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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

12 piivana syyskuuta 2019*

Ennakkoratkaisupyynto — Teollis- ja tekijanoikeudet — Patentit — Direktiivi 2004/48/EY —

9 artiklan 7 kohta — Valmisteiden saattaminen markkinoille patentin antamien oikeuksien vastaisesti —
Turvaamistoimenpiteet — Patentin myohempi mitétointi — Seuraukset — Oikeus asianmukaiseen
korvaukseen turvaamistoimenpiteiden aiheuttaman vahingon korvaamiseksi

Asiassa C-688/17,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Févarosi Torvényszék
(Budapestin alioikeus, Unkari) on esittinyt 9.11.2017 tekemalldén padtokselld, joka on saapunut
unionin tuomioistuimeen 8.12.2017, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Bayer Pharma AG
vastaan
Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt. ja
Exeltis Magyarorszag Gyogyszerkereskedelmi Kft.,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Prechal sekd tuomarit F. Biltgen, J. Malenovsky
(esittelevd tuomari), C. G. Fernlund ja L. S. Rossi,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: hallintovirkamies R. Seres,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd ja 9.1.2019 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Bayer Pharma AG, edustajinaan E. Szakdcs, K. J. Télas ja I. Molndr, tigyvédek,

— Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt., edustajinaan A. Szecskay ja G. Bacher, tigyvédek,

— Exeltis Magyarorszag Gydgyszerkereskedelmi Kft., edustajinaan K. Szamosi, P. Lukacsi ja A. Gyorgy,
tgyvédek,

— Euroopan komissio, asiamiehindén L. Havas, F. Wilman ja S. L. Kaléda,

* Oikeudenkayntikieli: unkari.
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kuultuaan julkisasiamiehen 11.4.2019 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45)
9 artiklan 7 kohdan tulkintaa.

Tdma pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtdaltd Bayer Pharma AG (jaljempéna Bayer)
ja toisaalta Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt. (jdljempdnd Richter) ja Exeltis Magyarorszag
Gydgyszerkereskedelmi Kft. (jaljempéna Exeltis) ja jossa on kyse ndiden kahden jalkimmaiisen yhtion
vditetysti kérsimdstd vahingosta, joka on aiheutunut Bayerin hakemuksesta niille osoitetuista
kieltoméadrayksista.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Kansainvilinen oikeus

Marrakechissa 15.4.1994 allekirjoitetun Maailman kauppajérjeston (WTO) perustamissopimuksen, joka
on hyviksytty Uruguayn kierroksen monenvilisissd kauppaneuvotteluissa (1986-1994) laadittujen
sopimusten tekemisestd Euroopan yhteison puolesta yhteison toimivaltaan kuuluvissa asioissa
22.12.1994 tehdylla neuvoston paitoksella 94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1), liitteen 1 C
muodostavan teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvida nékokohtia koskevan sopimuksen
(jaljempana TRIPS-sopimus) johdanto-osan ensimmadisessd kappaleessa todetaan seuraavaa:

"Jasenet — — haluavat vdhentdd kansainvilisen kaupan hdirioitd ja esteitd, ottaa huomioon tarpeen
edistdd teollis- ja tekijanoikeuksien tehokasta ja riittdvdd suojelua sekd varmistaa, ettd teollis- ja
tekijanoikeuksien tdytintoonpanoa koskevat toimenpiteet ja menettelytavat eivit itsessidan muodostu
asianmukaisen kaupan esteiksi”.

TRIPS-sopimuksen 1 artiklan, jonka otsikko on ”Velvoitteiden luonne ja soveltamisala”, 1 kohdassa
madratadn seuraavaa:

"Jasenten tulee huolehtia sopimuksen médrdysten tdytantoonpanosta. Jasenet voivat, ilman etté niilld on
tdhdan velvollisuutta, sddtda kansallisessa lainsddddnnossddan sopimuksen edellyttdiméd laajemmasta
suojasta edellyttden, ettd sellainen suoja ei ole vastoin sopimuksen méédréyksid. Jasenet voivat vapaasti
valita tarkoituksenmukaiset keinot timédn sopimuksen maédrdysten sisdllyttdmiseksi niiden omiin
oikeusjérjestyksiin ja -kaytdntoon.”

TRIPS-sopimuksen 50 artiklan, jonka otsikko on ”“Turvaamistoimenpiteet”, 7 kohdassa madrétdan
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 maédréatd vastaajan vaatimuksesta hakija suorittamaan
vastaajalle asianmukainen korvaus nédiden toimenpiteiden aiheuttamasta vahingosta.”
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Unionin oikeus
Direktiivin 2004/48 johdanto-osan 4, 5, 7, 8, 10 ja 22 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(4) Kansainviliselld tasolla kaikkia jdsenvaltioita ja yhteisod itseddn sen toimivaltaan kuuluvien
kysymysten osalta sitoo [TRIPS-sopimus] — —.

(5) TRIPS-sopimus sisdltdd muun muassa teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamiseen tdahtadvia
keinoja koskevia maarayksid, jotka ovat kansainvilisesti sovellettavia yhteisid normeja, ja jotka on
pantu téytintoon kaikissa jasenvaltioissa. Tama direktiivi ei vaikuta jasenvaltioiden kansainvalisten
velvollisuuksien, TRIPS-sopimukseen perustuvat mukaan lukien, noudattamiseen.

