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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
GIOVANNI PITRUZZELLA
11 paivdna huhtikuuta 2019*

Asia C-688/17

Bayer Pharma AG
vastaan
Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt. ja
Exeltis Magyarorszag Gyogyszerkereskedelmi Kft.

(Ennakkoratkaisupyynto — Févéarosi Torvényszék (Budapestin ylioikeus, Unkari))

Ennakkoratkaisupyynté — Teollis- ja tekijanoikeudet — Patentit — Direktiivi 2004/48/EY —
Asianmukaisen korvauksen kdsite — Myohemmin mitidtoidyn patentin suojaamiseksi vaadittujen
véliaikaisten toimenpiteiden aiheuttama vahinko — Valmisteiden saattaminen markkinoille ennen

patentin mitatointia

1. Kasiteltdvan ratkaisuehdotuksen kohteena oleva ennakkoratkaisupyyntd koskee direktiivin
2004/48/EY? 9 artiklan 7 kohdan tulkintaa.

2. Pyynt6 on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtddltd Bayer Pharma AG (jdljempéand Bayer) ja
toisaalta Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt (jdljempand Richter) ja Exeltis Magyarorszag
Gyogyszerkereskedelmi Kft. (jaljempdnd Exeltis) ja jossa on kyse siitd, ettd ndamd kaksi jalkimmadista
yhtiotd ovat kérsineet vahinkoa siitd, ettd kansallinen tuomioistuin on Bayerin hakemuksesta
osoittanut néille kieltomaarayksig, jotka on sittemmin kumottu.

I Asiaa koskevat oikeussaannot

A TRIPS-sopimus

3. Sopimus teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd nikokohdista (jaljempéand TRIPS-sopimus),
joka hyviksyttiin Uruguayn kierroksen monenvilisissdé kauppaneuvotteluissa tehdylla paétokselld
94/800/EY,* liitettiin Maailman kauppajirjeston (WTO) perustamissopimuksen liitteeksi 1 C ja
allekirjoitettiin Marrakechissa 15.4.1994, 50 artiklan 7 kohdassa maaritdan seuraavaa:

"Jos viliaikainen toimenpide on kumottu tai se raukeaa hakijan toimenpiteen tai laiminlyénnin vuoksi
tai myohemmin todetaan, ettd mitddn teollis- tai tekijanoikeuden loukkausta tai sellaisen uhkaa ei ole
ollut, oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus madadrdtda vastaajan vaatimuksesta hakija suorittamaan
vastaajalle asianmukainen korvaus nédiden toimenpiteiden aiheuttamasta vahingosta.”

1 Alkuperdinen kieli: ranska.
Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2004,
L 157, s. 45).

3 Uruguayn kierroksen monenvilisissid kauppaneuvotteluissa (1986—1994) laadittujen sopimusten tekemisestd Euroopan yhteisén puolesta yhteison
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehty neuvoston pditos (EYVL 1994, L 336, s. 1).
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B Unionin oikeus
4. Direktiivin 2004/48 johdanto-osan ensimmaisesséd perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Sisamarkkinoiden toteuttaminen edellyttdd vapaan liikkuvuuden esteiden ja kilpailun védristymien
poistamista samalla kun luodaan innovaatio- ja investointitoiminnalle suotuisa ympéristd. Téssa
yhteydessa teollis- ja tekijdnoikeuksien suoja on olennainen tekijd, jolla edistetddn sisimarkkinoiden
toimivuutta. Teollis- ja tekijanoikeuksien suoja on tdrked paitsi innovoinnin ja luovan toiminnan
edistimisen myos tyo6llisyyden ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta.”

5. Direktiivin 2004/48 johdanto-osan 22 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"On myos erityisen tdrkedd saatdd turvaamistoimenpiteistd, joiden avulla loukkaus saadaan vélittomasti
lakkaamaan ilman, ettd joudutaan odottamaan pddasiaa koskevaa ratkaisua, samalla kun vastaajan
oikeuksia kunnioitetaan ja huolehditaan siitd, ettd turvaamistoimenpiteet ovat oikeasuhteisia kunkin
tapauksen ominaispiirteisiin ndhden, sekd antamalla vakuudet, jotka tarvitaan kattamaan
perusteettomasta hakemuksesta vastaajalle aiheutuneet kulut ja vahingot. Naméd toimenpiteet ovat
erityisen perusteltuja, jos viivistyminen saattaisi aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa teollis- ja
tekijanoikeuden haltijalle.”

6. Direktiivin 2004/48 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Yleiset velvoitteet”, sdddetdén seuraavaa:

”1. Jasenvaltioiden on sdddettdva tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot téssé
direktiivissa tarkoitettujen teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Néiden
toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne
eivit saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivitkd ne saa sisdltdd kohtuuttomia maédrdaikoja tai
johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

2. Nédiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myds oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitd on sovellettava siten, ettd valtetddn luomasta esteitd lailliselle
kaupankéynnille ja sdddetddn takeista niiden vaarinkayton estdmiseksi.”

7. Direktiivin 2004/48 9 artiklan, jonka otsikko on "Turvaamis- ja sdilyttdmistoimenpiteet”, 7 kohdassa,
jonka sanamuoto on ldhes identtinen TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 7 kohdan kanssa, sdddetddn
seuraavaa:

"Jos turvaamistoimenpiteet kumotaan tai jos ne raukeavat kantajan toiminnan tai laiminlyonnin takia
tai jos myohemmin todetaan, ettei teollis- tai tekijanoikeutta ole loukattu tai loukkaamisen uhkaa ole
ollut, oikeusviranomaisilla on oltava oikeus vastaajan pyynnostd médridtd toimenpiteiden hakija
suorittamaan vastaajalle asianmukainen korvaus niiden toimenpiteiden aiheuttamista vahingoista.”*

4 Févarosi Torvényszék (Budapestin ylioikeus, Unkari) huomauttaa ennakkoratkaisupyynnossdan, ettd direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohtaan
siséltyvin kasitteen “asianmukainen korvaus” oikea kdannos on "megfelel$ kdrtalanitds”, vaikka direktiivin virallisessa unkarinkielisessd versiossa
esiintyy ilmaus "megfelelé kartérités”. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa, ettd Unkarin oikeudellisessa kielessd kaytetddn ilmaisua
“kértalanitds”, kun kyse on lainmukaisen toiminnan aiheuttaman vahingon korvaamisesta, ja ilmausta “kértérités”, jos vahinko johtuu
lainvastaisesta toiminnasta. Richter ja Exeltis vetoavat unionin tuomioistuimelle esittimissaén kirjallisissa huomautuksissa Unkarin
oikeusministerion Euroopan unionin neuvoston péasihteeristolle esittiméan pyyntoon muuttaa direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan
unkarinkielista versiota.
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C Unkarin oikeus
8. Unkarin siviiliprosessilain (1952. Evi III. Torvény) 156 §:n 1 momentissa sdddetddn seuraavaa:

"Tuomioistuin voi hakemuksesta madrata viliaikaisena toimenpiteend hyviaksymddan kanteen tai
vastakanteen taikka turvaamistoimenpiteitd koskevan hakemuksen, jos tillaista toimenpidettd tarvitaan
vilittomasti uhkaavan vahingon estdmiseksi tai asian vallitsevan tilanteen sdilyttamiseksi sekd hakijan
madradvian oikeuden siilyttdmiseksi ja jos toimenpiteen aiheuttama vahinko ei ole mainitulta
toimenpiteeltd odotettua hyotyd suurempi. Tuomioistuin voi liittdd turvaamistoimenpiteiden
myontdmisen ehdoksi vakuuksien antamisen. Hakemuksen perusteena olevien tosiseikkojen
uskottavuus on naytettdva toteen.”

