BASF

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
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22 paivdana huhtikuuta 1999 *

I Ennakkoratkaisukysymys ja padasiaa
koskevat oikeussidinnot ja tosiseikat

1. Bundespatentgericht (Saksa) on yhteis-
6jen tuomioistuimeen 20.2.1998 saapu-
neeksi kirjatulla paitokselliin pyytanye
yhteisdjen tuomioistuinta  tulkitsemaan
EY:n  perustamissopimuksen 30 ja
36 artiklaa eurooppapatenttien mydntimi-
sestd tehdyn yleissopimuksen (jiljempani
yleissopimus) tiytint6onpanosta annetun
Saksan lainsddddnnon kannalta, jossa sai-
detdin, ettd jos eurooppapatentista, joka
on mydénnetty tai jota ollaan myéntimassi,
ei toimiteta sen tekstin saksankielistd
kdannostd, patentti katsotaan alusta lih-
tien mitdttomaksi Saksan liittotasavallassa.
Kansallinen tuomioistuin on esittinyt seu-
raavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko tavaroiden vapaan liikkuvuuden
periaatteen (EY:n perustamissopimuksen
30 ja 36 artikla) mukaista, ettdi Euroopan
patenttiviraston myontimi jidsenvaltiota
koskeva patentti, joka on laadittu muulla
kuin timin jisenvaltion virallisella kielella,
katsotaan alusta lihtien mitittomaiksi, jos
patentinhaltija ei ole toimittanut kyseisen
jasenvaltion patenttivirastolle kolmen kuu-
kauden kuluessa siitd piivisti, jona

* Alkuperiinen kieli: italia.

Euroopan patenttilehdessi on kuulutettu
eurooppapatentin myontamisestd, patent-
tiasiakirjoista  kddnnoésti  jisenvaltion
virallisella kielell4?”

2. Yleissopimus on allekirjoitettu Miinche-
nissd 5.10.1973 ja se on tullut voimaan
7.10.1977. Sen osapuolina ovat nykyisin
Euroopan unionin jidsenvaltioiden lisiksi
Sveitsin valaliitto, Liechtensteinin ruhti-
naskunta, Monacon ruhtinaskunta ja
Kyproksen tasavalta. Yleissopimuksen 1 ja
2 artiklan mukaan silli on perustettu
sopimusvaltioiden yhteinen keksinnéille
myonnettidvid patentteja, “eurooppapa-
tentteja”,  koskeva  oikeusjirjestelma.
Eurooppapatentilla on sama vaikutus kus-
sakin sopimusvaltiossa, johon se on
myd&nnetty, ja sitd koskevat samat ehdot
kuin asianomaisen valtion myontimai
kansallista patenttia, jollei yleissopimuk-
sesta muuta johdu. Erityisesti on mainit-
tava, ettd yleissopimuksen 64 artiklan 1
kappaleen mukaan “eurooppapatentti
antaa haltijalleen — — siitd paivisti
lukien, jona sen myéntimisestd on kuulu-
tettu, kussakin sopimusvaltiossa, johon se
on mydnnetty, samat oikeudet kuin kysei-
sessd valtiossa myénnetty kansallinen
patentti olisi antanut”. Niin ollen euroop-
papatentti perustuu tosiasiassa kansallisten
oikeuksien “nippuun”. Timi tarkoittaa
sitd, ettd yleissopimukseen perustuva
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yhteinen oikeusjérjestelma rajoittuu peri-
aatteessa mydntimismenettelyyn.

3. Kisiteltivinid olevassa asiassa yleissopi-
muksen kielijirjestelmdlld on erityinen
merkitys. Timin kielijarjestelmin pai-
miirind on erilaisten vaatimusten —
Euroopan patenttivirastossa (jdljempani
EPV) kiytivian menettelyn tehokkuuden ja
sopimusvaltioiden kielten samanarvoisuu-
den seki patentin hakijan tai patentinhal-
tijan ja hidnen kilpailijoidensa etujen —
yhteensovittaminen. ! Yleissopimuksen
14 artiklassa maaritiddn, ettd patenttiha-
kemukset on tehtivi jollakin EPV:n viral-
lisista kielistd eli englanniksi, ranskaksi tai
saksaksi. Luonnolliset henkilét tai oikeus-
henkilot, joiden kotipaikka tai piiasialli-
nen toimipaikka sijaitsee sellaisen sopi-
musvaltion alueella, jonka virallisena kie-
lend on jokin muu kuin EPV:n virallinen
kieli, sekd timin valtion ulkomailla oles-
kelevat kansalaiset voivat kuitenkin tehdi
hakemuksensa jollakin kyseisen valtion
virallisella kielelld, mutta heiddn on toimi-
tettava englannin-, ranskan- tai saksankie-
linen kdinnos kolmessa kuukaudessa, vii-
meistddn kuitenkin kolmentoista kuukau-
den kuluessa etuoikeuspiivistd, jos aikai-
semmin on haettu tavallista kansallista
patenttia (ks. yleissopimuksen soveltamis-
méirdysten, jiljempind soveltamismai-
raykset, 6 artiklan 1 kappale). Hakijan
valitsemaa patenttihakemuksen tai sen
kiddnnoksen kielta kiytetddn EPVissa kai-
kissa hakemukseen tai sen perusteella
myénnettyyn patenttiin liittyvissd menette-
lyissi. Eurooppapatenttia koskevat hake-
mukset ja patenttijulkaisut julkaistaan