(7) Komission asiassa jdrjestimissd kuulemisissa ilmeni, ettd TRIPS-sopimuksesta huolimatta
jasenvaltioiden teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamiseen tdhtddvit keinot eroavat yha
merKkittavasti toisistaan. Esimerkiksi turvaamistoimenpiteitd koskevat sddnnét, joita sovelletaan
erityisesti todisteiden suojaamiseen, vahingonkorvausten maéadrdn laskenta sekd teollis- ja
tekijanoikeuksien loukkausten lopettamiseen sovellettavat menettelyt ovat hyvin erilaisia eri
jasenvaltioissa. — —

(8) Jasenvaltioiden jarjestelmien erot teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamiseen tdhtadvien keinojen
osalta haittaavat sisémarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja tekevidt mahdottomaksi varmistaa,
ettd teollis- ja tekijanoikeuksilla olisi yhtildinen suoja koko yhteison alueella. — —

(10) Tamaén direktiivin tavoitteena on lahentéé [jasenvaltioiden] lainsdddantojd, jotta voidaan varmistaa
teollis- ja tekijanoikeuksien suojan korkea, yhdenvertainen ja yhdenmukainen taso
sisaimarkkinoilla.

(22) On myo6s erityisen térkedd sdatdd turvaamistoimenpiteistd, joiden avulla loukkaus saadaan
valittomasti lakkaamaan ilman, ettd joudutaan odottamaan pédasiaa koskevaa ratkaisua, samalla
kun vastaajan oikeuksia kunnioitetaan ja huolehditaan siitd, ettd turvaamistoimenpiteet ovat
oikeasuhteisia kunkin tapauksen ominaispiirteisiin néhden, sekd antamalla vakuudet, jotka
tarvitaan kattamaan perusteettomasta hakemuksesta vastaajalle aiheutuneet kulut ja vahingot.
Naméd toimenpiteet ovat erityisen perusteltuja, jos viivdistyminen saattaisi aiheuttaa
korjaamatonta vahinkoa teollis- ja tekijanoikeuden haltijalle.”

Kyseisen direktiivin 1 artiklassa sdddetdén seuraavaa:

"Tamd direktiivi koskee teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavia
toimenpiteitd, menettelyjd ja oikeussuojakeinoja. Téssd direktiivissa kasite teollis- ja tekijanoikeudet
kasittdd myos teollisoikeudet.”

Kyseisen direktiivin 2 artiklan, jonka otsikko on "Soveltamisala”, 3 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Tama direktiivi ei vaikuta:

ECLILEU:C:2019:722 3



10

11

Tuomio 12.9.2019 — Asia C-688/17
BAYER PHARMA

b) jasenvaltioiden kansainvilisiin velvoitteisiin eikd erityisesti teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan
liittyvista nékokohdista tehtyyn sopimukseen, jéiljempénd 'TRIPS-sopimus’, mukaan lukien ne
velvoitteet, jotka liittyvit rikosoikeudellisiin menettelyihin ja seuraamuksiin;

”

Direktiivin 2004/48 II luku, jonka otsikko on "Toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot”, sisaltad
kyseisen direktiivin 3—15 artiklan. Kyseisessa 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Yleinen velvoite”, sdddetdan
seuraavaa:

”1. Jasenvaltioiden on sdddettdva tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tédssa
direktiivissd tarkoitettujen teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. N&iden
toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne
eivit saa olla lilan monimutkaisia tai kalliita eivitkd ne saa siséltdd kohtuuttomia méiréaikoja tai
johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

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

Direktiivin 2004/48 9 artiklassa, jonka otsikko on ”"Turvaamis- ja sdilyttimistoimenpiteet”, sdddetddn
seuraavaa:

”1. Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat hakijan pyynnosta:

a) madratd vaitetylle oikeudenloukkaajalle osoitetun viliaikaisen kiellon, jonka tarkoituksena on estid
teollis- tai tekijanoikeuden valittomét loukkaukset tai kieltdd viliaikaisesti tai, jos kansallinen
lainsddddntd sen mahdollistaa, tarvittaessa uhkasakon wuhalla kyseisen oikeuden viitettyjen
loukkausten jatkaminen tai asettaa jatkamisen ehdoksi oikeudenhaltijalle kuuluvan korvauksen
takaamiseen tarkoitettujen vakuuksien asettaminen; — —

b) madratd takavarikoitaviksi tai luovutettaviksi sellaiset tavarat, joiden epiilladn loukkaavan teollis- tai
tekijanoikeutta, jotta voidaan estdd niiden saattaminen jakelukanavien piiriin tai levittdminen
jakelukanavia pitkin.

