. Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus pddttdd turvaamistoimenpiteistd toista
osapuolta kuulemattakin, milloin se katsotaan perustelluksi, erityisesti jos viivytys
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todennikoisesti aitheuttaisi korvaamatonta vahinkoa oikeudenhaltijalle, tai milloin
on ilmeinen todistusaineiston hivittimisen vaara.

3. Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus vaatia hakijaa esittimiin mitd tahansa
kohtuullisella vaivalla saatavaa todistusaineistoa voidakseen riittivisti vakuuttua
siitd, ettd hakija on oikeudenhaltija ja ettd hinen oikeuttaan loukataan tai ettd sel-
lainen loukkaus on toteutumaisillaan, ja mairiti hakija asettamaan riittdva vakuus,
joka suojaa vastaajaa ja estad vidrinkdytoksen.

4. Mikili turvaamistoimiin on ryhdytty toista osapuolta kuulematta, tille pitad
ilmoittaa asiasta vilpymittd ja viimeistidn vilittdmaésti toimenpiteisiin ryhtymlsen
jilkeen. Asian uudelleenkisittely, johon liittyy oikeus tulla kuulluksi, tulee jirjestid
vastaajan pyynnosti kohtuullisessa ajassa toimenpiteistd ilmoittamisen jilkeen sen
ratkaisemiseksi, onko turvaamistointa muutettava taikka onko se kumottava tai
pidettivid voimassa.

6. Jollei 4 kohdasta muuta johdu, tulee 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet
vastaajan vaatimuksesta kumota tai niiden vaikutukset muuten poistaa, jos padasiaa
el ole pantu vireille kohtuullisessa miiriajassa, jonka pituuden toimenpiteestd maa-
ridvi oikeusviranomainen paittii, jos jisenen lainsaaddntd niin sallii tai, jos tuo-
mioistuimella ei ole sellaista méirdysvaltaa, miédriaika el saa [olla] yli 20 tyopiivad
tai 31 kalenteripiivii riippuen siitd, kumpi niistd on pidempi.

»
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Euroopan yhteisén ja jdsenvaltioiden edustajat allekirjoittivat 15.4.1994 Marra-
keshissd Uruguayn kierroksen monenvilisten kauppaneuvottelujen tuloksia koske-
van péitdsasiakirjan (jiljempédnd paitdsasiakirja) ja WTO:n perustamissopimuksen
sen syntymistd koskevin varauksin.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingin (Alankomaiden siviiliprosessilaki; jil-
jempind siviiliprosessilaki) 289 §:n 1 momentissa siidetiin seuraavaa:

” Asioissa, joissa asianosaisten etujen turvaamiseksi on asian kiireellisyyden vuoksi
tarpeen ryhtyd vilittdmiin viliaikaisiin toimenpiteisiin, titd koskeva vaatimus voi-
daan esittdd istunnossa, jonka tuomioistuimen puheenjohtaja titi tarkoitusta varten
jarjestdd madrddmaénddn arkipdivini.”

Tillaisen tilanteen osalta siviiliprosessilain 290 §:n 2 momentissa siddetddn, ettd
asianosaiset voivat omasta aloitteestaan tulla saapuville istuntoon, jossa tuomiois-
tuimen puheenjohtaja kisittelee vahalkalsmaalaysten antamista, Jollom kyseisid
toimenpiteitd hakevaa asianosaista tiytyy istunnossa edustaa asianajaja, kun taas
vastapuoli voi esiintyd henkilokohtaisesti tai valtuuttaa asianajajan asiamiehekseen.

Siviiliprosessilain 292 §:n mukaan kyseiset viliaikaiset toimenpiteet eivit vaikuta
pédasiassa annettavaan ratkaisuun.

Siviiliprosessilain 295 §:n mukaan viliaikaismiiriyksestd saadaan valittaa Gerechts-
hofiin kahden viikon kuluessa miiriyksen antamisesta.
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Pidasian tosiseikat

Hermes on Benelux-maita koskevien kansainvilisten rekisterdintien R 196 756 ja
R 199735 perusteella sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin *Hermes” ja sana- ja
kuviomerkki -tyyppisen tavaramerkin *Hermes” haltija.

Hermes kayttdd nditd tavaramerkkejiin muun muassa solmioissa, joita se markki-
noi valikoivaa jakelujirjestelmdi kiyttien. Alankomaissa Hermes-solmioita myy-
vit Galerie & Faience BV, kotipaikka Scheveningen, ja Boutique le Duc, koti-
paikka Zeist.