1 — Ks. van Benthem, J. B., "The sofution of the Language
Problem in the European Patent Conventions”, IIC, 1975,
s. 1.
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nimenomaan kisittelykielelld, 2 ainoastaan
patenttivaatimukset on kidnnettdvd kah-
delle muulle EPV:n viralliselle kielelle
(vleissopimuksen 14 artiklan 7 kappale).
Lisiksi yleissopimuksen 70 artiklan 1 kap-
paleen mukaan hakemuksen tai eurooppa-
patentin kisittelykielelld olevaa tekstid
pidetdan todistusvoimaisena tekstini kai-
kissa EPV:ssa tai sopimusvaltioissa toimi-
tettavissa kisittelyissa.

4. Eurooppapatenttijirjestelmédn  perusta-
vaa laatua oleva ominaispiirre on kunkin

2 — Yleissopimuksen 78 ja 98 artiklan mukaan eurcoppapa-
tenttia koskevan hakemuksen ja eurooppapatenttijulkaisun
on sisillettivi keksinnon selitys, yksi tai useampia patent-
tivaatimuksia ja mahdolliset “piirustukset. Selityksen tar-
koituksena on pidasiassa tehdd tunnetuksi keksinnon
ominaispiirteet, joiden kaupaltiseen hydyntimiseen paten-
tin mydntimiselld annetaan yksinoikeus. Yleissopimuksen
83 artiklan mukaan keksinto on selitettivi niin selkeisti ja
tiydellisesti, ettd ammattimies kykenee sen perusteelia
kdyttamain keksintod. Soveltamismadsdysten 27 kohdassa
tismennetéin, etti selityksestd tulee ilmeti: i) se tekniikan
ala, johon keksinto kuuruu, ii} tekniikan tunnettu taso siind
mairin kuin sen selittiminen on hakijan kasityksen mukaan
tarpeen keksinnon ymmirtamiseksi, i) mitd etuja keksin-
nélld mahdollisesti on tunnettuun tekniikkaan verrattuna
seka iv) keksinnon kiyttotavat, Hakijan on lisdksi: v) seli-
tettiivd keksinté niin, ettd selityksestd kidy ilmi tekninen
ongelma ja sen ratkaisu seki vi) selvitettivd mahdollisissa
piirustuksissa_kiytetyt kuviot. Selityksen tarkoituksena on
myds midritelld patenttihakemuksella haetun suojan sisilts
sen periaatteen mukaisesti, ettd suojan kohteen miirittele-
vien patenttivaatimusten tulee olla selkeitd ja rasmillisia ja
patenttiselityksen on tuettava niiti (yleissopimuksen
84 artikla). Yleissopimuksen 69 artiklassa mdiritddn vas-
taavasti, etti eurooppapatentin tai eurooppapatenttia kos-
kevan hakemuksen tuottaman suojan laajuus miirdytyy
patenttivaatimusten mukaan. Patenttivaatimusten tulkitse-
misessa kiytetdin kuitenkin myds selitystd ja piirustuksia.
Yleissopimukseen kuuluvassa 69 artiklan ~soveltamisesta
tehdyssi poytikirjassa tismennetddn, ettd kyseistd madri-
ystd ei ole tulkittava niin, ettd eurooppapatentin tuottaman
suojan laajuus ymmirrettdisiin suppean kirjaimellisesti
patenttivaatimusten perusteella (eli ettd patentuiselitysti ja
piirustuksia kiytettdisiin vain patenttivaatimuksissa ilme-
nevien episelvyyksien ratkaisemiseksi). Siti ei tulisi tulkita
myoskain siten, ettd patenttivaatimuksia kiyretddn aino-
astaan ohjeena ja ettd myonnetty suoja tosiasiallisesti kat-
taisi sen, miti alan ammattimies patenttiselityksen ja
piirustusten perusteella piittelee patentinhaltijan tarkoitta-
neen. Yleissopimuksen 69 artikla on pikemminkin ilmaisu
niiden kahden airimmiisyyden viliin sijoittuvasta kan-
nasta, joka yhdistdd patentinhakijalle myonnettavin koh-
tuullisen suojan ja kolmansille osapuolille taattavan
kohtuullisen varmuuden.
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nimetyn valtion tarjoaman suojan kansal-
linen luonne (ks. edelli 2 kohta). Timin
vuoksi sopimusvaltioiden, joiden kieli on
muu kuin kisittelykieli, on saatava niiden
kielelld laadittu tai niiden kielelle kd4nnetty
patenttiteksti, miki on tirkedd my®s niiden
oman kansallisen talouden innovaatio- ja
kilpailukyvyn kannalta. Oikeusvaikutuksia
talld alalla erga omnes tuottavien asiakir-
jojen julkaisemisjirjestelmidd on tarkastel-
tava myds yleissopimuksen 67 artiklan
3 kappaleen? ja 65 artiklan? kannalta,
joista ensin mainittu koskee patenttisuojaa
pyytivin henkilon viliaikaista suojaa ja
jalkimmaiinen pysyvdd suojaa: hakija saa