9. Keksintojen patenttisuojasta vuonna 1995 annetun lain nro XXXIII (taldlmanyok szabadalmi
oltalmardl sz6élé 1995. évi XXXIIIL torvény, jiljempand Szt) 104 §:n 13 ja 14 momentissa sdddetdan
seuraavaa:

”13. Tuomioistuin voi liittdd alustavan tutkinnan ja — jollei 5 momentin ¢ kohdan ja 6 momentin
sadnnoksistd muuta johdu — turvaamistoimenpiteiden myontdmisen ehdoksi vakuuksien antamisen.

14. Jollei vakuuteen oikeutettu osapuoli ole ryhtynyt toimiin hakemuksensa tdytantoonpanemiseksi
5 momentin ¢ kohdassa ja 6 ja 13 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kolmen kuukauden kuluessa
pdivamaarastd, jolloin  padtoés tai tuomio, jolla lakkautetaan alustavaa tutkintaa tai
turvaamistoimenpiteitd koskevan paiatoksen vaikutukset (menettelyn lopullisesti paattiva péadtds), on
tullut lainvoimaiseksi, vakuuden antaja voi pyytdd tuomioistuimelta vakuuden palauttamista.”

10. Unkarin siviililain (1959. Evi IV. Torvény) 4 §:n 4 momentissa sdddetdén seuraavaa:

"Jos téssa laissa ei sdddeta tiukemmista vaatimuksista, siviilioikeudellisissa suhteissa on toimittava siten
kuin vastaavassa tilanteessa on tavanomaisesti odotuksenmukaista. Kukaan ei voi vedota edukseen
menettelyyn, joka voidaan lukea hénen syykseen. Kukaan, joka ei toimi siten kuin on tavanomaisesti
odotuksenmubkaista, ei voi vedota toisen osapuolen menettelyyn.”

11. Siviililain 339 §:n 1 momentissa sdadetidn seuraavaa:

"Henkilo, joka on lainvastaisesti aiheuttanut vahinkoa toiselle, on velvollinen korvaamaan vahingon.
Korvausvelvollisuutta ei ole henkildlld, joka osoittaa toimineensa siten kuin vastaavassa tilanteessa on
tavanomaisesti odotuksenmukaista.”

12. Siviililain 340 §:n 1 momentissa sdadetadn seuraavaa:

"Vahinkoa kirsinyt on velvollinen toimimaan siten kuin vastaavassa tilanteessa on tavanomaisesti
odotuksenmubkaista, jotta vahinko voidaan vélttdd tai sitd voidaan pienentdd. Osapuolelle ei tarvitse
korvata vahinkoa, joka johtuu siitd, ettei vahinkoa karsinyt ole tayttanyt tétd velvollisuutta.”

II Padasia ja ennakkoratkaisukysymykset

13. Bayer haki 8.8.2000 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalilta (teollisoikeuksien kansallinen virasto,
jaljempéna virasto) ehkdisyvalmistetta vaikuttavana aineena sisdltaville ladkevalmisteelle patenttisuojaa.
Virasto julkaisi patenttihakemuksen 28.10.2002. Patentin antama suoja alkaa Szttn 18 §n 1
ja 2 momentin mukaan viliaikaisesti hakemuksen julkaisemisen myotd, ja sen vaikutukset alkavat
hakemuksen jattopdivdsta lukien. Virasto myonsi patentin nro 227.207 kyseiselle keksinnolle
(jaljempand patentti) 4.10.2010.
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14. Richter myi marraskuussa 2009 ja elokuussa 2010 sekd Exeltis lokakuussa 2010 Unkarissa
valmisteita (jaljempéana valmisteet), jotka Bayerin mukaan loukkasivat sen patenttia.

15. Richter jatti 8.11.2010 virastoon hakemuksen, jolla se pyysi toteamaan, ettei patentin loukkausta ole
tapahtunut, ja jolla osoitettaisiin, etteivit sen valmisteet loukkaa valittajan patenttia. Richter ja Exeltis
hakivat lisdksi 8.12.2010 patentin mitdttomaksi julistamista.

16. Bayer haki 9.11.2010 ennakkoratkaisua pyytdneeltd tuomioistuimelta turvaamistoimenpiteitd, joilla
Richteriltad ja Exeltisiltd kiellettdisiin valmisteiden markkinoille saattaminen. Hakemus hylattiin, koska
loukkauksen todenndkoisyyttd ei ollut naytetty toteen. Bayer pani lisdksi 11.8.2011 ennakkoratkaisua
pyytdneessd tuomioistuimessa vireille patentinloukkausta koskevia menettelyja Richterid ja Exeltisid
vastaan. Namé menettelyt on keskeytetty, kunnes patentin mitatointid koskevassa menettelyssd on
annettu lopullinen péétos.

17. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin kielsi Bayerin esittimien uusien hakemusten perusteella
11.7.2011 antamillaan ja 8.8.2011 voimaan tulleilla taytantoonpanokelpoisilla maarayksilld viliaikaisena
toimenpiteend  Richteriltd ja  Exeltisiltd valmisteiden markkinoille saattamisen ja liitti
turvaamistoimenpiteisiin velvollisuuden vakuuksien antamisesta. Maérédyksen kohteena olleet yhtiot
olivat tdyttdneet velvollisuutensa omaehtoisesti ja vetdneet valmisteensa pois markkinoilta.

18. Févarosi [télétabla (Budapestin alueellinen ylioikeus, Unkari) kumosi Richterin ja Exeltisin
tekemien valitusten yhteydessd 29.9.2011 ja 4.10.2011 antamillaan p&atoksilla 11.7.2011 annetut
madrdykset menettelyvirheen perusteella ja palautti asian ennakkoratkaisua pyytdneeseen
tuomioistuimeen. Tdm& tuomioistuin kumosi 23.1.2012 ja 30.1.2012 pidetyissd uusissa menettelyissa
antamillaan paatoksilla turvaamistoimenpiteiden madrdamista koskevat Bayerin hakemukset, silld se
katsoi, ettd — kun otetaan huomioon erityisesti mitdtointimenettelyn vireilldolo sekd vastaavan
eurooppapatentin peruuttaminen — kyseisten toimenpiteiden mé&dradmistd ei endd voitu pitdd
oikeasuhteisena. Févarosi [télétdbla vahvisti kyseiset padtokset.

19. Turvaamistoimenpiteet olivat ndin ollen voimassa Richterin osalta 8.8.2011-4.10.2011 ja Exeltisin
osalta 8.8.2011-29.9.2011.

20. Virasto mitdtoi 13.9.2012 tekemadllddan padtokselld patentin kokonaisuudessaan. Ennakkoratkaisua
pyytinyt tuomioistuin puolestaan kumosi tdméan pédédtoksen ja muutti viraston aiempaa péadtostd, jolla
patentti mitétoitiin osittain, minké jilkeen se mitétoi patentin kokonaisuudessaan 9.9.2014 antamallaan
paatokselld. Févarosi [télétabla vahvisti timin paitoksen 20.9.2016.