2. Kaupallisessa laajuudessa tehtyjen loukkausten osalta jdsenvaltioiden on varmistettava, ettd jos
vahingon kirsinyt osapuoli osoittaa olosuhteet, jotka saattavat uhata vahingonkorvauksen maksamista,
oikeusviranomaiset voivat maaratd viitetyn loukkaajan irtainta ja kiintedd omaisuutta asetettavaksi
hukkaamiskieltoon sekd myo6s tdmén pankkitilit ja muut varat jaadytettaviksi. — —

7. Jos turvaamistoimenpiteet kumotaan tai jos ne raukeavat kantajan toiminnan tai laiminly6nnin takia
tai jos myohemmin todetaan, ettei teollis- tai tekijanoikeutta ole loukattu tai loukkaamisen uhkaa ole
ollut, oikeusviranomaisilla on oltava oikeus vastaajan pyynnostd madrdtd toimenpiteiden hakija
suorittamaan vastaajalle asianmukainen korvaus nédiden toimenpiteiden aiheuttamista vahingoista.”

Unkarin oikeus

Keksintojen patenttisuojasta vuonna 1995 annetun lain nro XXXIII (taldlmanyok szabadalmi oltalmarél
sz0l6 1995. évi XXXIIL torvény) 18 §:n 1 ja 2 momentin mukaan patentin antama suoja alkaa
hakemuksen julkaisemisen myotd, ja se tuottaa vaikutuksia hakemuksen jattopdivastd lukien. Tama
suoja on viliaikainen, ja se tulee lopulliseksi vain, jos hakija saa patentin keksinnélleen.
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Vuoden 1952 siviiliprosessilain nro III (polgari perrendtartdsrdl sz6lé 1952. évi III. térvény) 156 §:n
1 momentissa sdddetddn seuraavaa:

"Tuomioistuin voi hakemuksesta maaratd valiaikaisena toimenpiteend, ettd kanne tai vastakanne taikka
turvaamistoimenpiteitd koskeva hakemus hyviksytddn, jos tallaista toimenpidettd tarvitaan valittomasti
uhkaavan vahingon estdmiseksi tai asian vallitsevan tilanteen siilyttdmiseksi sekd hakijan maardavan
oikeuden siilyttamiseksi ja jos toimenpiteen aiheuttama vahinko ei ole mainitulta toimenpiteeltd
odotettua hyotyd suurempi. —— Hakemuksen perusteena olevien tosiseikkojen uskottavuus on
ndytettdva toteen.”

Vuoden 1959 siviililain nro IV (polgari torvénykonyvrdl szolé 1959. évi IV. torvény, jaljempédna
siviililaki) 339 §:n 1 momentissa saadetddn seuraavaa:

"Henkilo, joka on lainvastaisesti aiheuttanut vahinkoa toiselle, on velvollinen korvaamaan vahingon.
Korvausvelvollisuutta ei ole henkil6lld, joka osoittaa toimineensa siten kuin vastaavassa tilanteessa on
tavanomaisesti odotuksenmukaista.”

Siviililain 340 §:n 1 momentissa siadetiaan seuraavaa:

"Vahinkoa kirsinyt on velvollinen toimimaan siten kuin vastaavassa tilanteessa on tavanomaisesti
odotuksenmubkaista, jotta vahinkoa voidaan valttdd tai pienentdd. Osapuolelle ei tarvitse korvata
vahinkoa, joka johtuu siité, ettei vahinkoa kérsinyt ole téyttanyt tétd velvollisuutta.”

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Bayer haki 8.8.2000 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalalta (teollisoikeuksien kansallinen virasto,
Unkari; jédljempdnd virasto) patenttisuojaa ehkdisyvalmistetta siséltdville ladkevalmisteelle. Virasto
julkaisi tdiman hakemuksen 28.10.2002.

Richter alkoi myydd marraskuussa 2009 ja elokuussa 2010 sekd Exeltis lokakuussa 2010 raskauden
ehkiisyyn tarkoitettuja lddkevalmisteita (jaljempand kyseessd olevat valmisteet) Unkarissa.

Virasto myonsi patentin Bayerille 4.10.2010.

Richter jatti 8.11.2010 virastoon hakemuksen, jolla se pyysi toteamaan, ettei patentin loukkausta ole
tapahtunut, ja jolla osoitettaisiin, etteivat kyseessé olevat valmisteet loukkaa Bayerin patenttia.

Bayer haki 9.11.2010 ennakkoratkaisua pyytdneeltdi tuomioistuimelta Févdrosi Torvényszékilta
(Budapestin alioikeus, Unkari) turvaamistoimenpiteitd, joilla Richteriltd ja Exeltisiltd kiellettdisiin
kyseessd olevien valmisteiden markkinoille saattaminen. Hakemukset hylattiin, koska patentin
loukkauksen todennékoisyyttd ei ollut néytetty toteen.

Richter ja Exeltis jattivat 8.12.2010 virastoon hakemuksen Bayerin patentin mitéttoméksi julistamisesta.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin kielsi Bayerin 25.5.2011 jédttdmien turvaamistoimenpiteitd
koskevien uusien hakemusten perusteella 11.7.2011 antamillaan ja 8.8.2011 voimaan tulleilla
taytantoonpanokelpoisilla madrayksillaan Richteriltda ja Exeltisiltd kyseessd olevien valmisteiden
markkinoille saattamisen ja velvoitti ndmé antamaan vakuudet.