Koska FHT myi Hermesin mukaan Hermés-solmioiden jiljitelmid, Hermes teetti
21.12.1995 Arrondissementsrechtbank te Amsterdamin puheenjohtajan luvan
perusteella takavarikon, jossa takavarikoitiin FHT: lti itseltdin kymmenen sol-
miota, ja lisiksi turvaamistoimenpiteeni takavarikoitiin PTT Post BV -yhtién hal-
lusta 453 FHT lle toimitettavana ollutta solmiota.

Hermes on esittinyt 2.1.1996 tekemilliin hakemuksella Arrondissementsrecht-
bank te Amsterdamille viliaikaismidriyksii koskevassa “kort geding”
-menettelyssi vaatimukset siitd, ettd FHT midrittiisiin lopettamaan niiden tekijin-
ja tavaramerkkioikeuksien loukkaaminen, joiden haltija Herm&s on. Hermes on
vaatinut my®s, ettd tuomioistuimen puheenjohtaja miiriisi kaikista toimenpiteist,
jotka ovat tarpeen, jotta Hermesin oikeuksia ei loukattaisi tulevaisuudessakaan.

Ennakkoratkaisupyynnén esittimisti koskevassa paitoksessiin Arrondissements-
rechtbank te Amsterdamin puheenjohtaja toteaa, ettdi Hermesin vaatimuksesta
takavarikoidut solmiot ovat todennikéisesti viirennoksii ja etti on epitodenni-
koistd, ettd FHT olisi toiminut vilpittdméssd mielessi. Timin vuoksi puheenjoh-
taja on piitoksessidn hyviksynyt Hermesin vaatimuksen ja miirinnyt, etti FHTin
on vilittomisti lopetettava Hermesin yksinomaisten tekijin- ja tavaramerkkioi-
keuksien loukkaaminen ja oltava loukkaamatta niiti myds tulevaisuudessa.
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Hermés on vaatinut samalla Arrondissementsrechtbank te Amsterdamin
puheenjohtajaa miiriimiin myos, ettdi FHT:n olisi esitettdvd TRIPS-sopimuksen
50 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu vaatimus turvaamistoimenpiteiden kumoami-
seksi kolmen kuukauden kuluessa viliaikaismidriyksen sisdltdvin pditdksen tie-
doksiantamisesta ja ettd Hermésin olisi pantava paiasia vireille 14 pdivin kuluessa
siitd, kun FHT on mahdollisesti pannut vireille kyseisen kumoamismenettelyn.

Arrondissementsrechtbank te Amsterdamin puheenjohtaja katsoo, ettei kyseistd
miiriaikoja koskevaa vaatimusta voida hyviksyd, koska TRIPS-sopimuksen
50 artiklan 6 kohdassa ei midriti, ettd vastaajan olisi vaadittava turvaamistoimen-
piteiden kumoamista jossakin tietyssi mddrdajassa. Tdmin madriyksen tarkoituk-
sena on piinvastoin mahdollistaa se, ettd vastaaja voi vaatia turvaamistoimien
kumoamista pidasiassa annettavan tuomion julistamiseen saakka. Niin ollen
TRIPS-sopimuksen kyseisessi miiriyksessd tarkoitettua miirdaikaa, jonka ku-
luessa piiasian oikeudenkiynti on pantava vireille, ei voida madritelld siten, ettd
tdmin mairiajan alkaminen riippuisi siitd miiriajasta, jonka kuluessa vastaajan on
esitettdvd kumoamisvaatimus.

Arrondissementsrechtbank te Amsterdamin puheenjohtaja ei kuitenkaan ole varma
siitd, olisiko Hermesille asetettava mairiaika pidasian oikeudenkidynnin vireillepa-
nemiseksi. Niin olisi tehtdvi siind tapauksessa, ettd kyseisessi viliaikaismaaraylksid
koskevassa menettelyssid mairittyd toimenpidettd on pidettavd TRIPS-sopimulksen
50 artiklassa tarkoitettuna turvaamistoimenpiteen.