21. Richter vaati 22.2.2012 nostamallaan vastakanteella ja Exeltis 6.7.2017 nostamallaan kanteella (jotka
yhdistettiin péddasiaan) Bayerin velvoittamista korvaamaan turvaamistoimenpiteestd aiheutuneet
vahingot. Ne vaativat korvausta turvaamistoimenpiteistd aiheutuneesta liikkevaihdon menetyksesta seka
tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyvistd myynninedistamiskuluista sekd korvausta aineettomista
vahingoista korkoineen. Vaatimukset perustuvat — ellei Unkarin oikeudessa ole direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohdassa nimenomaisesti tarkoitettuihin tilanteisiin liittyvia aineellisia
oikeussddntoja — erdisiin menettelysaantoihin eli Unkarin siviiliprosessilain 156 §:n 1 momenttiin ja
Szt:n 104 §:n 13 ja 14 momenttiin.

22. Bayer vaatii mainittujen kanteiden hylkddmistd. Se vetoaa siihen, ettd Richter ja Exeltis ovat itse
aiheuttaneet kirsiménsd vahingot eivdtkd siten ole vahingonkorvausvastuuta koskevien Unkarin
oikeuden sdadnnosten perusteella oikeutettuja saamaan korvausta kyseisistd vahingoista. Ne ovat néet
tuoneet tahallisesti ja lainvastaisesti markkinoille patenttia loukkaavia valmisteita jo paljon ennen
patentin mitétointid. Ne olivat rinnakkaisladkkeitd valmistavina yrityksind tietoisia valittajan hallussa
olevasta patentista, joten niiden olisi vahinkojen vélttimiseksi pitdnyt ensin riitauttaa patentti ja
odottaa ainakin alioikeuden ratkaisua mitdtointia koskeneessa asiassa ja aloittaa vasta sen jilkeen
valmisteidensa tuonti markkinoille. Bayerin mukaan téllainen kanta on Unkarin oikeuskdytannon
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mukainen, ja se vetoaa tdltd osin ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen ratkaisuun, jossa
korvausta vaatineen osapuolen katsottiin olevan yhtd lailla vastuussa vahinkojen aiheutumisesta ja
jossa turvaamistoimenpiteitd vaatinut osapuoli velvoitettiin korvaamaan ainoastaan vahingot, jotka
olivat aiheutuneet patentin mitdtointia koskevan alioikeuden paatoksen julkaisemisen ja mainittujen
toimenpiteiden kumoamisen valisend aikana.

23. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pohtii ensimmaiseksi, rajoitutaanko direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohdassa takaamaan hakijan vastapuolelle oikeus vahingonkorvaukseen vai
madritelladnko siind myos tdmédn oikeuden sisdltd, jolloin se olisi esteend vastuuta ja
vahingonkorvausta koskevien siviilioikeudessa yleisesti sovellettavien jdsenvaltioiden sdédnnosten
soveltamiselle. Toiseksi tdméa tuomioistuin pohtii, onko direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohta esteeni
sille, ettd kansallinen tuomioistuin tutkii siviilioikeutta koskevan jdsenvaltion sdadnnoksen mukaisesti
vastapuolen osallisuutta vahingon syntymisessd sekd erityisesti sitd, onko vastapuoli toiminut "siten
kuin vastaavassa tilanteessa on tavanomaisesti odotuksenmukaista”.

24. Tamé on se asiayhteys, jossa Févarosi Torvényszék (Budapestin ylioikeus, Unkari) paatti 9.11.2017
tekemallddn padtoksella lykata asian kasittelya ja esittdd seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [direktiivin 2004/48] 9 artiklan 7 kohdassa esiintyvdd ’asianmukaisen korvauksen’ kasitetté
tulkittava siten, ettd jasenvaltioiden on annettava sellaiset osapuolten vastuuta sekd korvauksen
madrdd ja muotoa koskevat aineellisoikeudelliset sdadnnokset, joiden perusteella jdsenvaltion
tuomioistuimet voivat madrdtd hakijan suorittamaan vastapuolelle korvauksen sellaisten
toimenpiteiden aiheuttamasta vahingosta, jotka tuomioistuin on lopulta kumonnut tai jotka ovat
myohemmin rauenneet hakijan toiminnan tai laiminlyonnin takia taikka tuomioistuimen
myohemmin todettua, ettei teollis- tai tekijanoikeutta ole loukattu tai loukkaamisen uhkaa ei ole
ollut?

2) Mikili ensimméiseen kysymykseen vastataan ~myontédviasti, onko [direktiivin  2004/48]
9 artiklan 7 kohdan kanssa ristiriidassa sellainen jédsenvaltion lainsdddanto, jonka mukaan
direktiivin kyseisen sddnnoksen mukaisen korvauksen osalta on sovellettava vastuuta ja
vahingonkorvausta koskevia yleisesti sovellettavia kansallisia siviilioikeuden sdénnoksid, joiden
perusteella tuomioistuin ei voi velvoittaa hakijaa korvaamaan sellaisia patentin mitétéinnin vuoksi
jalkikateen perusteettomiksi muuttuneiden turvaamistoimenpiteiden johdosta aiheutuneita
vahinkoja, jotka ovat syntyneet siitd syystd tai joiden syntymisestd vastapuoli on vastuussa sen
takia, ettei se ollut itse toiminut siten kuin vastaavassa tilanteessa on tavanomaisesti
odotuksenmukaista, olettaen, ettd hakija turvaamistoimenpidettd hakiessaan on toiminut siten kuin
vastaavassa tilanteessa on tavanomaisesti odotuksenmukaista?”

III Menettely unionin tuomioistuimessa
25. Bayer, Richter, Exeltis ja Euroopan komissio esittivit kirjallisia huomautuksia unionin

tuomioistuimessa Euroopan unionin tuomioistuimen perussadannon 23 artiklan mukaisesti. Naita
osapuolia kuultiin 9.1.2019 pidetyssa istunnossa.
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IV Asian arviointi

A Ensimmdinen ennakkoratkaisukysymys

26. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaiselld ennakkoratkaisukysymyksellddan
padasiallisesti, onko direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohtaa tulkittava siten, ettd siind taataan
ainoastaan hakijan vastapuolen oikeus vahingonkorvaukseen oikeuden sisdltod médrittdmattd, ja
jasenvaltioiden tehtdvéksi jatetddn tuon oikeuden kayttoa koskevien edellytysten ja menettelysdantojen
sekd vahingonkorvauksen suuruuden maarittely.

27. Mainittu tuomioistuin toteaa, ettd péddasian asianosaiset ovat eri mieltd téstd kysymyksesta.
Richterin ja Exeltisin mukaan direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohta sisdltdad vahingon korvaamista
koskevan objektiivisen sddnnoksen, ja ilmaus “asianmukainen korvaus” merkitsee korvausvastuuta
kdrsityn vahingon mairéstéd ja aiheutuneista kuluista kokonaisuudessaan ilman ettd on tarpeen tutkia
vahingonkorvausvastuuta koskevien kansallisten sdédntdjen alaan mahdollisesti kuuluvia seikkoja. Bayer
puolestaan tulkitsee ilmausta "asianmukainen korvaus” yleiskasitteend, joka antaa jasenvaltioille laajan
liilkkumavaran, jonka rajoissa vastapuolen vahingonkorvausvaatimus voidaan ratkaista asian kaikkien
olosuhteiden perusteella.

28. Direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdalla on tarkoitus panna Euroopan unionissa tdytdntoon
TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 7 kohta, joka sitoo kaikkia jdsenvaltioita ja unionia unionin
toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan unionin oikeussddntdja on
tulkittava niin pitkélti kuin mahdollista kansainvilisen oikeuden mukaisesti erityisesti silloin, kun
mainittujen oikeussddntdjen tarkoituksena on nimenomaan panna niilld tdytdntoon unionin tekema
kansainvilinen sopimus.” Kuten unionin tuomioistuin on nimenomaisesti todennut 25.1.2017
antamassaan tuomiossa Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa (C-367/15, EU:C:2017:36,
24 kohta), direktiivin 2004/48 johdanto-osan viidennen ja kuudennen perustelukappaleen sekd
2 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan kyseisen direktiivin sddannosten tulkitsemisessa on otettava
huomioon kansainvilisiin yleissopimuksiin, kuten erityisesti TRIPS-sopimukseen, jota voidaan soveltaa
padasiassa, perustuvat jasenvaltioiden velvoitteet.

29. Direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohtaan sisdltyvdd asianmukaisen korvauksen késitettd on siten
tulkittava TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Unionin toimivalta antaa
ennakkoratkaisu kyseisen artiklan ja yleisesti TRIPS-sopimuksen tulkinnasta todettiin ensimmadista
kertaa 14.12.2000 annetussa tuomiossa Dior ym. (C-300/98 ja C-392/98, EU:C:2000:688, 32-40) ja se
on sittemmin vahvistettu vakiintuneessa oikeuskéytdnnossa.®

30. TRIPS-sopimuksen 50 artikla sisiltyy sopimuksen osaan III sisdltyviin mééréyksiin, jotka koskevat
"teollis- ja tekijanoikeuksien tdytantoonpanoa”.

31. TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohdan mukaan mainituilla méaarayksilla on kaksi keskeistd
tavoitetta: yhtdaltd on toimittava siten, ettd teollis- ja tekijanoikeuksien tdytdntoonpanon
mahdollistavat tehokkaat menettelyt annetaan oikeudenhaltijoiden kéayttoon, ja toisaalta on
varmistettava, ettd nditd menettelyja sovelletaan siten, ettd valtetddn laillisen kaupankdynnin esteiden

5 Ks. viimeksi tuomio 19.12.2018, Syed (C-572/17, EU:C:2018:1033, 20 kohta).

6 Unionin tuomioistuin on todennut seuraavaa: "TRIPS-sopimuksen maérdykset ovat siitd lahtien olleet erottamaton osa unionin oikeusjérjestyst,
ja unionin tuomioistuin on unionin oikeusjarjestyksessd toimivaltainen antamaan ennakkoratkaisun kyseisen sopimuksen tulkinnasta.” Ks. mm.
tuomio 11.9.2007, Merck Genéricos — Produtos Farmacéuticos (C-431/05, EU:C:2007:496, 31 kohta) ja tuomio 15.11.2012, Bericap
Zéarédastechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, 67 kohta).
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syntyminen ja luodaan takeet menettelyjen védrinkdyttod vastaan. Nédiden kahden tavoitteen vilisen
tasapainon loytyminen on osa TRIPS-sopimuksen laatijoiden keskeisid tavoitteita — kuten tdmén
sopimuksen johdanto-osan ensimmaiinen kappale osoittaa’ — ja se on otettava huomioon tulkittaessa
sopimuksen mairéyksid, etenkin niitd, jotka koskevat "tiytintoonpanoa” (enforcement).®

32. Kuten wunionin tuomioistuin on todennut 15.11.2012 antamassaan tuomiossa Bericap
Zardodastechnikai  (C-180/11,  EU:C:2012:717, 68 ja 69  kohta),  TRIPS-sopimuksen
41 artiklan 1 ja 2 kohdan maardyksistd yhdessd luettuna ilmenee, ettd TRIPS-sopimuksen tehneiden
jasenvaltioiden on huolehdittava siitd, ettd niiden kansallisessa lainsdddannossd sdddetddn “tarkasti
maédritellyistd teollis- ja tekijanoikeuksien taytdntoonpanoon liittyvistd menettelyista”, mika merkitsee,
ettd ne ovat velvollisia “ottamaan omassa oikeusjarjestyksessddn kayttoon teollis- ja tekijanoikeuksien
noudattamista koskevia sdadnnoksid, jotka ovat mainituissa médrayksissa madriteltyjen vaatimusten
mubkaisia”.

33. TRIPS-sopimuksen III osan madrayksilld ei sitd vastoin ole tarkoitus yhdenmukaistaa teollis- ja
tekijanoikeuksien “tdytdntoonpanoa” koskevia sddntoja erityisesti siksi, ettd alaa koskevat kansalliset
lainsdddéannot poikkeavat toisistaan, vaan niissd ainoastaan vahvistetaan yleiset vaatimukset, jotka
sopimuksen tehneiden jdsenvaltioiden on saatettava osaksi omaa kansallista oikeuttaan sopimuksen
1 artiklan mukaisesti.’

34. Mainitun 1 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessd tismennetddn, ettd TRIPS-sopimuksen
tehneet jdsenvaltiot voivat vapaasti valita "tarkoituksenmukaiset keinot tdmdn sopimuksen maardysten
sisallyttamiseksi niiden omiin oikeusjarjestyksiin ja -kéytdntoon”. Tamé tdsmennys merkitsee yhtaélta
sitd, ettd TRIPS-sopimuksessa ei anneta yhtddn nimenomaista madrdystd madrdysten “valittomasta
oikeusvaikutuksesta”, ja toisaalta, ettd sopimuksessa sopimusvaltioille myonnetddn tiettyd joustoa
ndiden maérdysten saattamiseksi osaksi kansallista oikeutta,” mikd mahdollistaa sen, ettid
taytdntoonpanoa voidaan mukauttaa kunkin oikeusjarjestyksen lainsdddantoon ja kaytdntoihin
noudattaen suojaa koskevia sopimuksen vaatimuksia.

35. TRIPS-sopimuksen III osan useiden maédrdysten tavoin 50 artiklan 7 kohdassa ei maédritetd
velvoitteita  yksityiskohtaisesti vaan pikemminkin osoitetaan saavutettava tavoite ja jatetddn
sopimuksen tehneille jisenvaltioille laaja toimintavapaus kansallisen oikeuden téiytdntoénpanossa.''
Jasenvaltiot ovat siten velvollisia myontdméén oikeusviranomaisille "toimivallan” sen maardamiseksi,
ettd hakija suorittaa vastapuolelleen korvauksen tdmén niin vaatiessa, mutta téllaisen toimivallan ei
tarvitse vélttamattd merkitd, ettd oikeusviranomaisten velvollisuutena on hyviaksya kaikissa olosuhteissa
ja automaattisesti timi vaatimus.'” Vastaavasti vaikka TRIPS-sopimuksen allekirjoittajavaltioiden
tehtdvind on sddtdd vahingon korvaamista vastapuolelle koskevien menettelyjen kayttoonotosta

7 TRIPS-sopimuksen johdanto-osan ensimmdisessd kappaleessa todetaan seuraavaa: “[Jdsenet] —— haluavat vihentdd kansainvilisen kaupan
héirioitd ja esteitd, ottaa huomioon tarpeen edistdd teollis- ja tekijdnoikeuksien tehokasta ja riittdvdd suojelua sekd varmistaa, ettd teollis- ja
tekijanoikeuksien taytdntoonpanoa koskevat toimenpiteet ja menettelytavat eivit itsessddan muodostu asianmukaisen kaupan esteiksi.”

8 Ks. vastaavasti julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus Schieving-Nijstad ym. (C-89/99, EU:C:2001:98, 11-16 kohta).