Bayer pani 11.8.2011 ennakkoratkaisua pyytdneessd tuomioistuimessa vireille patentin loukkausta

koskevia menettelyja Richterid ja Exeltisia vastaan. Naméd menettelyt on keskeytetty, kunnes Bayerin
patentin mitatointid koskevassa menettelyssda on annettu lopullinen ratkaisu.
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Févéarosi [télotabla (Budapestin alueellinen ylioikeus, Unkari) kumosi Richterin ja Exeltisin tekemien
valitusten johdosta 29.9. ja 4.10.2011 antamillaan ratkaisuilla 11.7.2011 annetut madrdykset
menettelyvirheen perusteella ja palautti asian ennakkoratkaisua pyytdneeseen tuomioistuimeen.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin hylkdsi 23.1. ja 30.1.2012 antamillaan maérayksilla
turvaamistoimenpiteitd koskevat Bayerin hakemukset. Vaikka kyseinen tuomioistuin katsoi, ettd
Richter ja Exeltis olivat tulleet markkinoille loukkaamalla patenttia, se katsoi, ettd — kun otetaan
huomioon erityisesti ~ Bayerin  patentin = mitdtointimenettelyn  vireilliolo sekd vastaavan
eurooppapatentin  peruuttaminen — téllaisten toimenpiteiden toteuttamista ei voitu pitdd
oikeasuhteisena. Févarosi [télétabla vahvisti naimia kaksi maardystd 3.5.2012 tekemallddn padtoksell.

Virasto hyviksyi osittain 14.6.2012 tekemallddn péaatokselld Richterin ja Exeltisin vaatimuksen Bayerin
patentin mitdttomaéksi julistamisesta. Richterin ja Exeltisin jattdimén uuden hakemuksen johdosta
virasto peruutti 14.6.2012 tekemidnsi péadtoksen ja mitdtoi 13.9.2012 tekemadllddn paatoksellda kyseisen
patentin kokonaisuudessaan.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin kumosi 9.9.2014 antamallaan maéraykselld viraston 13.9.2012
tekemén pddtoksen. Lisdksi se muutti viraston 14.6.2012 tekemdd paidtostd ja mitdtdi Bayerin patentin
kokonaisuudessaan.

Févérosi [téltabla vahvisti timin miardyksen 20.9.2016 antamallaan maarayksell.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin péétti 3.3.2017 Bayerin ja Exeltisin véilisen patentin loukkausta
koskevan menettelyn Bayerin peruttua kanteensa.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin hylkdsi 30.6.2017 tekemaélldadan paatokselld lopullisesti Bayerin
Richterid vastaan nostaman loukkauskanteen silld perusteella, ettd Bayerin patentti oli lopullisesti
mitatoity.

Richter vaati 22.2.2012 nostamallaan vastakanteella ja Exeltis 6.7.2017 nostamallaan kanteella, ettd
Bayer velvoitetaan korvaamaan vahinko, jonka ne katsovat kdrsineensd tdmén tuomion 21 kohdassa
mainittujen turvaamistoimenpiteiden johdosta.

Bayer vaatii ennakkoratkaisua pyytdneessd tuomioistuimessa kyseisten kanteiden hylkddmistd silla
perusteella, ettd Richter ja Exeltis ovat tuomalla tahallisesti ja lainvastaisesti kyseessd olevat valmisteet
markkinoille itse aiheuttaneet vahingon, jonka ne viittédvat kérsineensa. Siviililain 340 §:n 1 momentin
mukaan ne eivit siis voi perustellusti vaatia korvausta téstd vahingosta.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin katsoo tdltd osin ldhinnd, ettd sen vuoksi, ettei Unkarin
oikeudessa ole sdadnnostd, joka koskee erityisesti direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja
tilanteita, on vastuuta ja korvausta koskevia siviililain yleisid sddntoja tulkittava tdmén sdédnnoksen
valossa. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pohtii kuitenkin ensiksi kyseisen direktiivin
9 artiklan 7 kohtaan sisdltyvdn sddnnon ulottuvuutta, ja se pohtii erityisesti, rajoitutaanko tassd
sddnnoksessd takaamaan vastapuolelle oikeus vahingonkorvaukseen vai maédritellaanko siind myos
tamén oikeuden sisélto. Toiseksi tdimé tuomioistuin pohtii, onko kyseisen direktiivin 9 artiklan 7 kohta
esteend sille, ettd kansallinen tuomioistuin tutkii siviilioikeutta koskevan jdsenvaltion sdé@nnoksen
mukaisesti vastapuolen osallisuutta vahingon syntymisessa.

Tassd tilanteessa FOvarosi Torvényszék paatti lykatd asian kasittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [direktiivin 2004/48] 9 artiklan 7 kohdassa esiintyvdd ’asianmukaisen korvauksen’ késitettd

tulkittava siten, ettd jasenvaltioiden on annettava sellaiset osapuolten vastuuta sekd korvauksen
madrdd ja muotoa koskevat aineellisoikeudelliset sdadnnokset, joiden perusteella jdsenvaltion

6 ECLILEU:C:2019:722



34

35

36

37

38

Tuomio 12.9.2019 — Asia C-688/17
BAYER PHARMA

tuomioistuimet voivat maérdtd hakijan suorittamaan vastapuolelle korvauksen sellaisten
toimenpiteiden aiheuttamasta vahingosta, jotka tuomioistuin on lopulta kumonnut tai jotka ovat
my6hemmin rauenneet hakijan toiminnan tai laiminlyonnin takia taikka tuomioistuimen
myo6hemmin todettua, ettei teollis- tai tekijanoikeutta ole loukattu tai loukkaamisen uhkaa ei ole
ollut?