Tiltd osin kansallinen tuomioistuin toteaa, ettdi Alankomaiden lainsiidinnossi
sadnnellylle viliaikaisméiriyksid koskevalle menettelylle on ominaista se, ettd vas-
tapuoli haastetaan tihin menettelyyn, asianosaisilla on oikeus tulla kuulluiksi ja
kyseisistd toimista pddttivd tuomari tutkii oikeusriidan sisdltod ja tekee tdmin
perusteella kirjallisen ja perustelut sisdltivin padtoksen, johon saa hakea muutosta.
Lisiksi kansallinen tuomioistuin toteaa, ettd vaikka asianosaiset voivat timin jil-
keen panna vireille padasian oikeudenkiynnin, TRIPS-sopimukseen liittyvissi
asioissa asianosaiset yleensi tyytyvit viliaikaismédrdykseen.
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Tissi tilanteessa kansallinen tuomioistuin on lykdnnyt asian ratkaisemista ja esit-
tinyt yhteisojen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

*Kuuluuko kauppaan liittyvistd teollis- ja tekijinoikeuksien nikékohdista tehdyn
sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetun turvaamistoimenpiteen kasitteen alaan sellai-
nen viliaikaismairdys, jota tarkoitetaan siviiliprosessilain 289 §:ssi ja sitd seuraa-
vissa pykilissi, joiden mukaan tuomioistuimen puheenjohtajalta voidaan vaatia
viliaikaismidriystd vilittomiin viliaikaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestd asiassa?”

Yhteis6jen tuomioistuimen toimivalta

Alankomaiden, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat esitti-
neet, ettei yhteiséjen tuomioistuimella ole toimivaltaa vastata tihin kysymykseen.

Ne vetoavat tilti osin yhteisdjen tuomioistuimen 15.11.1994 antamassa lausun-
nossa 1/94 olevaan 104 kohtaan (Kok. 1994, s. I-5267), jossa yhteis6jen tuomiois-
tuin totesi, etti TRIPS-sopimuksen ne miiriykset, jotka koskevat "teollis- ja teki-
jinoikeuksien tiytintddnpanoa”, eli muun muassa TRIPS-sopimuksen 50 artikla,
kuuluvat piiosin jisenvaltioiden eivitkd yhteison toimivaltaan, koska yhteis6 ei
ollut lausunnon antamisajankohtana kiyttinyt immateriaalioikeuksien alalla olevaa
sisdistd toimivaltaansa — ellei oteta lukuun tuotevdirennosten luovutuksen vapaa-
seen liikkeeseen kieltdvistd toimenpiteistd 1 paivini joulukuuta 1986 annettua neu-
voston asetusta (ETY) N:o 3842/86 (EYVL L 357, s. 1). Alankomaiden, Ranskan ja
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset esittivit, ettd koska yhteisé ei ole edel-
leenkdin antanut muita yhdenmukaistamissiinnéksii kyseiselld alalla, TRIPS-
sopimuksen 50 artikla ei kuulu yhteisén oikeuden soveltamisalaan niin, ettd yhtei-
sojen tuomioistuimella olisi toimivalta tulkita tdtd sopimusta.
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On kuitenkin syytd huomauttaa, etti WTO:n perustamissopimuksen teki Euroo-
pan yhteisd ja sen ratifioivat jisenvaltiot, ilman ettd yhteis6n ja jisenvaltioiden vel-
voitteita muita sopimuspuolia kohtaan olisi jaettu yhteisén velvoitteisiin ja jisen-
valtioiden velvoitteisiin.

Ei ole my6skddn tarpeen madrittdd niiden velvoitteiden laajuutta, joihin yhteisé on
sitoutunut kyseisen sopimuksen tekemisen perusteella, vaan on ainoastaan todet-
tava, ettd kun yhteis ja sen jasenvaltiot allekirjoittivat 15.4.1994 piitdsasiakirjan ja
WTO:n perustamissopimuksen, asetus N:o 40/94 oli ollut voimassa yhden kuu-
kauden.

TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 1 kohdassa mairatiin, ettd sopimuspuolten oikeus-
viranomaisilla tulee olla toimivalta méiriti ”turvaamistoimenpiteisti”, joilla suoja-
taan niiden henkildiden etuja, jotka ovat sopimuspuolten kansallisissa sdinndksissi
annettujen tavaramerkkioikeuksien haltijoita. Tdtd tarkoitusta varten artiklaan
sisdltyy useita menettelysdintdjd, joita sovelletaan turvaamistoimimenettelyihin.

Asetuksen N:o 40/94 99 artiklan mukaan yhteisdn tavaramerkisti johtuvia oikeuk-
sia voidaan suojata toteuttamalla ”viliaikaisia ja suojaavia toimenpiteiti”.