9 Ks. vastaavasti UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPS and Developement, Cambridge, 2005, s. 575; Gervais, D., The TRIPS Agreement,
Drafting History and Analysis, Lontoo, 2012, s. 564; Dreier, T., "TRIPs and the Enforcement of Intellectual Property Rights”, teoksessa IIC
Studies, From GATT to TRIPs: The Agreemen on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Miinchen, 1996, s. 248, erityisesti s. 276;
Seuba, X., "Le context et les obligations générales concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle”, teoksessa Le
droit international de la propriété intellectuelle lié au commerce: l'accord sur les ADPIC, bilan et perspectives, 2017, erityisesti s. 325 ja 331. Ks.
lisaksi TRIPS-sopimuksen johdanto-osan toisen kappaleen c kohta, jonka mukaan kauppaan liittyvien teollis- ja tekijanoikeuksien tehokasta ja
tarkoituksenmukaista tiytdntoonpanoa koskevien médérayksien laatimisessa on otettava huomioon kansallisten oikeusjérjestysten viliset erot.

10 Em. UNCTAD-ICTSD, s. 17 ja 21. Ks. lisdksi em. Gervais, s. 175.

11 Em. UNCTAD-ICTSD, s. 576.

12 Ks. em. Gervais, s. 573 ja 609, jossa korostetaan, ettd yksistddn oikeusviranomaisten jérjestelmillinen kieltdytyminen kéyttamastd toimivaltaansa
voi merkitd TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 7 kohdan rikkomista.
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mainitun sopimuksen 50 artiklan 7 kohdassa luetelluissa tapauksissa, mikéddn ei estd niitd kayttdmasta
olemassa olevia oikeussddntoja niin hakijan korvausvastuuta koskevien aineellisten sddntojen
madrittelyssda ~ kuin  niiden = menettelysddntojenkin  osalta, joiden  perusteella  oikeutta
vahingonkorvaukseen voidaan kayttaa.

36. TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 7 kohdassa kéytetty terminologia on toisaalta osoitus
TRIPS-sopimuksen laatijoiden taipumuksesta suosia tapauskohtaista lahestymistapaa. Siten ilmauksessa
“asianmukainen korvaus” adjektiivin “asianmukainen”, joka arkikielessa tarkoittaa “sopivaa”, "johonkin
soveltuvaa” tai “oikeasuhteista”, valinta puoltaa tapauskohtaista arviointia. Vahingonkorvauksen
“asianmukaisuutta” on ndin ollen arvioitava sellaisten oikeusviranomaisten toimesta, joilla on
"toimivalta” maarétd téllaisesta vahingonkorvauksesta asian kaikkien merkityksellisten olosuhteiden
perusteella.” Niiden on otettava arvioinnissa huomioon myds “tiytdntoonpanoa” koskevan
TRIPS-sopimuksen madrdyksissd tarkoitettu tavoite, joka tuon sopimuksen 41 artiklan 1 kohdan
mukaan on varmistaa ndiden oikeuksien haltijoiden intressien turvaaminen niin, ettd samalla estetddn
laillisen kaupan perusteettomien esteiden syntyminen sekd tdméntyyppiselle “tdytdntoonpanolle”
soveliaiden menettelyjen vaarinkaytto.

37. TRIPS-sopimuksen allekirjoittajavaltioille timdn sopimuksen 50 artiklan 7 kohdan mukaan
kuuluvan velvoitteen laajuudelle on voitu maédrittdd rajat edelld esitettyjen toteamusten perusteella.
Tassd vaiheessa on syytd tarkastella direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohtaa.

38. Kuten unionin tuomioistuin on tdsmentdnyt 16.7.2015 antamassaan tuomiossa Diageo Brands
(C-681/13, EU:C:2015:471, 74 kohta), direktiivissd 2004/48 saadettyja teollis- ja tekijanoikeuksien
suojan varmistamiseen tdhtddvid oikeussuojakeinoja tdydennetddn ndihin ldheisesti liittyvilla
vahingonkorvauskanteilla. Mainitun direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa sdddetddn etenkin teollis- tai
tekijanoikeuden vilittomén loukkauksen estimiseen tdhtddvistd viliaikaisista toimenpiteistd; saman
artiklan 7 kohdassa puolestaan sdddetddn toimenpiteistd, joiden nojalla vastapuoli voi vaatia korvausta,
mikéli myohemmin ilmenee, ettei loukkausta ole tapahtunut tai loukkaamisen uhkaa ei ole ollut. Kuten
saman direktiivin johdanto-osan 22 perustelukappaleesta kdy ilmi, korvausta koskevat toimenpiteet
ovat takeita, jotka lainsddtdja on katsonut tarpeellisiksi vastineena sddtdmistddn nopeista ja tehokkaista
viliaikaisista toimista. Pddasian kaltainen menettely, jossa vaaditaan korvausta vahingosta, joka aiheutui
viliaikaisesta toimenpiteestd, jonka jdsenvaltion oikeusviranomaiset médrésiviat patentin antaman
yksinoikeuden loukkauksen estdmiseksi tilanteessa, jossa ndmd samat viranomaiset myohemmin
julistivat patentin mitattomaksi, liittyy valittomésti kanteeseen, jonka kyseisen patentin haltija nosti
oikeuksiensa turvaamiseen tarkoitetun valittomasti vaikuttavan toimenpiteen maédrdamiseksi, ja se
kuuluu siten direktiivin 2004/48 ja etenkin sen 9 artiklan 7 kohdan soveltamisalaan. **

39. Mainitussa sadnnoksessd jdsenvaltioita vaaditaan ottamaan kayttoon jérjestely, jonka nojalla
vastapuoli voi oikeusteitse vaatia asianmukaista vahingonkorvausta kaikesta vahingosta, jota tille on
valiaikaisista toimenpiteistd aiheutunut kyseisissd sadnnoksissa tarkoitetuissa tapauksissa.

40. Sita vastoin ei tuon sadnnoksen sanamuodon eika liioin sen syntyhistorian perusteella voida katsoa,
ettd jasenvaltioita myos vaadittaisiin valitsemaan tietty korvausvastuujirjestelmd. Mikddn mainitussa
sadnnoksessd ei viittaa siihen, ettd tavoitteena olisi niiden sddnnosten tdydellinen ldhentdminen, jotka
koskevat hakijan vastuuta véliaikaisten toimenpiteiden toimeenpanosta aiheutuneiden vahinkojen
korvaamisessa.

13 Ks. vastaavasti em. Gervais, s. 579, jossa korostetaan, etti TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 7 kohdan alkuperiiseen versioon siséltynyt adjektiivi
“riittdva” korvattiin sopimuksen valmistelutoiden kuluessa adjektiivilla “asianmukainen”, jota kéytetdan yleisesti teollis- ja tekijanoikeuksia
koskevassa lainsddddnnossa.

14 Ks. vastaavasti tuomio 16.7.2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, 74 kohta).
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41. Kuten olen edelld jo korostanut, direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan sanamuodossa toistetaan
lahes sanasta sanaan TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 7 kohdan sanamuoto. Tdm& unionin lainsdatdjan
valinta on jo itsessddn minusta selvd osoitus lainsddtdjan tavoitteesta eli yhtaalta siitd, ettd vastapuolen
oikeutta vahingonkorvaukseen koskevien sddnnosten yhdenmukaistamista ei pitdisi viedd pidemmalle
kuin sopimuksessa vaaditaan, ja toisaalta siitd, ettd jasenvaltioille jatetddn laaja harkintavalta hakijan
vahingonkorvausvastuuta koskevan jarjestelmin kiytinnon tiytintéonpanossa.