2) Mikili ensimmdiseen kysymykseen vastataan ~myoOntédvisti, onko [direktiivin  2004/48]
9 artiklan 7 kohdan kanssa ristiriidassa sellainen jdsenvaltion lainsddddnto, 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 mitdtéinnin vuoksi
jalkikdteen 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?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksilldédn, joita on syytd tarkastella yhdessd,
padasiallisesti, onko direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohtaa ja erityisesti kyseisessd sddannoksessd
tarkoitettua “asianmukaisen korvauksen” kaisitettd tulkittava siten, ettd se on esteend kansalliselle
sadnnostolle, jonka mukaan asianosaiselle ei tarvitse maksaa korvausta vahingosta, joka télle on
aiheutunut siitd syystd, ettei tdmd ole toiminut siten kuin asianomaisessa tilanteessa on tavanomaisesti
odotuksenmukaista vahingon vélttdmiseksi tai pienentdmiseksi, ja jonka johdosta tuomioistuin ei
padasiassa kyseessd olevan kaltaisissa olosuhteissa velvoita turvaamistoimenpiteiden hakijaa
korvaamaan vahinkoa, joka on aiheutunut kyseisistd toimenpiteistd, vaikka patentti, jonka perusteella
nditd toimenpiteitd on haettu ja jonka perusteella niistd on maérétty, on sittemmin mitétoity.

Jotta voidaan vastata ndihin  kysymyksiin, on ensiksi maédritettdivd, onko direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohdassa mainitun “asianmukaisen korvauksen” kisitteen sisdllon, laajuuden ja
soveltamisehtojen maddrittely jasenvaltioiden tehtdvd, kuten ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin
ensisijaisesti katsoo.

Taltd osin on aluksi todettava, ettd direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdassa sdddetddn, ettd
oikeusviranomaisilla on oltava oikeus vastaajan pyynnostd madrédtd turvaamistoimenpiteiden hakija
suorittamaan vastaajalle asianmukainen korvaus ndiden toimenpiteiden aiheuttamista vahingoista, jos
turvaamistoimenpiteet kumotaan tai jos ne raukeavat kantajan toiminnan tai laiminlyonnin takia tai
jos myohemmin todetaan, ettei teollis- tai tekijinoikeutta ole loukattu tai loukkaamisen uhkaa ole
ollut.

Vaikka mainitun sddnnoksen sanamuodossa ei nimenomaisesti mainita tdtd, direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohdan yleisestd rakenteesta ilmenee selvisti, ettd se on osoitettu jasenvaltioille ja
siind velvoitetaan jasenvaltiot sddtdmaédn kansallisessa lainsdddannossddn kaikista kyseisessa 9 artiklassa
sdddetyistd toimenpiteistd mukaan lukien kyseisen artiklan 7 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, kuten
myos kyseisen direktiivin johdanto-osan 22 perustelukappaleessa vahvistetaan.

Direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohtaa on ndin ollen tulkittava siten, ettd jdsenvaltioiden on
lainsdddénnossddn myonnettdvd toimivaltaiselle tuomioistuimelle toimivalta méérétd, ettd hakijan on
vastapuolen pyynnostd korvattava kyseisessd artiklassa tarkoitetuista turvaamistoimenpiteista
aiheutuneet vahingot.
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Direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan sanamuodosta ilmenee myds, ettd tétd toimivaltaa voidaan
ensinndkin kayttdd sekd silloin, jos turvaamistoimenpiteet kumotaan tai jos ne raukeavat kantajan
toiminnan tai laiminlyonnin takia, ettd silloin, jos myohemmin todetaan, ettei teollis- tai
tekijanoikeutta ole loukattu tai loukkaamisen uhkaa ole ollut. Toiseksi kyseisen toimivallan on
kasitettdva kaikki kyseessd olevien toimenpiteiden aiheuttamat vahingot, ja kolmanneksi korvaus on
suoritettava “asianmukaisena korvauksena”.

Siltd osin kuin on kyse erityisesti "asianmukaisen korvauksen” kasitteestd, on huomautettava, ettd seka
unionin oikeuden yhdenmukainen soveltaminen ettd yhdenvertaisuusperiaate edellyttivit, ettd unionin
oikeuden sellaisen sdd@nnoksen sanamuotoa, joka ei sisdlli nimenomaista viittausta jasenvaltioiden
oikeuteen siséltonsd ja soveltamisalansa méérittimiseksi, on tavallisesti tulkittava koko Euroopan
unionissa itsendisesti ja yhdenmukaisesti ja ettd tdssa tulkinnassa on otettava huomioon sddnnoksen
asiayhteys ja kyseiselld lainsdddannolld tavoiteltu paamaéédra (tuomio 21.10.2010, Padawan, C-467/08,
EU:C:2010:620, 32 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Koska direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohta ei sisélld viittausta jasenvaltioiden kansalliseen oikeuteen
"asianmukaisen korvauksen” késitteen osalta, tita kasitettd on tulkittava itsendisesti ja yhdenmukaisesti
eika tulkinta voi kuulua eri jasenvaltioiden toimivaltaan.

