TUOMIO 14.12.2000 — YHDISTETYT ASIAT C-300/98 JA C-392/98

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
14 péivind joulukuuta 2000 *

Yhdistetyissa asioissa C-300/98 ja C-392/98,

jotka Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage (Alankomaat) (C-300/98) ja
Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) (C-392/98) ovat saattaneet EY:n
perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yh-
teisbjen tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen niissi kansallisissa tuo-
mioistuimissa vireilld olevissa asioissa

Parfums Christian Dior SA

vastaan

Tuk Consultancy BV (C-300/98)

Assco Geriiste GmbH,

Rob van Dijk, joka toimii toiminimelli ”Assco Holland Steigers Plettac
Nederland”,

vastaan

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG,
Layher BV (C-392/98),

*# Oikeudenkdyntikieli: hollanti.
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ennakkoratkaisun Maailman kauppajirjestén perustamissopimuksen liittees-
si 1 C olevan teollis- ja tekijinoikeuksien kauppaan liittyvistd nidkokohdista
tehdyn sopimuksen, joka on hyviksytty yhteisén puolesta yhteison toimivaltaan
kuuluvien asioiden osalta 22 piivind joulukuuta 1994 tehdylld neuvoston pia-
tokselld 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1), 50 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen
puheenjohtajat C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet ja V. Skouris seki
tuomarit D. A. O. Edward (esittelevi tuomari), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevon,
R. Schintgen ja F. Macken,

julkisasiamies: G. Cosmas,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Tuk Consultancy BV, edustajinaan asianajajat K. T. M. Stopetie ja M. van
Empel, Amsterdam (C-300/98),

— Assco Geriiste GmbH ja Van Dijk, edustajanaan asianajaja G. van der Wal,
Bryssel (C-392/98),

— Alankomaiden hallitus, asiamiehendin ulkoasiainministerion eurooppa-
oikeuden yksikon paillikké M. A. Fierstra (C-392/98),

[-11345



TUOMIO 14.12.2000 — YHDISTETYT ASIAT C-300/98 JA C-392/98

— Ranskan hallitus, asiamiehiniin ulkoasiainministerion oikeudellisen osaston
jaostopaillikkd K. Rispal-Bellanger ja saman osaston ulkoasiainsihteeri
S. Seam (C-392/98),

— Portugalin hallitus, asiamiehindin ulkoasiainministerién Euroopan yhteiso-
jen asioiden yleisen osaston oikeudellisen yksikén johtaja L. I. Fernandes
sekd kansainvilisten taloussuhteiden yleisen osaston apulaispaillikks
T. Moreira ja saman osaston lakimies J. Palma (C-300/98),

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamichendin Assistant Treasury
Solicitor J. E. Collins, avustajanaan barrister D. Anderson (C-300/98) ja
barrister M. Hoskins (C-392/98),

— Euroopan unionin neuvosto, asiamichindin oikeudelliset neuvonantajat
J. Huber ja G. Houttuin (C-300/98 ja C-392/98),

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamiehenddn oikeudellinen neuvonantaja
P. J. Kuijper (C-300/98 ja C-392/98),

ottaen huomioon suullista kisittelyi varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Assco Geriiste GmbH:n ja Van Dijkin, edustajinaan asianajajat G. van
der Wal ja G. A. Zonnekeyn, Bryssel, Alankomaiden hallituksen, asiamiehen4in
M. A. Fierstra, Tanskan hallituksen, asiamichendin ulkoasiainministerién osas-
topiillikko J. Molde, Espanjan hallituksen, asiamiehenién valtionasiamies
N. Diaz Abad, Ranskan hallituksen, asiamiehendin S. Seam, Yhdistyneen
kuningaskunnan  hallituksen, asiamiehendin J. E. Collins, avustajanaan
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M. Hoskins, neuvoston, asiamiehenidn G. Houttuin, ja komission, asiamiehe-
nddn oikeudellisen yksikén virkamies H. van Vliet, 23.5.2000 pidetyssd istun-
nossa esittimat suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 11.7.2000 pidetyssd istunnossa esittimin ratkai-
suehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage on esittinyt yhteiséjen tuomioistui-
melle 25.6.1998 tekemalldan vilipaatokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuo-
mioistuimeen  29.7.1998 (C-300/98), ennakkoratkaisukysymyksen EY:in
perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 234 artikla)
nojalla, ja Hoge Raad der Nederlanden on esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle
30.10.1998 tekemilldin vilipidtokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuo-
mioistuimeen 5.11.1998 (C-392/98), kolme ennakkoratkaisukysymystd saman
177 artiklan nojalla Maailman kauppajirjestén perustamissopimuksen liitteessé
1 C olevan teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd nidkokohdista tehdyn
sopimuksen (jiljempani TRIPS-sopimus), joka on hyviksytty yhteison puolesta
yhteisén toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta 22 piivand joulukuuta 1994
tehdylld neuvoston paitokselld 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1), 50 artiklan tul-

kinnasta.

Asian C-300/98 osalta ennakkoratkaisukysymys on esitetty Parfums Christian
Dior SA:n (jiljempini Dior) ja Tuk Consultancy BV:n (jiljempani Tuk) vilisessi
riita-asiassa.
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Asian C-398/98 osalta ennakkoratkaisukysymykset on esitetty riita-asiassa, jossa
kantajina ovat yritys Assco Geriiste GmbH ja Van Dijk (jdljempini Assco) ja
vastaajina ovat Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (jiljempini Saksan Layher)
sekd tdman tytdryhtio Layher BV (jiljempinid Alankomaiden Layher).