42. Yleisesti voidaan sanoa, ettd unioni on tdyttanyt TRIPS-sopimuksessa asetetun teollis- ja
tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamista koskevan velvollisuuden antamalla direktiivin 2004/48,
jolla pyritddn nimenomaisesti, kuten sen 1 artiklasta ilmenee, varmistamaan teollis- ja
tekijanoikeuksien noudattaminen ottamalla jdsenvaltioissa kéyttoon erilaisia toimenpiteitd, menettelyja
ja oikeussuojakeinoja.'® Vaikka mainitun direktiivin tavoitteena on sen johdanto-osan kymmenennen
perustelukappaleen mukaan ldhentdd kansallisia lainsddadéntojd ndiden oikeuksien korkean,
yhdenvertaisen ja yhdenmukaisen tason varmistamiseksi, siind ei kuitenkaan pyritd alan tédyteen
yhdenmukaistamiseen, koska tavoitteena ei ole ollut sddnnelld kaikkia teollis- ja tekijanoikeuksiin
liittyvia ndkokohtia vaan ainoastaan ndiden oikeuksien noudattamiseen ja loukkaamiseen liittyvid
kysymyksiéd “velvoittamalla valtiot sdadtaimaan tehokkaista oikeussuojakeinoista, joilla suojattujen teollis-
tai tekijinoikeuksien loukkaukset voitaisiin vilttdd, lopettaa tai korjata”." Direktiivilli myos
vahvistetaan teollis- ja tekijanoikeuksien vdhimmadistason suoja eikd siind kielletd jdsenvaltioita
sddtimisti suojaavammista toimenpiteisti. '®

43. Direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdassa ei tosin ole yhtddn nimenomaista viittausta
jasenvaltioiden oikeuteen madrittdd tuon sddnnoksen sisdltdimien kasitteiden merkitystd tai
ulottuvuutta, ja unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan nditd kisitteitd on
siten tavallisesti tulkittava koko unionissa itsendisesti ja yhtendisesti, ja tulkinnassa on otettava
huomioon mainitun siddnnoksen asiayhteys ja kyseiselld lainsdddidnnélld tavoiteltu paamaara. "

44. Edelld esitetty toteamus ei kuitenkaan oikeuta antamaan mainituille kasitteille — tai mainitulle
sadnnokselle kokonaisuudessaan — laajempaa ulottuvuutta kuin niiden sanamuodosta ja unionin
lainsdétdjan pyrkimyksestéd ilmenee.

45. Asianmukaisen korvauksen kisitettd ei voida tulkita etenkddn siten, ettd silld tarkoitetaan hakijan
vahingonkorvausvastuuta koskevaa erityistd jdrjestelmdd, vaan kyseiselld ilmauksella ja etenkin
adjektiivin "asianmukainen” kaytolld ainoastaan velvoitetaan edelli® jo todetun mukaisesti direktiivin
2004/48 johdanto-osan 17 perustelukappaleessa esitettyjen periaatteiden mukaiseen arviointiin siita,
vastaako vastapuolelle kuuluva korvaus tdmén tosiasiallisesti kdrsimdd vahinkoa ja asian olosuhteita;
ndiden periaatteiden mukaan "téssé direktiivissd saddetyt toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot
olisi madriteltdava kussakin tapauksessa niin, ettd kyseisen tapauksen erityispiirteet otetaan
asianmukaisesti huomioon, mukaan lukien kunkin teollis- ja tekijanoikeuden erityispiirteet”.

46. Edelld esitetystd seuraa, ettd kunkin jasenvaltion tehtdvdnd on mielestini maéérittdd ne aineelliset
sddnnot, jotka koskevat vastapuolen oikeutta saada korvaus viliaikaisten toimenpiteiden aiheuttamasta
vahingosta direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, mutta télloin
edellytetddn, ettd sdadnnoilla voidaan toteuttaa sddnnoksen tavoite eli se, ettd kussakin kansallisessa
oikeusjdrjestyksessa otetaan kayttoon tehokas jarjestelmd ja tehokkaat oikeussuojakeinot, joilla

15 Panen tdstd merkille, ettd direktiivin  2004/84  valmistelutdiden kuluessa komission alun perin ehdottamaa direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohdan sanamuotoa muutettiin, ja ilmausta "oikeusviranomaisilla on oltava oikeus” lievennettiin ja se korvattiin ilmaisulla
“oikeusviranomaisilla on oikeus” (kursivointi tédssi).

16 Ks. tuomio 15.11.2012, Bericap Zardédastechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, 72 kohta).
17 Ks. tuomio 15.11.2012, Bericap Zardédastechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, 75 kohta).

18 Ks. tuomio 9.6.2016, Hansson, (C-481/14, EU:C:2016:419, 36 ja 40 kohta) ja tuomio 25.1.2017, Stowarzyszenie Ofawska Telewizja Kablowa
(C-367/15, EU:C:2017:36, 23 kohta).

19 Ks. esim. tuomio 30.4.2014, Késler ja Kaslerné Rébai (C-26/13, EU:C:2014:282, 37 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).
20 Ks. edelld 36 kohta.
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mahdollistetaan, ettd vastapuoli saa asianmukaisen korvauksen kaikesta kdrsiméstdédn vahingosta.
Tallaisen kansallisen oikeuden avulla tapahtuvan integroinnin on vastattava kyseisen sdadnnoksen
henked ja kirjainta, joiden mukaan asianmukainen korvaus on kussakin tapauksessa vahvistettava
vahingonkorvausvastuuta koskevan kansallisen oikeuden yhteydessd tehtdvan tarkoituksenmukaisen ja
tasapuolisen arvioinnin perusteella.

47. Koska direktiivin 2004/48 keskeinen tavoite on saada jasenvaltiot ottamaan kayttoon teollis- ja
tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tdhtddvid tehokkaita keinoja,® niiden on
varmistettava myos se, ettd jarjestelmélld, jonka ne ottavat kayttoon direktiivin 9 artiklan 7 kohdan
taytdntoon panemiseksi, ei estetd teollis- ja tekijanoikeuden haltijoita hakemasta tuon artiklan 1
ja 2 kohdassa tarkoitettuja valiaikaisia toimenpiteité.

48. Kaiken edelld estetyn perusteella Févarosi Torvényszékin ensimmadiseen
ennakkoratkaisukysymykseen on mielestédni vastattava siten, ettd direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohtaa on tulkittava siten, ettd kunkin jdsenvaltion tehtdvdnd on madrittdd ne
aineellisen oikeuden sddnnot, jotka koskevat vastapuolen oikeutta saada korvaus viliaikaisten
toimenpiteiden aiheuttamasta vahingosta mainitussa sdadnnoksessd tarkoitetuissa tilanteissa, kun
otetaan huomioon yhtdalts, ettd ndilld sdédnndilld on voitava varmistaa sellaisen tehokkaan jérjestelman
ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen kayttoonotto, joilla mahdollistetaan, ettd vastapuoli saa
asianmukaisen korvauksen kaikesta kdrsimidstddn vahingosta, ja toisaalta se, etteivit ne saa olla
sellaisia, ettd niilld estetddn teollis- ja tekijinoikeuden haltijaa hakemasta direktiivin
2004/48 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja viliaikaisia toimenpiteita.