Direktiivin 2004/48 tavoite tukee tdta padtelmad. Kyseisen direktiivin johdanto-osan kymmenennessa
perustelukappaleessa tdsmennetddn, ettd tdmdn direktiivin tavoitteena on ldhentdd jdsenvaltioiden
lainsdddéntojd, jotta voidaan varmistaa teollis- ja tekijanoikeuksien suojan korkea, yhdenvertainen ja
yhdenmukainen taso sisimarkkinoilla.

Direktiivin 2004/48 johdanto-osan seitseménnesséd perustelukappaleessa todetaan tdltd osin, ettd muun
muassa turvaamistoimenpiteitd koskevat sddnnot eroavat merkittavasti toisistaan eri jasenvaltioissa.
Lisdaksi kyseisen direktiivin johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa muistutetaan, etté
tillaiset erot haittaavat sisimarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja tekeviat mahdottomaksi varmistaa,
ettd teollis- ja tekijanoikeuksilla olisi yhtdldinen suoja koko unionin alueella.

Tulkinta, jonka mukaan eri jasenvaltiot voisivat itse vapaasti tdsmentdd direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun “asianmukaisen korvauksen” kasitteen siséltod, ulottuvuutta
ja soveltamisehtoja, sivuuttaisi tdmdn unionin lainsdétdjan asettaman tavoitteen teollis- ja
tekijanoikeuksien suojan korkeaan tasoon liittyvastd yhdenvertaisuudesta ja yhdenmukaisuudesta.

Tamdn tuomion 41 kohdassa esitetty pddtelmd ei voi loukata velvoitteita, jotka johtuvat
TRIPS-sopimuksesta, joka sitoo sekd unionia ettd sen jdsenvaltioita ja johon direktiivissd 2004/48
viitataan useaan otteeseen.

TRIPS-sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa médréatdan ndet muun muassa, ettd “jasenet voivat vapaasti
valita tarkoituksenmukaiset keinot timén sopimuksen maédrdysten sisdllyttdmiseksi niiden omiin
oikeusjdrjestyksiin ja -kdytdntoon”. Tamén yleisen madrdyksen soveltamisala ulottuu myds kyseisen
sopimuksen 50 artiklan 7 kohtaan, jonka sanamuoto on pddosin sama kuin direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohdan sanamuoto ja jossa viitataan myos “asianmukaisen korvauksen”
kasitteeseen.

Lisdksi kyseisen sopimuksen, jolla sen johdanto-osan ensimmdisen kappaleen mukaan pyritddn
varmistamaan teollis- ja tekijanoikeuksien tehokas ja riittdva suojelu, 1 artiklan 1 kohdassa todetaan
nimenomaisesti, ettd jasenet voivat sddtdd timan sopimuksen edellyttdmda laajemmasta suojasta.

Unionin lainsddtdja on tehnyt juuri ndmaé valinnat antaessaan direktiivin 2004/48, jonka paitavoitteena,
josta muistutetaan tdmén tuomion 42 kohdassa, on varmistaa teollis- ja tekijanoikeuksien suojan
korkea, yhdenvertainen ja yhdenmukainen taso unionin ja sen jdsenvaltioiden omassa
oikeusjérjestelmassa.
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Edellda esitetyn perusteella “asianmukaisen korvauksen” késitettd on pidettivd unionin oikeuden
itsendisend késitteend, jota on tulkittava yhdenmukaisesti unionin alueella.

Kuten tdmén tuomion 38 kohdasta ilmenee, direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdassa jasenvaltiot
velvoitetaan tdltd osin antamaan kansallisille tuomioistuimille sellainen toimivalta, jonka nojalla ne
voivat mddratd hakijan suorittamaan vastapuolelle asianmukaisen korvauksen tdssd sddnnoksessa
sdddetyin edellytyksin.

Néin ollen ndiden kansallisten tuomioistuinten tehtdvind on tdlld tavalla rajattua toimivaltaa
kéyttdessadn arvioida vireilld olevan asian erityisia olosuhteita sen ratkaisemiseksi, onko hakija
velvoitettava maksamaan vastapuolelle korvaus, jonka on oltava “asianmukainen” eli perusteltu
kyseisten olosuhteiden kannalta.

Erityisesti on todettava, ettd vaikka tuomioistuinten on téllaisen korvauksen myontdmistd koskevaa
toimivaltaa kayttdessddn tiukasti noudatettava ennalta madriteltyja edellytyksia, joiden mukaan
turvaamistoimenpiteet on tdytynyt kumota tai niiden on tdytynyt raueta hakijan toiminnan tai
laiminlyonnin takia tai myohemmin on téytynyt todeta, ettei teollis- tai tekijanoikeutta ole loukattu tai
loukkaamisen uhkaa ole ollut, se, ettd nima edellytykset tayttyvit tietyssd asiassa, ei merkitse sitd, ettd
toimivaltaisten kansallisten tuomioistuinten olisi automaattisesti ja joka tapauksessa velvoitettava
hakija korvaamaan vastapuolelle ndistd toimenpiteistd aiheutuneet vahingot.