Asiaa koskevat saannokset

Padtoksen 94/800/EY johdanto-osan 11 perustekappale kuuluu seuraavasti:

”Maailman kauppa]ar]eston perustamlssoplmukseen liitteineen ei voi vedota
suoraan yhteison ja jisenvaltioiden tuomioistuimissa.’

Saman padtoksen 1 artiklan 1 kohdan ensimmaiisessd luetelmakohdassa masra-
tddn seuraavaa:

”Hyviksytddn Euroopan yhteison puolesta seuraavat monenviliset sopimukset ja
sdddokset siltd osin kuin ne kuuluvat yhteisén toimivaltaan:

— Maailman kauppajirjestén perustamissopimus ja sen liitteissi 1, 2, ja 3
olevat sopimukset.”
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TRIPS-sopimuksen 50 artikla kuuluu seuraavasti:

1. Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus méiritd nopeista ja tehokkaista tur-
vaamistoimenpiteistd,

a) joilla estetddn niiden tuomiopiirissd teollis- tai tekijidnoikeuden loukkaami-
nen ja erityisesti maahantuotujen tavaroiden padsy markkinoille tulliselvi-
tyksen jilkeen;

b) jotka tihtddvit olennaisen todistusaineiston turvaamiseen, milloin rikko-
musta on aihetta epdilla.

2. Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus paittdid turvaamistoimenpiteistd toista
osapuolta kuulemattakin, milloin se katsotaan perustelluksi, erityisesti jos vii-
vytys todennikoisesti aiheuttaisi korvaamatonta vahinkoa oikeudenhaltijalle, tai
milloin on ilmeinen todistusaineiston hdvittimisen vaara.

3. Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus vaatia hakijaa esittimiin miti tahansa
kohtuullisella vaivalla saatavaa todistusaineistoa voidakseen riittdvasti vakuuttua
siitd, ettd hakija on oikeudenhaltija ja ettd hidnen oikeuttaan loukataan tai ettd
sellainen loukkaus on toteutumaisillaan, ja méiritid hakija asettamaan riittdva
vakuus, joka suojaa vastaajaa ja estid vidrinkdytoksen.
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4. Mikili turvaamistoimiin on ryhdytty toista osapuolta kuulematta, tille pita
ilmoittaa asiasta viipymdtts ja viimeistddn vilittomésti toimenpiteisiin ryhtymi-
sen jilkeen. Asian uudelleenkasittely, johon liittyy oikeus tulla kuulluksi, tulee
jarjestdd vastaajan pyynnostd kohtuullisessa ajassa toimenpiteistd ilmoittamisen
jilkeen sen ratkaisemiseksi, onko turvaamistointa muutettava taikka onko se
kumottava tai pidettivi voimassa.

5. Viranomainen, joka panee turvaamistoimenpiteen tdytintdén, voi vaatia
hakijaa antamaan muita tietoja, jotka ovat vilttimittomii toimenpiteen koh-
teena olevien tavaroiden tunnistamiseksi.

6. Jollei 4 kohdasta muuta johdu, tulee 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet
vastaajan vaatimuksesta kumota tai niiden vaikutukset muuten poistaa, jos
padasiaa ei ole pantu vireille kohtuullisessa miiriajassa, jonka pituuden toi-
menpiteestd miadrddvi oikeusviranomainen paittii, jos jasenen lainsiddants niin
sallii tai, jos tuomioistuimella ei ole sellaista masriysvaltaa, méiriaika ei saa olla
yli 20 tyopdivad tai 31 kalenteripdivaa riippuen siitd, kumpi niistd on pidempi.

Yhteisoén ja jisenvaltioiden edustajat allekirjoittivat 15.4.1994 Marrakeshissa
(Marokko) Uruguayn kierroksen monenvilisten kauppaneuvottelujen tuloksia
koskevan pidtosasiakirjan ja WTO:n perustamissopimuksen sen syntymisti
koskevin varauksin.

Alankomaissa tuotteiden orjallista jiljittelyd vastaan saatiin 1.1.1975 saakka
suojaa erityisesti sopimuksenulkoista eli deliktiperusteista vastuuta koskevien
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yleisten sddnnosten nojalla, ja tillainen sddnnés oli muun muassa Burgerlijk
Wetboekin (jiljempéni siviililaki) 1401 §, joka korvattiin 1.1.1992 siviililain
6 osan 162 §:ll4 (jaljempind siviililain 6 osan 162 §).

Siviililain 1401 § kuului 1.1.1992 saakka seuraavasti:

*Jos oikeudenvastaisesta teosta aiheutuu jollekin toiselle vahinkoa, vahingon
tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut henkilo on velvollinen korvaamaan
aiheuttamansa vahingon.”

Siviililain 6 osan 162 § on timan asian kannalta olennaisilta osiltaan kuulunut
1.1.1992 alkaen seuraavasti:

1. Jos henkil6 tekee toiseen henkilgon kohdistuvan oikeudenvastaisen teon,

ioka voidaan lukea hinen syykseen, hdnen on korvattava tille toiselle henkildlle
. . y ’

teostaan aiheutuva vahinko.