B Toinen ennakkoratkaisukysymys

49. Toisella ennakkoratkaisukysymyksellddn, jonka Févarosi Torvényszék esittdd siltd varalta, ettd
ensimmadiseen kysymykseen on vastattava myontdvésti, se tiedustelee unionin tuomioistuimelta, onko
direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohta esteend jdsenvaltion sellaisten siviilioikeudellisten sddnnosten
soveltamiselle, joiden nojalla kansallinen tuomioistuin ei voi maarata hakijaa korvaamaan myéhemmin
perusteettomiksi osoittautuneiden véliaikaisten toimenpiteiden aiheuttamaa vahinkoa, jos vahinko on
syntynyt sen vuoksi, ettei vastapuoli ole toiminut siten kuin "vastaavassa tilanteessa on tavanomaisesti
odotuksenmukaista”, tai jos vastapuoli on samasta syystd vastuussa vahingon aiheutumisesta.

50. Ennakkoratkaisupyynnostd kiy sen hyvin laajasta muotoilusta huolimatta ilmi, ettd toisella
kysymyksella ~ unionin  tuomioistuimelta = halutaan  tiedustella =~ ldahinnd  sitd, = onko
vahingonkorvausvastuuta koskevien Unkarin siviilioikeudellisten saédnnosten tulkinta, jonka mukaan
hakijalla ei ole velvollisuutta korvata sellaisten viliaikaisten toimenpiteiden aiheuttamaa vahinkoa,
jotka ovat myohemmin osoittautuneet perusteettomiksi sellaisen patentin mitidtoinnin perusteella,
jonka suojaamiseksi toimenpiteet madrittiin, yhdenmukainen direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan
kanssa, jos vastapuoli on tuonut ndiden toimenpiteiden kohteena olleet tavarat markkinoille
riitauttamatta sitd ennen kyseisen patentin piatevyyttd tai, tilanteessa, jossa mitdtointia koskeva
menettely on pantu vireille, odottamatta patentin mitédtointid ja sitd, ettd mitdtdinnin on vahvistanut
vahintddn alioikeus.

51. Ensimmadiseen ennakkoratkaisukysymykseen ehdottamastani vastauksesta ilmenee, ettd kunkin
jasenvaltion tehtdvdnd on maddrittdd ne aineellisen oikeuden sddnnét, jotka koskevat vastapuolen
oikeutta vahingonkorvaukseen direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa,
mukaan lukien siis myds sddnnot, jotka koskevat toteutettujen toimenpiteiden ja esitetyn vahingon
vilisen syy-yhteyden toteenndyttamista.

21 Ks. erityisesti direktiivin 2004/48 johdanto-osan kolmas perustelukappale.
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52. Ensimmadisen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelun yhteydesséd esitetyistd huomioista ilmenee
myos, ettd jasenvaltioiden on téllaisten sddntdjen vahvistamisessa noudatettava direktiivin 2004/48
sadnnoksid ja otettava huomioon mainitulla direktiivilla ja siind kayttoon otetuilla menettelyilld ja
oikeussuojakeinoilla ajettavat tavoitteet.

53. Tuon sadnnoksen tulkinta siten, ettd jdsenvaltiot voisivat jarjestelmallisesti evétd vastapuolen
korvauksen tapauksessa, jossa tdméd on tullut markkinoille loukaten patenttia, jonka suojaamiseksi
viliaikaiset toimenpiteet mairittiin,” ja odottamatta, ettd patentti olisi sitd ennen mititoity,” on
mielestdni direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan sanamuodon ja tavoitteiden vastainen.

54. Ensinnédkin direktiivin 9 artiklan 7 kohdan sanamuoto ei anna aihetta ajatella, ettd tapauksessa,
jossa “myohemmin todetaan, ettei teollis- tai tekijanoikeutta ole loukattu tai loukkaamisen uhkaa ei ole
ollut’, kuten on silloin, kun patentti on todettu mitattomaksi véliaikaisten toimenpiteiden
toteuttamisen jéilkeen, korvauskelpoisia olisivat ainoastaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet timén
toteamisen ja mainittujen toimenpiteiden kumoamisen tai padttymisen vilisend aikana. Tallaisen
tulkinnan kanssa on yhtddltd ristiriidassa adverbin "myohemmin” kaytto, joka merkitsee, ettd
viliaikaiset toimenpiteet oikeuttavien edellytysten puuttumisen toteaminen - mukaan lukien
asianomaisen teollis- ja tekijanoikeuden pédtevyys ainakin silloin, kun oikeuden mitdtoinnilla on
taannehtivia vaikutuksia — on vilttamaéttd tapahduttava toimenpiteiden toteuttamishetkelld vallinneen
tilanteen perusteella ajankohtana, jolloin toimenpiteet ovat jo ainakin osittain aiheuttaneet vahingollisia
vaikutuksia. Toisaalta direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan tulkinta, jonka mukaan osaa jalkikdteen
perusteettomiksi  osoittautuneiden viliaikaisten toimenpiteiden aiheuttamista vahingoista ei
periaatteessa tarvitse korvata, on vastoin mainittuun sddnnokseen nimenomaisesti siséltyvaa
toteamusta, jonka mukaan oikeus korvaukseen koskee "ndiden toimenpiteiden aiheuttamia vahinkoja”.

55. Toiseksi, kuten olen jo edelld todennut, direktiivin 2004/48 sadnnoksilld ja TRIPS-sopimuksen
madréyksilld saadaan aikaan tasapaino ndiden kahden tavoitteen eli yhtddltda teollis- ja
tekijanoikeuksien haltijoiden intressien suojaamista koskevan tavoitteen ja toisaalta laillisen
kaupankdynnin suojaamista perusteettomilta esteiltd koskevan tavoitteen vililld. Jos hakijan,
vélttadkseen velvoitteen korvata myohemmin taannehtivin vaikutuksin mitdtdidyn tekijanoikeuden
perusteella madrittyjen viliaikaisten toimenpiteiden aiheuttamat vahingot, tarvitsisi ainoastaan vedota
silhen, ettd mainittu oikeus oli patevd viliaikaisten toimenpiteiden madrddmisajankohtana,
kumpaakaan edelld mainittua tavoitetta ei voitaisi tayttda: ei teollis- ja tekijanoikeuden turvaamista
koskevaa tavoitetta, silld yhtddn yksinoikeuden myontdmisen haltijalleen oikeuttavaa patevad oikeutta
ei olisi olemassa, eikd laillisen kaupankdynnin suojaamista koskevaa tavoitetta, jos korvauksia ei
maksettaisi perusteettomien esteiden aiheuttamista vahingoista.

56. Kolmanneksi totean, ettd direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan tulkinta, jonka mukaan pédasian
kaltaisessa tilanteessa voitaisiin korvata ainoastaan sellaisista viliaikaisista toimenpiteistd aiheutuneet
vahingot, jotka on pantu tdytintoon alioikeuden mitétoityd taannehtivasti teollis- ja tekijanoikeuden,
yhtdaltd helpottaisi hakijan riskinottoa riippumatta onnistumisen mahdollisuuden objektiivisesta
arvioinnista, jos hakijan oikeus riitautettaisiin, ja toisaalta saattaisi kannustaa viliaikaisten
toimenpiteiden véarinkayttoon.

22 Viittaan tdssd yksinomaan tilanteeseen, jossa vastapuoli tuo markkinoille tavaroita myohemmin mitatoityd patenttia loukaten.