On totta, ettd asetuksen N:o 40/94 99 artiklassa tarkoitetaan kulloisenkin jisenval-
tion kansallisessa lainsdiddnnossd sdddettyjd, kansallisten tavaramerkkien osalta
sovellettavia toimenpiteitd ja niihin liittyvii menettelysiintdji. Koska kuitenkin
Euroopan yhteisé6 on TRIPS-sopimuksen sopimuspuoli ja koska timi sopimus
koskee myds yhteisén tavaramerkkid, on katsottava, ettid kun 99 artiklassa tarkoi-
tetut oikeusviranomaiset soveltavat kansallisia menettelysiintdji sellaisten viliai-
kaisten toimenpiteiden midridmiseksi, joilla suojataan yhteisén tavaramerkisti joh-
tuvia oikeuksia, niiden viranomaisten on tulkittava kansallisia menettelysiintdji
mahdollisuuksien mukaan TRIPS-sopimuksen 50 artiklan sanamuodon ja tarkoi-
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tuksen valossa (ks. vastaavasti asia C-286/90, Poulsen ja Diva Navigation, tuomio
24.11.1992, Kok. 1992, s. 1-6019, 9 kohta ja asia C-61/94, komissio v. Saksa, tuomio
10.9.1996, Kok. 1996, s. 1-3989, 52 kohta).

Timin vuoksi yhteisdjen tuomioistuimella on joka tapauksessa toimivalta tulkita

TRIPS-sopimuksen 50 artiklaa.

Yhteisdjen tuomioistuimen toimivaltaisuuteen ei vaikuta se, ettd pddasian oikeus-
riiddassa on kysymys tavaramerkeisti, joiden kansainvilinen rekisterdinti koskee
Benelux-maita.

On nimittiin ensinnikin huomattava, etti yksinomaan kansallisen tuomioistuimen,
joka vastaa piiasiassa annettavasta ratkaisusta, tehtivini on muun muassa harkita,
onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi. Koska kyseinen ennakkorat-
kaisukysymys koskee oikeussiintdd, jonka tulkitseminen kuuluu yhteisdjen tuo-
mioistuimen toimivaltaan, yhteiséjen tuomioistuimella on niin ollen periaatteessa
velvollisuus antaa ennakkoratkaisu (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-297/88 ja
C-197/89, Dzodzi, tuomio 18.10.1990, Kok. 1990, s. I-3763, 34 ja 35 kohta ja asia
C-231/89, Gmurzynska-Bscher, tuomio 8.11.1990, Kok. 1990, s.I1-4003, 19 ja
20 kohta).

Toiscksi on todettava, ettd kun tiettyi oikeussiintdi voidaan soveltaa sekd kansal-
lisessa oikeudessa siinneltyihin tilanteisiin ettd yhteison oikeudessa siinneltyihin
tilanteisiin, yhteisén edun mukaista on selvisti se, ettd tillaista oikeussddnt6d tul-
kitaan yhdenmukaisesti, jotta viltettdisiin my6hemmat tulkintaerot, ja niin on siitd
riippumatta, missi olosuhteissa titi oikeussiintod sovelletaan (ks. vastaavasti asia
C-130/95, Giloy, tuomio 17.7.1997, Kok. 1997, s. I-4291, 28 kohta ja asia C-28/95,
Leur-Bloem, tuomio 17.7.1997, Kok. 1997, s.1-4161, 34 kohta). Kuten edelld
28 kohdassa on todettu, kisiteltivini olevassa asiassa TRIPS-sopimuksen 50 artik-
laa sovelletaan seki yhteison tavaramerkkiin ettd kansallisiin tavaramerkkeihin.
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Edelld esitetyn perusteella yhteisdjen tuomioistuimella on toimivalta vastata esitet-
tyyn kysymykseen.

Ennakkoratkaisukysymys

Kansallinen tuomioistuin haluaa ennakkoratkaisukysymyksellddn tietii, onko
TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa tarkoitettuna turvaamistoimenpiteeni pidettivi
sellaista t01menp1detta, jonka tarkoituksena on lopettaa tavaramerkkioikeuden
loukkaaminen ja josta pddtetddn menettelyssi, jolle on ominaista se, ettd

— kansallisessa oikeudessa titd toimenpidettd luonnehditaan *vilittomiksi viliai-
lcaiseksi toimenpiteeksi” ja se toteutetaan “asian kiireellisyyden vuoksi”
p ) Yy y

— vastapuoli haastetaan menettelyyn ja hintd kuullaan, jos hin on lisni asian
kasittelyssa,