2. Oikeudenvastaisina tekoina pidetiin kaikenlaista oikeuden loukkaamista seki
tekoja tai laiminlyontejd, jotka ovat vastoin lakiin perustuvaa velvollisuutta
taikka kirjoittamatonta, tapaoikeudellista normia, jollei niille teoille ole
oikeuttamisperustetta.

3. Oikeudenvastainen teko luetaan tekijansi syyksi, jos hidn on sen tahallisesti tai
tuottamuksellisesti tehnyt tai jos héin vastaa teosta lain tai tapaoikeuden perus-
teella.”
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingin (Alankomaiden siviiliprosessilakis
jaljempini siviiliprosessilaki) 289 §:n 1 momentissa siddetddn seuraavaa:

”Asioissa, joissa asianosaisten etujen turvaamiseksi on asian kiireellisyyden
vuoksi tarpeen ryhtyd viipymitts viliaikaisiin toimenpiteisiin, nditi toimenpiteiti
koskeva vaatimus voidaan esittdd istunnossa, jonka tuomioistuimen puheen-
johtaja jérjestdd titd tarkoitusta varten madrdimanddn arkipdivini.”

Siviiliprosessilain 290 §:n 2 momentissa sdddetiin, ettd asianosaiset voivat tulla
saapuville istuntoon, jossa tuomioistuimen puheenjohtaja kisittelee viliaikais-
médrdysten antamista. Viliaikaismiddrdystd hakevaa asianosaista tdytyy istun-
nossa edustaa asianajaja, kun taas vastapuoli voi esiintys henkilokohtaisesti tai
valtuuttaa asianajajan asiamiehekseen.

Siviiliprosessilain 292 §:n mukaan kyseiset viliaikaismidriykset eivit vaikuta
pddasiassa annettavaan ratkaisuun.

Siviiliprosessilain 295 §:n mukaan viliaikaisméddrayksestd saadaan valittaa
Gerechtshofiin kahden viikon kuluessa miiriyksen antamisesta.

Piidasian tosiseikat

Asia C-300/98

Dior on muun muassa Benelux-aluetta koskevien kansainvilisten rekisterdintien
perusteella hajuvesituotteissa kiytettivien tavaramerkkien Tendre Poison, Eau
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Sauvage ja Dolce Vita (jdljempind Diorin tavaramerkit) haltija. Dior myy tuot-
teitaan Euroopan yhteistssd suljetun selektiivisen jakelujdrjestelmén kautta, ja
sen tuotteilla on arvokas ja ylellinen imago.

Tuk on myynyt ja toimittanut Diorin tavaramerkeilld varustettuja tuotteita muun
muassa Digros BV:lle, jonka kotipaikka on Hoofdorp (Alankomaat).

Dior viittdd pddasiassa, ettd Tuk on loukannut sen tavaramerkkioikeuksia
myymilld Diorin tavaramerkeilld varustertuja hajuvesii, koska kyseisid hajuvesii
ei ollut saatettu markkinoille Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa (jil-
jempind ETA-maat) Diorin toimesta tai suostumuksella.

Vaikka Tuk on péddasian oikeudenkiynnissid osoittanut hankkineensa osan
kyseisistd tuotteista Alankomaista eli Euroopan talousalueelta, osa tdmin Digros
BV:lle toimittamista hajuvesistd vaikuttaa olevan periisin ETA-maiden ulko-

puolelta.

Koska Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage katsoi, ettd pidasian oikeu-
denkiynnissid oli tullut esille kysymys Alankomaissa 1.1.1996 voimaantulleen
TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 6 kohdan vilittomaistd oikeusvaikutuksesta, se on
padttianyt lykitd asian kisittelyd ja esittdd yhteisojen tuomioistuimelle seuraavan
ennakkokysymyksen:

”Onko TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 6 kohtaa tulkittava niin, ettd silli on
viliton oikeusvaikutus siind mielessd, ettd tdstd miirdyksestd johtuvat siind
tarkoitetut oikeudelliset seuraukset myés siind tapauksessa, ettei kansalliseen
oikeuteen sisilly titi sopimusmiirdysti vastaavaa oikeussddantod?”
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Asia C-392/98

Saksan Layher suunnittelee ja valmistaa muun muassa niin sanottuja All-
roundsteiger-rakennustelineitd. Alankomaiden Layher on Saksan Layherin
tytdryhtio, jolla on yksinoikeus tuoda Allroundsteiger-telineiti Alankomaihin.

Saksan Layher oli saanut patentin tuotteelleen sekd Saksassa ettid Alankomaissa.
Saksassa myonnetty patentti lakkasi 16.10.1994, ja Alankomaissa my&nnetty
patentti lakkasi 7.8.1995.

Assco Geriiste GmbH valmistaa Assco Rondosteigerin nimelld tunnettuja
rakennustelineiti. Kyseinen tuote on kokoamis- ja liitosjirjestelmiltidn saman-
lainen kuin Saksan Layherin Allroundsteiger, ja Alankomaissa tuotetta myy toi-
minimed Assco Holland Steigers Plettac Nederland kiyttavi yksityishenkilé van
Dijk.

Saksan Layher ja Alankomaiden Layher jittivit 14.3.1996 hakemuksen Recht-
bank te Utrechtin (Alankomaat) presidentille vaatien kyseistd tuomioistuinta
kieltiméan viliaikaismadrdykselld Asscoa tuomasta Alankomaihin seki myy-
miéstd, tarjoamasta myytiviksi ja pitimistd milliin muullakaan tavoin kaupan
Assco Rondosteigerid, sellaisena kuin sitd tuolloin valmistettiin.