23 Ison-Britannian ja Irlannin tuomioistuimet ottivat 2000-luvun alussa kéyttoon arviointiperusteen, joka vastaa perustetta, johon Bayer on
vedonnut pédasiassa, ja jonka perusteella on tarkoitus arvioida, onko turvaamistoimenpiteitd tarkoituksenmukaista myontdd ldakepatentin
haltijalle sita vastaan, ettd rinnakkaisvalmisteiden valmistaja tuo markkinoille patenttia loukkaavia valmisteita. Sitd, ettei jalkimmdiinen ole
ilmoittanut patentin haltijalle aikeestaan tuoda markkinoille patenttia loukkaavan valmisteen antaen tille mahdollisuuden panna vireille ennalta
ehkiisevian oikeudenkédynnin, tai sitd, ettei tdmd ollut etukéteen pannut vireille patentin mitétointid koskevaa menettelyd tai nostanut kannetta
saadakseen vahvistuksen siitd, ettei loukkausta ole tapahtunut, on pidetty turvaamistoimenpiteiden myontdmistd puoltavana seikkana (ns.
“clearing the way principle”, joka mainittiin ensimmadisen kerran tuomiossa Smithkline Beecham plc v. Generics (UK) Ltd (2001)).
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57. Edella esitetyt toteamukset eivdat kuitenkaan merkitse sitd, ettd kansallinen tuomioistuin ei voisi
padasian kaltaisessa tilanteessa ottaa huomioon vastapuolen menettelyd — etenkin sitd, ettd se toi
markkinoille patenttia loukkaavia valmisteita riitauttamatta sitd ennen tai samassa asiayhteydessa
kyseistd oikeutta — arvioidessaan sen vahingonkorvauksen asianmukaisuutta, johon vastapuoli on
direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan nojalla oikeutettu vahingonkorvauskanteen yhteydessa.

58. Patentin kattamille markkinoille paasyyn varsinkin lddkealalla liittyy yleensd valmistelutoimia, jotka
voivat toisinaan kestdd vuosia etenkin siitd syystd, ettd sitd ennen on saatava markkinoille saattamista
koskeva lupa. Ténd aikana yritys, joka suunnittelee markkinoille tuloa, voi vapaasti panna vireille
patentin mitédtointia koskevan menettelyn tai vain ilmoittaa patentin haltijalle aikeestaan, jotta tima
voisi reagoida ja jotta patentin patevyyttd koskeva asia pantaisiin vireille ja mahdollisesti ratkaistaisiin
ennen rinnakkaisvalmisteiden markkinoille saattamista.

59. Sita seikkaa, ettei vastapuoli ole toiminut mainitulla tavalla ja ettd se on siten mieluummin “ottanut
riskin” markkinoille tullessaan,* ei edelld esittimistini syisti voida pitdd tekijini, jonka perusteella
sindnsd voidaan evitd oikeus direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan mukaiseen asianmukaiseen
korvaukseen, mutta kansallinen tuomioistuin voi kuitenkin ottaa huomioon tillaisen menettelyn
yhdessd muiden merkityksellisten seikkojen kanssa — kuten patentin ja markkinoiden ominaispiirteet —
madrittdessddn vastapuolelle myonnettivaa korvausta, jonka on saman direktiivin 3 artiklan mukaan
oltava tehokas, oikeudenmukainen ja tasapuolinen.

60. Kaiken edelld esitetyn perusteella Févarosi Torvényszékin toiseen ennakkoratkaisukysymykseen on
mielestdni vastattava siten, ettd direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohta ei ole esteend sille, etté
tilanteessa, jossa vastapuoli nostaa vahingonkorvauskanteen mainitun artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettujen viliaikaisten toimenpiteiden hakijaa vastaan, sovelletaan jasenvaltion siviilioikeudellista
sddnnostd, jonka nojalla asianosaiselle ei tarvitse maksaa korvausta vahingosta, joka tille on aiheutunut
sen vuoksi, ettei tdimi ole tdyttinyt velvollisuuttaan toimia siten kuin asianomaisessa tilanteessa on
tavanomaisesti  odotuksenmukaista  vahingon vilttimiseksi tai  rajoittamiseksi.  Direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohta on kuitenkin esteend sellaisen sdé@nnoksen soveltamiselle, jonka mukaan
kasiteltdvan asian kaltaisissa olosuhteissa hakijalla ei ole velvollisuutta korvata sellaisten viliaikaisten
toimenpiteiden aiheuttamaa vahinkoa, jotka ovat myohemmin osoittautuneet perusteettomiksi
sellaisen patentin mitdtoinnin perusteella, jonka suojaamiseksi toimenpiteet maérittiin, jos vastapuoli
on saattanut ndiden toimenpiteiden kohteena olleet tavarat markkinoille riitauttamatta sitd ennen
kyseisen patentin patevyyttd tai, tilanteessa, jossa mitdtointid koskeva menettely on pantu vireille,
odottamatta patentin mitdtointid ja sitd, ettd mitdtoinnin on vahvistanut véhintdédn alioikeus.

V Ratkaisuehdotus

61. Kaiken edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa Foévarosi
Torvényszékin esittdimiin kysymyksiin seuraavasti:

1) Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 9 artiklan 7 kohtaa on tulkittava siten, ettd
kunkin jdsenvaltion tehtdvdnd on maddrittdd aineellisen oikeuden sdénnot, jotka koskevat
vastapuolen oikeutta saada korvaus viliaikaisten toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuneesta
vahingosta mainitussa sddnnoksessa tarkoitetuissa tilanteissa, kun otetaan huomioon yhtaalts, ettd
ndilld sddnnoillda on voitava varmistaa sellaisen tehokkaan jirjestelmédn ja tehokkaiden
oikeussuojakeinojen kéyttoonotto, joilla mahdollistetaan, ettd vastapuoli saa asianmukaisen
korvauksen kaikesta kidrsimiastddn vahingosta, ja toisaalta se, etteivdt ne saa olla sellaisia, ettd niilld
estetddn teollis- ja tekijanoikeuden haltijaa hakemasta direktiivin 2004/48 9 artiklan 1
ja 2 kohdassa tarkoitettuja véliaikaisia toimenpiteita.

24 Jolloin tima voi mahdollisesti saada etua siitd, ettd se tuo ensimmaisenid markkinoille rinnakkaisvalmisteen.
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2) Direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohta ei ole esteeni sille, etté tilanteessa, jossa vastapuoli nostaa
vahingonkorvauskanteen mainitun artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen véliaikaisten
toimenpiteiden hakijaa vastaan, sovelletaan jasenvaltion siviilioikeudellista sddanndstd, jonka nojalla
asianosaiselle ei tarvitse maksaa korvausta vahingosta, joka tille on aiheutunut sen vuoksi, ettei
tdma ole tayttdnyt velvollisuuttaan toimia siten kuin asianomaisessa tilanteessa on tavanomaisesti
odotuksenmubkaista vahingon valttamiseksi tai rajoittamiseksi. Direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohta on kuitenkin esteeni sellaisen sddnnoéksen soveltamiselle, jonka mukaan
hakijalla ei velvollisuutta korvata sellaisten viliaikaisten toimenpiteiden aiheuttamaa vahinkoa, jotka
ovat myohemmin osoittautuneet aiheettomiksi sellaisen patentin mitdtdinnin perusteella, jonka
suojaamiseksi toimenpiteet madrattiin, jos vastapuoli on saattanut ndiden toimenpiteiden kohteena
olleet tavarat markkinoille riitauttamatta sitd ennen kyseisen patentin pétevyyttd tai, tilanteessa,
jossa mitédtointid koskeva menettely on pantu vireille, odottamatta patentin mititointia ja sité, ettd
mitdtéinnin on vahvistanut vdhintddn alioikeus.
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