3 — 67 artiklan 3 kappaleessa miiritidn, etti sopimusvaltio,
jonka virallisena kieleni ei ole hakemuksen kisittelykieli,
voi miiriti, ettd edelld olevan 1 ja 2 kappaleen mukainen
viliaikainen suoja tulee voimaan vasta, iun patenttivaati-
musten kiinnos sen valtion virallisella kielells a) on asetettu
ﬁleist‘m saataville kansallisessa laissa madritylld tavalla tai

) on annettu tiedoksi kyseisessd valtiossa keksintod kiyt-
taville henkilslle siten, etti timd olisi kansallisen lain
nojalla vastuussa kansallisen patentin loukkauksesta sen
keksinnon osalta, jota koskevan hakemuksen antamaan
viliaikaiseen suojaan hakija vetoaa.

4 — Yleissopimuksen 65 artiklassa ("Eurooppapatentin asiakir-
jojen kddnnds”), sellaisena kuin se on muutettuna 1.1.1996
alLaen hallintoneuvoston 13.12.1994 tekemillid pitok-
selld, midritdin seuraavaa:

71, Sopimusvaltio voi vaatia hakijaa tai patenttioikeuden
haltijaa toimittamaan sen kansalliselle patenttiviranomai-
selle kadnnoksen patenttiasiakirjoista valitsemallaan sopi-
musvaltion virallisella kielelld tai, jos valtio on méarinnyt
kdyttimaian yhti tiettyd virallista kielts, tdlla kielelld, jos
asiakirjaa, jolla Euroopan patenttiviraston on tarkoitus
myontdd eurooppapatentti tai pysyttid eurooppapatentti
[véitemenettelyn jdlkeen] muutetussa muodossa kyseisessi
valtiossa, ei ole laadittu jollakin sen virallisista “kielisti.
Maiirdaika kidnnoksen toimittamiseksi paittyy kolmen
kuukauden kuluttua siitad paivistd, jona Euroopan patent-
tilehdessd on kuulutettu eurooppapatentin myontimisesti
tai eurooppapatentin pysyttimisestd voimassa muutetussa
muodossa, ellei asianomainen valtio salli pitempda mazri-
aikaa.

2. Edelld olevan 1 kappaleen miiriyksid soveltanut sopi-
musvaltio voi midrita patentin hakijan tai patenttioikeuden
haltijan maksamaan asettamassaan miariajassa tillaisen
kidinnoksen julkaisemisesta aiheutuneet kutut kokonaan tai
osittain.

3. Jos 1 ja 2 kappaleen mukaisesti annettuja maarayksii ei
noudateta, sopimusvaltio voi mddritd, etti eurooppapa-
tentti katsotaan alusta lihtien mitdttomiksi siina valtiossa”
(kursivointi tissa).