Saksan Layher ja Alankomaiden Layher perustelivat hakemustaan silld, etti
Assco toimi oikeudenvastaisesti nditd vastaan myymailld telinetyyppii, joka oli
Allroundsteiger-telineen orjallinen jiljitelma. Edelld 10 ja 11 kohdassa esitettyi-
hin Alankomaiden lainsiddidnnén yleisiin sddnnoksiin voidaan vedota teol-
lismallin oikeudenvastaisen jiljittelyn kieltamiseksi.
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Rechtbank te Utrechtin presidentti hyviksyi timén vaatimuksen. Han totesi myos
TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 6 kohdassa mainitun maérdajan olevan vuoden

pituinen.

Assco haki muutosta tihin viliaikaismidrdykseen Gerechtshof te Amsterdamissa
(Alankomaat). Gerechtshof pysytti olennaisilta osiltaan viliaikaismaédrayksen ja
muutti ainoastaan kohtaa, jossa vahvistettiin TRIPS-sopimuksen 50 artiklan

6 kohdassa tarkoitetun méériajan pituus.

Assco valitti tuomiosta Hoge Raad der Nederlandeniin, joka on pddttanyt lykétd
asian kisittelya ja pyytdd yhteiséjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraa-
viin kysymyksiin:

”1) Onko yhteisdjen tuomioistuin toimivaltainen tulkitsemaan TRIPS-sopi-
muksen 50 artiklaa my®és siltid osin kuin kyseisessi artiklassa oleva maariys
ei koske turvaamistoimenpiteiti, joilla estetddn tavaramerkistd johtuvan
oikeuden rikkominen?

2) Onko TRIPS-sopimuksen 50 artiklalla ja erityisesti kyseisen artiklan 6 koh-
dalla viliton oikeusvaikutus?

3) Jos teollismallin jiljittely voidaan kansallisen oikeuden mukaan riitauttaa
sopimuksenulkoista vastuuta ja erityisesti vilpillistd kilpailua koskevien
sdintojen perusteella, onko tdtd kautta asianomaiselle myonnettivad suojaa
pidettivid TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna *teollis- ja
tekijanoikeutena’?”
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Ennakkoratkaisupyynnot esittdneet kaksi tuomioistuinta ovat niin olleen tuoneet
esiin kolme kysymysti, jotka koskevat:

— yhteis6jen tuomioistuimen toimivaltaa tulkita TRIPS-sopimuksen S0 artiklaa
ja timdn toimivallan kiyton edellytyksid (asian C-392/98 ensimmiinen

kysymys)

— TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 6 kohdan mahdollista viliténtd oikeus-
vaikutusta (asian C-300/98 ainoa kysymys ja asian C-392/98 toinen kysy-
mys) ja

— TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 1 kohtaan sisiltyvin ilmaisun “teollis- tai
tekijanoikeus” tulkintaa (asian C-392/98 kolmas kysymys).

Ennakkoratkaisupyynnén tutkittavaksi ottaminen asiassa C-300/98

Neuvosto ja komissio, joita on suullisessa kisittelyssd tukenut Alankomaiden
hallitus, ovat viittdneet, ettd asian C-300/98 tutkittavaksi ottamisen edellytykset
eivit tdyty, koska vilipditoksestd ei kiy ilmi, mink4 tihden vastaus esitettyyn
kysymykseen on ennakkoratkaisupyynnén esittineen tuomioistuimen myo-
hemmiin ratkaisun kannalta tarpeen.

Ennakkoratkaisupyynnén esittdnyttd tuomioistuinta on pddasian oikeu-
denkéynnissd vaadittu antamaan viliaikaismadriys kansallisen lainsddddnnon
mukaisesti, ja se on asiaa tarkastellessaan todennut TRIPS-sopimuksen
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50 artiklan 6 kohdan sisiltdvin tiettyjd turvaamistoimien kestoa koskevia
rajoituksia, joita ei ole viliaikaismadrayksid koskevissa kansallisissa sddnnok-
sissi. Kyseinen tuomioistuin pyrkii niin ollen selvittimiin, onko sen ndissd
olosuhteissa asiaa ratkaistessaan noudatettava TRIPS-sopimuksen 50 artiklan
6 kohdan mubkaisia rajoituksia. Sen esittimid kysymys on itse asiassa asia-
sisdlloltddn sama kuin asian C-392/98 toinen kysymys, jonka osalta tutkittavaksi
ottamisen edellytysten tdyttymistd ei ole kiistetty.

Niissd kahdessa asiassa esitettyihin kysymyksiin on nidin ollen aiheellista vastata.
Kysymyksid on syytd tarkastella timin tuomion 28 kohdassa esitetyssi jdrjes-
tyksess.

Yhteis6jen tuomioistuimen toimivalta tulkita TRIPS-sopimuksen 50 artiklaa

Ennakkoratkaisupyynnén esittéinyt tuomioistuin pyrkii asiassa C-392/98 esitti-
millddn ensimmdiselld kysymykselld selvittdmiin, sovelletaanko yhteisojen
tuomioistuimen asiassa C-53/96, Hermés, 16.6.1998 antamaa tuomiota
(Kok. 1998, s.1-3603), joka koskee yhteis6jen tuomioistuimen toimivaltaa tulkita
TRIPS-sopimuksen 50 artiklaa, yksinomaan tavaramerkkioikeutta koskeviin
tilanteisiin.