— toimenpiteestd padttivi tuomari tekee siitd kirjallisen ja perustelut sisiltivin
pédtbksen tutkittuaan oikeusriidan sisiltod,

— tistd padtdksestd saadaan valittaa ja

— vaikka asianosaiset voivat panna vireille padasian oikeudenkiynnin, asianosaiset
pitdvit erittdin usein kyseistd padtostd oikeusriidan ”lopullisena” ratkaisuna.
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Aluksi on korostettava, etti vaikka asiassa on esitetty nikemyksii siitd, onko
TRIPS-sopimuksen 50 artiklalla vilitdntid oikeusvaikutusta, yhteisdjen tuomiois-
tuinta ei ole pyydetty ratkaisemaan titd kysymystd, vaan siti on pyydetty vastaa-
maan ainoastaan sithen kysymykseen, miten kansallisen tuomioistuimen olisi tul-
kittava kyseistd artiklaa, jotta se kykenisi tulkitsemaan Alankomaissa voimassa

TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetaan sen 1 kohdan sanamuodon mukaan
muun muassa “nopeita ja tehokkaita” toimenpiteitd, joilla on tarkoitus “esti[4]
— — teollis- tai tekijinoikeuden loukkaaminen”.

Kansallisen tuomioistuimen antaman viliaikaismiiriyksen kaltainen toimenpide
tdyttdd tdssd mddritelmissd asetetut edellytykset. Kyseisen miirdyksen tarkoituk-
sena on velvoittaa vastapuoli lopettamaan tavaramerkkioikeuksien loukkaaminen,
ja kansallisessa oikeudessa kyseisti miirdysti luonnehditaankin nimenomaisesti
»vilittdmiksi viliaikaiseksi toimenpiteeksi”, joka toteutetaan “asian kiireellisyyden
vuoksi”.

Lisiksi on selvéi, ettd asianosaisilla on halutessaan mahdollisuus panna kyseisestd
toimenpiteestd piittimisen jilkeen vireille padasian oikeudenkiynti, minki vuolksi
on katsottava, ettd kyseistd toimenpidetti ei ole tarkoitettu oikeudellisesti lopulli-
seksi.

Edelld mainitut muut tdimén méiriyksen ominaispiirteet eivit horjuta titd paitel-
mi3, jonka mukaan sellaista viliaikaismairiysti, jonka kansallinen tuomioistuin on
antanut, on pidettdvd TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa tarkoitettuna turvaamistoi-
menpiteend.

Ensinndkin siltd osin, ettd vastapuoli haastetaan menettelyyn ja ettd hinelli on
oikeus tulla kuulluksi, on todettava, etti TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan
mukaan turvaamistoimenpiteisti voidaan pdittii “toista osapuolta kuulemattakin,
milloin se katsotaan perustelluksi”, ja etti sen 4 kohdassa miiritdin titi koske-
vasta erityisestd menettelystd. Vaikka nidissi madrdyksissi sallitaan se, etti perustel-
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luissa tapauksissa turvaamistoimenpiteistd voidaan pidttdd vastapuolta kuulematta-
kin, timi ei tarkoita sitd, ettd ainoastaan sellaisia toimenpiteitd, joista on pddtetty
ndin, voitaisiin pitdd TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa tarkoitettuina turvaamistoi-
menpiteind. Ndistd madrdyksistd pdinvastoin ilmenee, ettd kaikissa muissa tapauk-
sissa turvaamistoimenpiteistd paitetiin menettelyssd, jossa noudatetaan kontradik-
torista periaatetta.

Toiseksi se, ettd viliaikaisista toimenpiteistd pddttdvd tuomari tekee kirjallisen ja
sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetuksi turvaamistoimenpiteeksi, koska 50 artiklassa
el ole mairitty mitddn sen pidtoksen muodosta, jossa piitetddn tillaiseen turvaa-
mistoimenpiteeseen ryhtymisesti.

Kolmanneksi on todettava, ettd TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa ei sen sanamuo-
don perusteella madritd siitd, ettd tdssd artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistd olisi
padtettivd niin, ettei kyseinen tuomari tutki oikeusriidan sisiltéd. Koska timin
artilslan 3 kohdassa mairitdin, etti oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus vaatia
hakijaa esittdimiin sellaista selvitystd, joka osoittaa riittdvilld varmuudella, ettd
hakijan oikeutta loukataan tai etti tillainen loukkaus on toteutumaisillaan, tdstd
seuraa piinvastoin, ettd 50 artiklassa tarkoitetut turvaamistoimenpiteet perustuvat
ainakin jonkinlaajuiseen oikeusriidan sisallon tutkimiseen.