Padasiassa on ensinndkin kiistatonta, ettd patentti myonnettiin vasta sen jilkeen, kun Richter oli
alkanut myydé kyseessd olevia valmisteita, ja ettd padasian valittaja Bayer oli kyseisen patentin haltija,
kun se alun perin haki turvaamistoimenpiteitd ja hakemuksen hylkddmisen jdlkeen haki 25.5.2011
uudelleen téllaisia toimenpiteitd kyseisen myynnin vuoksi.

Toiseksi on myos kiistatonta, ettd kyseisend pédivind péddasian vastapuolet olivat puolestaan jo jattdneet
virastoon hakemuksen kyseisen patentin mitatoimiseksi.

Kolmanneksi on muistutettava, ettd ylioikeus kumosi 29.9. ja 4.10.2011 ennakkoratkaisua pyytdneen
tuomioistuimen 11.7.2011 myontdmait turvaamistoimenpiteet, ja vaikka ennakkoratkaisua pyytinyt
tuomioistuin katsoi, ettd padasian vastapuolet olivat tulleet markkinoille loukaten Bayerin patenttia, se
ei kasitellessddn sille palautettuja asioita madrannyt mainittuja turvaamistoimenpiteitd toistamiseen,
missd yhteydessd se otti huomioon kyseisen patentin mitétéintimenettelyn vireilldaolon seka vastaavan
eurooppapatentin peruuttamisen.

Neljanneksi Bayerin patentti mititéitiin ensin viraston 13.9.2012 tekemalld paétokselld ja toisen kerran
ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen 9.9.2014 antamalla maéréyksella.

Ennakkoratkaisupyynnostd ja unionin tuomioistuimelle esitetyistd kysymyksista kédy kuitenkin ilmi, ettei
tuomioistuin voi padasiassa kyseessd olevan kansallisen lainsdddannén nojalla tdssa tilanteessa maaréta,
ettd hakijan on korvattava vastapuolelle mainituista kumotuista turvaamistoimenpiteistd aiheutunut
vahinko.

Juuri tdssd asiayhteydessd on toiseksi vastattava kysymykseen siitd, onko direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohdan ja erityisesti kyseisessd sddnnoksessd tarkoitetun “asianmukaisen
korvauksen” kasitteen vastaista soveltaa tillaisissa olosuhteissa kansallista lainsdddéntod, jonka mukaan
vastapuoli ei ldhtokohtaisesti voi saada korvausta vahingosta, joka télle on aiheutunut siitd syystd, ettei
tama itse ole toiminut siten kuin asianomaisessa tilanteessa on tavanomaisesti odotuksenmukaista
vahingon vélttdmiseksi tai pienentdmiseksi, olettaen, ettd hakija itse on turvaamistoimenpiteitd
hakiessaan toiminut siten kuin asianomaisessa tilanteessa on tavanomaisesti odotuksenmukaista.
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Koska direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdan sanamuoto ei sisdlld nimenomaista mainintaa téltéd osin,
on sddnnostd vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan syytd tulkita siten, ettd otetaan huomioon sen
sddnnoston, jonka osa sddnnds on, asiayhteys ja pdamadrd (ks. vastaavasti tuomio 6.6.2018, Koppers
Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, 22 kohta).

Mainitun asiayhteyden osalta on ensiksi todettava, ettd direktiivin 2004/48 johdanto-osan 22
perustelukappaleen loppuosasta ilmenee, ettd kyseisen direktiivin 9 artiklan 7 kohdassa sadddetty
asianmukainen korvaus on tae, jota unionin lainsdétdja on pitdnyt vélttdiméttomand sellaisten kulujen
ja vahinkojen kattamiseksi, joita vastaajalle on aiheutunut turvaamistoimenpiteitd koskevasta
"perusteettomasta hakemuksesta”.

Direktiivin 2004/48 22 perustelukappaleen mukaan kyseisen direktiivin 9 artiklassa saddetyt
turvaamistoimenpiteet ovat perusteltuja erityisesti, jos viivistyminen saattaisi aiheuttaa korjaamatonta
vahinkoa teollis- tai tekijanoikeuden haltijalle.

Tastd seuraa, ettd sen toteaminen, ettd turvaamistoimenpiteitd koskeva hakemus on perusteeton,
edellyttdd ennen kaikkea, ettei ole olemassa vaaraa siitd, ettd teollis- tai tekijanoikeuden haltijalle
aiheutuu korjaamatonta vahinkoa, jos timdn hakemien toimenpiteiden toteuttaminen viivastyy.

Taltd osin on todettava, ettd kun vastapuolet myyvit valmisteitaan, vaikka patenttihakemus on tehty tai
on olemassa patentti, joka estédd tdllaisen myynnin — mikd ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen
on tarkistettava —, téllaista menettelya voidaan lahtokohtaisesti pitdd objektiivisena ndyttona siitd, ettéd
kyseisen patentin haltijan osalta on olemassa vaara korjaamattoman vahingon aiheutumisesta, jos
taman hakemien toimenpiteiden toteuttaminen viivdstyy. Kyseisen patentin haltijan téllaisen
menettelyn vuoksi tekemdd turvaamistoimenpiteitd koskevaa hakemusta ei ndin ollen ldhtokohtaisesti
voida pitaad direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdassa, luettuna kyseisen direktiivin johdanto-osan 22
perustelukappaleen valossa, tarkoitetulla tavalla "perusteettomana”.