Yhteiso ja sen jdsenvaltiot ovat tehneet WTO:n perustamissopimuksen liittees-
sd 1 C olevan TRIPS-sopimuksen jakamansa toimivallan nojalla (ks. 15.11.1994
annettu lausunto 1/94, Kok. 1994 s, 1-5267, 105 kohta). Perustamissopimuksen
ja erityisesti sen 177 artiklan mukaisesti vireille saatetussa asiassa yhteisojen
tuomioistuin on niin ollen toimivaltainen méiarittelemdin velvoitteet, joihin
yhteisé on tiltd osin sitoutunut, ja tulkitsemaan titd varten TRIPS-sopimuksen
madrdyksia.

Yhteisojen tuomioistuimella on tarkemmin sanottuna toimivalta tulkita TRIPS-
sopimuksen 50 artiklaa voidakseen vastata jdsenvaltioiden lainkiyttdelinten
tarpeisiin, kun nAmdi soveltavat kansallisia menettelysddnt6jd sellaisten vili-
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aikaisten toimenpiteiden maaridmiseksi, joilla suojataan TRIPS-sopimuksen
soveltamisalaan kuuluvasta yhteisén lainsdddannosti johtuvia oikeuksia (em.
asia Hermeés, tuomion 28 ja 29 kohta).

Lisdksi myos silloin, kun TRIPS-sopimuksen 50 artiklan kaltaista masriystd
voidaan soveltaa sekd kansallisen oikeuden piiriin kuuluviin tilanteisiin ettd
yhteison oikeuden piiriin kuuluviin tilanteisiin, kuten tavaramerkkeihin liittyvissi
tilanteissa, yhteisdjen tuomioistuin on toimivaltainen tulkitsemaan madrdyst,
jotta viltettdisiin myohemmait tulkintaerot (em. asia Hermés, tuomion 32 ja
33 kohta).

Téssd yhteydessd on syytd korostaa, ettd jisenvaltioilla ja yhteisén toimielimilld
on velvollisuus tiiviiseen yhteistydhon tiyttiessiin niitd sitoumuksiaan, jotka ne
ovat ottaneet tiyttidkseen WTO-sopimusta ja siis myds TRIPS-sopimusta kos-
kevan, jakamansa sopimuksentekovallan nojalla (ks. vastaavasti em. lausunto
1/84, 108 kohta).

Koska TRIPS-sopimuksen 50 artikla on menettelysdintd, jota on tarkoitus
soveltaa samalla tavalla kaikissa sen soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa ja
joka on sovellettavissa niin kansallisen kuin yhteisoén oikeuden piiriin kuuluviin
tilanteisiin, tdimi yhteistyovelvollisuus edellyttdd sekd kiytinnon ettd oikeu-
dellisista syistd, ettd jdsenvaltioiden ja yhteisbn tuomioistuimet soveltavat
kyseistd menettelysdsintéd yhdenmukaisella tavalla.

Kuitenkin vain yhteiséjen tuomioistuin on siind asemassa, ettd se voi varmistaa
tillaisen yhdenmukaisen tulkinnan toimien tiltd osin yhteistyossd jisenvaltioiden
tuomioistuinten kanssa perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti.
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DIOR YM.

Yhteisojen tuomioistuimen toimivalta tulkita TRIPS-sopimuksen 50 artiklaa ei
siten rajoitu koskemaan pelkistidn tavaramerkkioikeuteen liittyvia tilanteita.

Niin ollen asiassa C-392/98 esitettyyn ensimmadiseen kysymykseen on vastattava,
etti yhteiséjen tuomioistuin, jonka kisiteltdviksi asia on saatettu perus-
tamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan nojalla, on toimivaltainen tul-
kitsemaan TRIPS-sopimuksen 50 artiklaa, kun jisenvaltioiden lainkayttoelimet
pédtedvit turvaamistoimista sellaisten teollis- ja tekijanoikeuksien suojaamiseksi,
jotka kuuluvat TRIPS-sopimuksen soveltamisalaan.

TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 6 kohdan vilitén oikeusvaikutus

Asiassa C-392/98 toisena esitetyn ja asiassa C-300/98 ainoana esitetyn kysy-
myksen avulla ennakkoratkaisupyynnét esittéineet tuomioistuimet pyrkivit sel-
vittimadn lahinnd, ovatko, ja jos, niin missi midrin, TRIPS-sopimuksen
50 artiklan 6 kohdan menettelylliset vaatimukset osa yhteison oikeutta siten, ettd
kansallisten tuomioistuinten odotetaan toimivan niiden mukaisesti joko asian-
osaisten pyynndsti tai viran puolesta.