Neljanneksi sen seikan osalta, ettd kansallisen tuomioistuimen kisiteltdvini ole-
vassa asiassa kyseessd olevasta toimenpiteestd saadaan valittaa, on todettava, ettd
vaikka TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 4 kohdassa m#iratdan nimenomaisesti vain
siitd, ettd vastapuolella tiytyy olla mahdollisuus saada asia ”uudelleen kisitelti-
viksi” siind tapauksessa, ettd turvaamistoimenpiteestd on pédtetty vastapuolta kuu-
lematta, missddn tdmin artiklan miirdyksessd ei toisaalta suljeta pois turvaamistoi-
menpiteiden yleistd valituskelpoisuutta.

Lopuksi on todettava, ettd vaikka asianosaiset pitiisivit viliaikaismairdysta oikeus-
riidan ”lopullisena” ratkaisuna, timi ei muuta TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa
turvaamistoimenpiteeksi luonnehditun toimenpiteen oikeudellista lnonnetta.
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Ennakkoratkaisukysymykseen on niin ollen vastattava, ettd TRIPS-sopimuksen
50 artiklassa tarkoitettuna turvaamistoimenpiteend on pidettdvi sellaista toimenpi-
dettd, jonka tarkoituksena on lopettaa tavaramerkkioikeuden loukkaaminen ja
josta pditetidin menettelyssd, jolle on ominaista se, ettd

— kansallisessa oikeudessa titi toimenpidetti luonnehditaan ”vilittéméksi véliai-
kaiseksi toimenpiteeksi” ja se toteutetaan “asian kiireellisyyden vuoksi”,

— vastapuoli haastetaan menettelyyn ja hintd kuullaan, jos hin on lisni asian
kisittelyssd,

— toimenpiteesti pidttivd tuomari tekee siitd kirjallisen ja perustelut sisdltivin

— téstd padtSksestd saadaan valittaa ja

— vaikka asianosaiset voivat panna vireille pddasian oikeudenkdynnin, asianosaiset
pitivit erittdin usein kyseistd paitosti oikeusriidan "lopullisena” ratkaisuna.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Alankomaiden, Ranskan
ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeuden-
kiyntikuluja ei voida miiriti korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian
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kisittely yhteisdjen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa
vireilli olevan asian kisittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana
on paattda oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Arrondissementsrechtbank te Amsterdamin 1.2.1996 tekemilldin
paitokselld esittdimin kysymyksen seuraavasti:

Kauppaan liittyvistd teollis- ja tekijinoikeuksien nikokohdista tehdyn sopi-
muksen, joka on 22.12.1994 tehdylld neuvoston piitokselld 94/800/EY yhteison
puolesta yhteison toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta hyviksytyn Maail-
man kauppajirjestdn perustamissopimuksen liitteend 1 C, 50 artiklassa tarkoi-
tettuna turvaamistoimenpiteenid on pidettivi sellaista toimenpidetti, jonka
tarkoituksena on lopettaa tavaramerkkioikeuden loukkaaminen ja josta pdite-
tdin menettelyssi, jolle on ominaista se, ettd

— kansallisessa oikeudessa titd toimenpidetti luonnehditaan ”vilittomaksi
viliaikaiseksi toimenpiteeksi” ja se toteutetaan “asian kiireellisyyden
vuoksi”,

— vastapuoli haastetaan menettelyyn ja hinti kuullaan, jos hin on ldsni asian
kisittelyssi,

— toimenpiteestd pidttivi tuomari tekee siitd kirjallisen ja perustelut sisalti-
vin pididtéksen tutkittuaan oikeusriidan sisiltod,
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— tistd pidtoksestd saadaan valittaa ja

— vaikka asianosaiset voivat panna vireille pddasian oikeudenkiynnin, asian-
osaiset pitavit erittdin usein kyseistd padtostd oikeusriidan "lopullisena” rat-
kaisuna.

Rodriguez Iglesias Gulmann Ragnemalm Wathelet
Mancini Moitinho de Almeida Kapteyn
Murray : Edward Puissochet
Hirsch Jann Sevén

Julistettiin Luxemburgissa 16 piivini kesikuuta 1998.
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kirjaaja presidentti
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