Pddasiassa kyseessd olevien turvaamistoimenpiteiden kumoamista ei sellaisenaan voida pitaa
ratkaisevana seikkana sen osoittamiseksi, ettd kumottuja turvaamistoimenpiteitd koskeva hakemus oli
perusteeton, vaikka kumoaminen voikin — kuten tdmén tuomion 52 kohdassa on tismennetty — olla
yksi direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdassa sdddetyn toimivallan kadyttdmisen edellytyksista.

Toisenlainen péddtelma voisi pddasiassa kyseessd olevan kaltaisissa olosuhteissa saada kyseessd olevan
patentin haltijan luopumaan direktiivin 2004/48 9 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden
kayttamisestd ja olisi ndin ollen vastoin kyseisen direktiivin tavoitetta varmistaa teollis- ja
tekijanoikeuksien suojan korkea taso.

Hakijan menettelystd on toiseksi todettava, ettd direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohtaa on luettava
ottaen huomioon kyseisen direktiivin 3 artikla, jossa sdddetddn “yleisestd velvoitteesta”, joka koskee
kyseisen direktiivin koko II lukua, johon myo6s direktiivin 9 artikla kuuluu.

Direktiivin 2004/48 3 artiklan 2 kohdan mukaan tdssd direktiivissa tarkoitettuja teollis- ja
tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitd, menettelyja ja
oikeussuojakeinoja on sovellettava siten, ettd viltetddn luomasta esteitd lailliselle kaupankéynnille ja
sdddetddn takeista niiden vadrinkayton estdmiseksi.

Tassd sddnnoksessd asetetaan siten jasenvaltioille ja viime kéddessd kansallisille tuomioistuimille
velvollisuus taata, ettei muun muassa direktiivin 2004/48 9 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitd ja
menettelyja kaytetd vdarin.

Toimivaltaisten kansallisten tuomioistuinten on tita varten tarkistettava, ettei hakija ole tietyssa asiassa
kéayttanyt vddrin nditd toimenpiteitd ja menettelyja.
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Niin ollen ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen on tarkistettava, ettei hakija ole kayttinyt
vadrin direktiivin 2004/48 9 artiklan 7 kohdassa sdddettyd toimenpidettd. Tétd varten kyseisen
tuomioistuimen on otettava asianmukaisesti huomioon kaikki asian objektiiviset seikat asianosaisten
menettely mukaan lukien.

Esitettyihin kysymyksiin on kaiken edelld esitetyn perusteella vastattava, ettd direktiivin
2004/48 9 artiklan 7 kohtaa ja erityisesti kyseisessd sddnnoksessd tarkoitettua “asianmukaisen
korvauksen” kasitettd on tulkittava siten, ettei se ole esteend kansalliselle sdé@nnostolle, jonka mukaan
asianosaiselle ei tarvitse maksaa korvausta vahingosta, joka tdlle on aiheutunut siitd syystd, ettei tama
ole toiminut siten kuin asianomaisessa tilanteessa on tavanomaisesti odotuksenmukaista vahingon
valttamiseksi tai pienentdmiseksi, ja jonka johdosta tuomioistuin ei péddasiassa kyseessd olevan
kaltaisissa olosuhteissa velvoita turvaamistoimenpiteiden hakijaa korvaamaan vahinkoa, joka on
aiheutunut kyseisistd toimenpiteistd, vaikka patentti, jonka perusteella nditd toimenpiteitd on haettu ja
jonka perusteella niistd on madrdtty, on sittemmin mitdtoity, edellyttden, ettd tuomioistuin voi tdméan
lainsdddédnnon nojalla ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki asian objektiiviset seikat asianosaisten
menettely mukaan lukien muun muassa sen tarkistamiseksi, ettei hakija ole kayttinyt kyseisid
toimenpiteitd vaarin.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kasittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian késittelyssd, minkéd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paittdd oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maéréta
korvattaviksi.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Teollis- ja tekijinoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 9 artiklan 7 kohtaa ja erityisesti kyseisessd
sadannoksessi tarkoitettua ”asianmukaisen korvauksen” kisitetti on tulkittava siten, ettei se ole
esteend kansalliselle sddnnostolle, jonka mukaan asianosaiselle ei tarvitse maksaa korvausta
vahingosta, joka tille on aiheutunut siitd syystd, ettei timd ole toiminut siten kuin
asianomaisessa tilanteessa on tavanomaisesti odotuksenmukaista vahingon vilttimiseksi tai
pienentimiseksi, ja jonka johdosta tuomioistuin ei péddasiassa Kkyseessd olevan kaltaisissa
olosuhteissa velvoita turvaamistoimenpiteiden hakijaa korvaamaan vahinkoa, joka on aiheutunut
kyseisistd toimenpiteistd, vaikka patentti, jonka perusteella niitd toimenpiteitd on haettu ja jonka
perusteella niistd on maidritty, on sittemmin mititoity, edellyttien, ettd tuomioistuin voi timén
lainsddddnnon nojalla ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki asian objektiiviset seikat
asianosaisten menettely mukaan lukien muun muassa sen tarkistamiseksi, ettei hakija ole
kayttinyt kyseisid toimenpiteita vaarin.

Allekirjoitukset
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