Yhteisojen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskidytinnén mukaan yhteison ja
kolmansien maiden vilisessd sopimuksessa olevan maiirdyksen on katsottava
olevan vilittomasti sovellettavissa, kun se sanamuotonsa sekd sopimuksen tar-
koituksen ja luonteen perusteella sisiltdd selkedn, tdsmillisen ja ehdottoman
velvoitteen, jonka tdytintdénpano tai oikeusvaikutusten syntyminen ei edellyti
muita toimenpiteitd (ks. mm. asia 12/86, Demirel, tuomio 30.9.1987, Kok. 1987,
s. 3719, 14 kohta ja asia C-162/96, Racke, tuomio 16.6.1998, Kok. 1998,
s. I-3655, 31 kohta).
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Yhteistjen tuomioistuin on jo todennut, ettdi WTO-sopimukset eivit luonteensa
ja rakenteensa vuoksi periaatteessa kuulu niihin normeihin, joihin nihden yh-
teisdjen tuomioistuin valvoo yhteison toimielinten toimenpiteiden lainmukai-
suutta EY:n perustamissopimuksen 173 artiklan ensimméiisen kohdan (josta on
muutettuna tullut EY 230 artiklan ensimmiinen kohta) nojalla (ks. asia
C-149/96, Portugali v. neuvosto, tuomio 23.11.1999, Kok. 1999, s. 1-8395,
47 kohta).

Samoista syistd, jotka yhteiséjen tuomioistuin on esittinyt edelli mainitussa
asiassa Portugali vastaan neuvosto antamansa tuomion 42—46 kohdassa, yksi-
tyisilld ei ole WTO:n perustamissopimuksen liitteend olevan TRIPS-sopimuksen
médrdysten perusteella sellaisia oikeuksia, joihin nimi voisivat suoraan vedota
tuomioistuimessa yhteison oikeuden nojalla.

Vaikka TRIPS-sopimuksen miirdyksilld ei tdssd mielessd ole vilitontd oikeus-
vaikutusta, tdmi ei kuitenkaan ratkaise tiysin ennakkoratkaisupyynnot esitti-
neiden tuomioistuinten esille tuomaa ongelmaa.

TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 6 kohta on nimittdin menettelysdintd, jota
yhteisén tuomioistuinten ja kansallisten tuomioistuinten on tarkoitus soveltaa
niin yhteisén kuin jdsenvaltioidenkin tdyttddkseen ottamien velvollisuuksien
perusteella.

Kun on kyse tavaramerkkien kaltaisesta alasta, johon TRIPS-sopimusta sovelle-
taan ja jota koskevia sddnnéksid yhteisd on jo antanut, edelld mainitussa asiassa
Hermés annetusta tuomiosta ja etenkin sen 28 kohdasta kiy ilmi, ettd péit-
tdessddn turvaamistoimista tillaista alaa koskevien oikeuksien suojaamiseksi ji-
senvaltioiden lainkiyttdelinten on yhteisén oikeuden mukaan sovellettava
kansallisia sddnnoksidin TRIPS-sopimuksen 50 artiklan sanamuotoa ja tarkoi-
tusta mahdollisimman tarkasti noudattaen.
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DIOR YM.

Kun sen sijaan on kyse alasta, josta yhteisé ei ole vield antanut sddnnoksid ja joka
siis kuuluu jisenvaltioiden toimivaltaan, teollis- ja tekijdnoikeuksien suojaami-
nen ja lainkayttdelinten titd varten toteuttamat toimenpiteet eivit kuulu yhteisén
oikeuden soveltamisalaan. Yhteison oikeudessa ei ndin ollen mairitd eiki suljeta
pois sitd, ettd tietyn jasenvaltion oikeusjirjestyksessi tunnustettaisiin yksityisille
oikeus vedota suoraan TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 6 kohtaan sisiltyviddn
oikeusnormiin tai ettd tuomioistuimella olisi velvollisuus soveltaa tillaista nor-

mia viran puolesta.

Asian C-392/98 toiseen ja asian C-300/98 ainoaan kysymykseen on siten vas-
tattava seuraavasti:

— kun on kyse alasta, johon TRIPS-sopimusta sovelletaan ja jota koskevia
sdannéksii yhteis6 on jo antanut, edelld mainitussa asiassa Hermés annetusta
tuomiosta ja etenkin sen 28 kohdasta kidy ilmi, ettd pddttdessddn turvaa-
mistoimista tillaista alaa koskevien oikeuksien suojaamiseksi jasenvaltioiden
lainkéyttdelinten on yhteison oikeuden mukaan sovellettava kansallisia
sadnnoksidin TRIPS-sopimuksen 50 artiklan sanamuotoa ja tarkoitusta
mahdollisimman tarkasti noudattaen.

— kun on kyse alasta, jota koskevia sddnnoksid yhteiso ei ole vield antanut ja
joka siis kuuluu jisenvaltioiden toimivaltaan, teollis- ja tekijinoikeuksien
suojaaminen ja lainkiyttdelinten tdtd varten toteuttamat toimenpiteet eivit
kuulu yhteisén oikeuden soveltamisalaan. Yhteisén oikeudessa ei téilloin
médritid eikd suljeta pois sitd, ettd tietyn jdsenvaltion oikeusjirjestyksessid
tunnustettaisiin  yksityisille oikeus vedota suoraan TRIPS-sopimuksen
50 artiklan 6 kohtaan sisiltyviin oikeusnormiin tai ettd tuomioistuimella
olisi velvollisuus soveltaa tdllaista normia viran puolesta.
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Imaisun teollis- tai tekijianoikeus” tulkinta

Asian C-392/98 kolmannella kysymykselld on tarkoitus selvittis, onko TRIPS-
sopimuksen 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ”teollis- tai tekijinoikeutena”
pidettivd oikeutta nostaa sopimuksenulkoista vahingonkorvausvastuuta ja eri-
tyisesti vilpillisti kilpailua koskevien yleisten kansallisten oikeussiintdjen nojalla
tuomioistuimessa kanne teollismallin suojaamiseksi jiljittelylta.

Niin muotoiltuna kysymys sisdltdd kaksi eri osaa. On ensinnikin selvitettiva,
kuuluuko pidasiassa kyseessd olevan kaltainen teollismalli TRIPS-sopimuksen
soveltamisalaan. Jos ndin on, seuraavaksi on selvitettivd, onko oikeus nostaa
tuomioistuimessa kanne sopimuksenulkoista vahingonkorvausvastuuta koske-
vien yleisten kansallisten oikeussddntdjen perusteella, jollaisiin on vedottu nyt
kasiteltdvissd asiassa, jotta tietty malli saisi suojaa jiljittelyltd, TRIPS-sopi-
muksen 50 artiklassa tarkoitettu teollis- ja tekijinoikeus.

Kysymyksen ensimmiisen osan yhteydessid ennakkoratkaisupyynnén esittinyt
tuomioistuin on perustellusti todennut, ettdi TRIPS-sopimuksen 1 artiklan
2 kohdan mukaan 50 artiklassa kiytetty ilmaisu *teollis- tai tekijdnoikeus” tar-
koittaa kaikkia teollis- ja tekijanoikeuksia, joista madritidn sopimuksen I osan
1—7 luvussa. Sopimuksen 4 luku koskee teollismalleja.

TRIPS-sopimuksen 25 artiklassa madritellidn edellytykset, joiden on tiytyttivi,
jotta teollismalli saa sopimuksen nojalla suojaa. Sopimuksen 26 artiklassa mia-
rdtddn suojan luonteesta, mahdollisista poikkeuksista ja suoja-ajan pituudesta.

Ennakkoratkaisupyynnén esittdneen tuomioistuimen tehtiviini on arvioida,
tdytrdako padasiassa kyseessd oleva teollismalli TRIPS-sopimuksen 25 artiklassa
tarkoitetut edellytykset.
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DIOR YM.

Kysymyksen toisesta osasta voidaan todeta, ettd TRIPS-sopimuksessa ei nimen-
omaisesti madritelld sitd, mitd sopimuksessa kiytetty ilmaisu "teollis- tai teki-
janoikeus” pitdd sisdllidn. On ndin ollen tarpeen tulkita kyseistd, seki
sopimuksen johdanto- etti mairdysosassa useita kertoja kiytettyd ilmaisua
tekstiyhteydessdidn sekd sopimuksen tarkoituksen ja padmairin valossa.

TRIPS-sopimuksen johdanto-osan ensimmaéisen kappaleen mukaan sopimuksen
avulla on tarkoitus “vihentdd kansainvilisen kaupan hiirioitd ja esteitd, ottaa
huomioon [tarve] edistidd teollis- ja tekijdnoikeuksien tehokasta ja riittdvda
suojelua seki varmistaa, ettd teollis- ja tekijanoikeuksien tdytintéonpanoa kos-
kevat toimenpiteet ja menettelytavat eivit itsessddn muodostu asianmukaisen
kaupan esteeksi”. Johdanto-osan toisessa kappaleessa sopimuspuolet tunnustavat
uusien sddntojen ja kayttdytymissddntdjen tarpeen, joka koskee

b) kauppaan liittyvien teollis- ja tekijinoikeuksien saatavuutta, laajuutta ja
kiyttod koskevia riittdvid vaatimuksia ja periaatteita;

¢) kauppaan liittyvien teollis- ja tekijinoikeuksien tehokasta ja tarkoi-
tuksenmukaista tiytdntéonpanoa koskevia miiriyksid, ottaen huomioon
erot kansallisten oikeusjirjestysten vililld;
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TRIPS-sopimuksen johdanto-osan kolmannessa ja neljinnessi kappaleessa sopi-
muspuolet tunnustavat “tuotevddrenndsten kansainvilistd kauppaa koskevan
monenkeskisen periaatteiden, sddntdjen ja kiyttiytymissddntojen jirjestelmin
tarpeen” ja sen, ettd teollis- ja tekijdnoikeudet ovat yksityisoikeudellisia
oikeuksia”.

TRIPS-sopimuksen 1 artikla koskee ”velvoitteiden luonnetta ja soveltamisalaa™,
ja sen 1 kohdan mukaan jdsenet voivat vapaasti valita tarkoituksenmukaiset
keinot sopimuksen méariysten sisillyttdimiseksi omiin oikeusjirjestyksiinsd ja
omaan oikeuskiytintoonsa.

TRIPS-sopimuksen 62 artiklan, joka on samalla sopimuksen IV osa (”Teollis- ja
tekijidnoikeuksien hankinta ja voimassapito seki niihin liittyvit osapuolten viliset
prosessit”), 1 ja 2 kohdassa mddritidn, ettd sopimuspuolet voivat vaatia teollis-
ja tekijanoikeuksien hankinnan ja yllipitdmisen ehtona kohtuullisiksi katsotta-
vien menettelymuotojen ja muodollisuuksien, mukaan lukien oikeuksen myé6n-
timis- ja rekisterbintimenettelyt, noudattamista. Tillaiset menettelymuodot eivit
kuitenkaan ole ehdottomana edellytykseni teollis- tai tekijanoikeuksien hankin-
nalle ja ylldpitimiselle TRIPS-sopimuksen mukaisesti.

Edelld mainittujen mi#irdysten perusteella TRIPS-sopimuksessa jitetiin sopi-
muspuolten tehtdviksi madritedd yksityiskohtaisesti oikeusjirjestystensd ja eri-
tyisesti yksityisoikeuden alaa koskevien siintelyjensi mukaisesti ne edut, joita
suojataan TRIPS-sopimuksen mukaisina ”teollis- ja tekijinoikeuksina”, seki se,
minkélaista menettelyd ndiden etujen suojaamiseen sovelletaan, kunhan suojaa-
minen on tehokasta, jotta muun muassa estetdin tuotevidrennosten kauppa, ja
kunhan timi ei johda kansainvilisen kaupan vinoutumiseen tai esteisiin.
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DIOR YM.

Teollismallin jiljitelmén myynnin kieltimiseksi tuomioistuimessa nostettu kanne
voi kylld palvella tuotevddrennésten kaupan ehkéisemistd, mutta toisaalta se voi
myds rajoittaa kansainvilistd kauppaa.

Oikeutta nostaa sopimuksenulkoista vahingonkorvausvastuuta ja erityisesti vil-
pillistd kilpailua koskevien yleisten kansallisten oikeussddntdjen nojalla tuo-
mioistuimessa kanne teollismallin suojaamiseksi jdljittelyltd voidaan néin ollen
pitid TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna “teollis- tai teki-
jinoikeutena”.

Edelld esitetyn perusteella asian C-392/98 yhteydessd esitettyyn kolmanteen
kysymykseen on vastattava, ettd TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa jdtetddn sopi-
muspuolten tehtiviksi madrittdd yksityiskohtaisesti oikeusjdrjestystensd ja eri-
tyisesti yksityisoikeuden alaa koskevien siéntelyjensid mukaisesti, voidaanko
oikeutta nostaa sopimuksenulkoista vahingonkorvausvastuuta ja erityisesti vil-
pillistd kilpailua koskevien yleisten kansallisten oikeussiintsjen nojalla tuo-
mioistuimessa kanne teollismallin suojaamiseksi jiljittelyltd pitda TRIPS-
sopimuksen 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna "teollis- tai tekijdnoikeutena”.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Alankomaiden, Tans-
kan, Ranskan, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja
komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida madritd korvattaviksi.
Pidasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteiséjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pdittdd oikeudenkayntikulujen
korvaamisesta.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhagen 25.6.1998 teke-
milladn vilipditokselld ja Hoge Raad der Nederlandenin 30.10.1998 teke-
milldadn vilipadtokselld esittdmit kysymykset seuraavasti:

1)

Yhteisojen tuomioistuin, jonka kisiteltdviksi asia on saatettu EY:n perus-
tamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 ar-
tikla) nojalla, on toimivaltainen tulkitsemaan Maailman kauppajirjeston
perustamissopimuksen liitteessda 1 C olevan teollis- ja tekijanoikeuksien
kauppaan liittyvistd nikokohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus),
joka on hyviksytty yhteison puolesta yhteisén toimivaltaan kuuluvien
asioiden osalta 22 pdivini joulukuuta 1994 tehdyllid neuvoston paitokselld
94/800/EY, 50 artiklaa, kun jisenvaltioiden lainkiyttoelimet padttavit tur-
vaamistoimista sellaisten teollis- ja tekijinoikeuksen suojaamiseksi, jotka
kuuluvat TRIPS-sopimuksen soveltamisalaan.

Kun on kyse alasta, johon TRIPS-sopimusta sovelletaan ja jota koskevia
sadnnoksid yhteisé on jo antanut, pAittdessddin turvaamistoimista tillaista
alaa koskevien oikeuksien suojaamiseksi jasenvaltioiden lainkiyttoelinten on
yhteison oikeuden mukaan sovellettava kansallisia sddnnoksidin TRIPS-
sopimuksen 50 artiklan sanamuotoa ja tarkoitusta mahdollisimman tarkasti
noudattaen.
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4)

DIOR YM.

Kun on kyse alasta, jota koskevia sdannoksid yhteiso ei ole vield antanut ja
joka siis kuuluu jdsenvaltioiden toimivaltaan, teollis- ja tekijanoikeuksien
suojaaminen ja lainkdyttoelinten titd varten toteuttamat toimenpiteet eivit
kuulu yhteisén oikeuden soveltamisalaan. Yhteison oikeudessa ei talléin
midritd eikd suljeta pois sitd, ettd tietyn jdsenvaltion oikeusjérjestyksessd
tunnustettaisiin  yksityisille oikeus vedota suoraan TRIPS-sopimuksen
50 artiklan 6 kohtaan sisdltyviin oikeusnormiin tai ettd tuomioistuimella
olisi velvollisuus soveltaa tillaista normia viran puolesta.

TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa jétetdin sopimuspuolten tehtdviksi mia-
rittdd yksityiskohtaisesti oikeusjirjestystensé ja erityisesti yksityisoikeuden
alaa koskevien sidntelyjensd mukaisesti, voidaanko oikeutta nostaa sopi-
muksenulkoista vahingonkorvausvastuuta ja erityisesti vilpillistd kilpailua
koskevien yleisten kansallisten oikeussddntSjen nojalla tuomioistuimessa
kanne tcollismallin suojaamiseksi jaljittelyled pitdd TRIPS-sopimuksen
50 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna teollis- tai tekijanoikeutena”.

Rodriguez Iglesias Gulmann La Pergola
Wathelet Skouris Edward
Puissochet Jann Sevon
Schintgen Macken
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