Ennakkoratkaisukysymyksen sisdltineen padtoksen
mukaan kaikki sopimusvaltiot paitsi Luxemburg ja Monaco
ovat sisillytedneet lainsiddintoonsa vaatimuksen euroop-
papatenttiasiakirjojen kidnnéksesta.

viliaikaisen suojan hakemuksen julkaise-
misen jilkeen, kun taas pysyvin suojan saa
eurooppapatentin myontimiselld. Naiden
mairdysten tarkoituksena on hyvittdd nii-
den sopimusvaltioiden kannalta alun perin
vallitseva epidedullinen tilanne, joiden
virallinen kieli on muu kuin EPV:n viralli-
nen kieli (tai muu kuin kasittelykieli), sal-
limalla niiden pitid kddnnostd kansalliselle
kielelle niiden asiakirjojen pitevyyden
edellytyksena. S

5. Yleissopimuksen 65 artikla (ks. edelld
4 kohta) on pantu tiytintéon Saksan
oikeusjirjestyksessi sddnnoksilld, joiden
yhteensopivuus perustamissopimuksen
kanssa on piddasian oikeudenkiynnissi rii-
tautettu. Gesetz iiber internationale Paten-
tiibereinkommenin (laki patentteja koske-
vista kansainvilisistd yleissopimuksista;
jiljempidnd IntPatUG), joka on annettu

5 — Lisdhuomautuksena todettakoon, ettd patenttivaatimusten
tai patentin koko tekstin kddntiminen on tirkedi paitsi
siksi, ettd nimetyssd sopimusvaltiossa on mahdollista saada
kansallista suojaa hakemukselle tai patentille, myds siksi,
ettd silld voi olla ratkaiseva merkitys miiriteltdessa patentin
laajuutta ja siten myds méiriteltiessid patenttisuojan laa-
juutta. Perusperiaatteesta, jonka mukaan kisittelykielelld
olevaa teksud pidetddn todistusvoimaisena (ks. edelld
3 kohta), poiketen yleissopimuksen 70 artiklan 3 ka?)paleen
mukaan sopimusvaltio voi edellyttid, ettd timin yleissopi-
muksen mukaista kyseisen valtion virallisella kielelli olevaa
kadnnostd pidetidn siind valtossa todistusvoimaisena
tekstind mitdtintikésittelyd lukuun ottamatta, jos hake-
muksen tai patentin kdinnéksen mukainen suoja on sup-
peampi kuin kisittelykielen mukainen suoja. Toisin sanoen
sopimusvaltiot voivat patentinloukkauksen olemassaoloa
arvioidessaan tukeutua hakemuksen tai myénnetyn patentin
omalla virallisella kielelli laadittuun versioon, jos timi
johtaa suppeampaan yksinoikeuteen kuin kisittelykielisen
asiakirjan teksti.
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20.12.1991,¢ 11 §:n 3 momentin 1 ja
2 kohdassa sdddetddn:

”1) Jos kieli, jota kiyttden Euroopan
patenttivirasto aikoo myontdd Saksan
liittotasavaltaa koskevan eurooppapa-
tentin, ei ole saksan kieli, patentin
hakijan tai patentinhaltijan on kolmen
kuukauden kuluessa siitd paivisti,
jona Euroopan patenttilehdessi on
kuulutettu eurooppapatentin myonta-
misestd, toimitettava Saksan patentti-
virastolle patenttiasiakirjoista saksan-
kielinen kiinnés ja suoritettava hin-
naston mukainen maksu.

2) Jos kidinnostid ei ole toimitettu maa-
rdajassa tai sellaisessa muodossa, ettid
sen siintdjenmukainen julkaiseminen
on mahdollista, tai jos maksua ei ole
suoritettu mdiiriajassa, eurooppapa-

6 — BGBI. 1991, 11, s. 1354.
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tentti on alusta ldhtien mititén Saksan
liittotasavallassa.

3) Saksan patenttivirasto julkaisee kidin-
néksen — — ».7

6. BASF AG, joka on piiasian kantajana
oleva yhtié, on “automaalien metallivi-
reissi kiytettivdd yhdistettd” koskevan
eurcoppapatentin N:o 0 398 276 haltija.
Se sai timin EPV:n Saksan liittotasavaltaan
(muiden valtioiden ohella) my6ntimin
patentin BASF Corporationilta, joka on
New Jerseyn (USA) lain mukaan perustettu
yhti6, Saksan patenttirekisteriin 26.8.1997
kirjatulla siirrolla. Kuulutus englanniksi
laaditun riidanalaisen patentin myontdmi-
sesti on julkaistu Euroopan patenttileh-
dessd 24.7.1996. Saksan patenttivirasto on
5.5.1997 tekemailldin piaitokselld, joka on
annettu tiedoksi BASF Corporationille
22.5.1997, vahvistanut kyseisen patentin
alusta lahtien mitdrtomaksi Saksassa Int-
PatUG:n 1I §:n 3 momentin toisen ja kol-
mannen kohdan nojalla, koska yhti6 ei
ollut toimittanut miirdajassa patenttiasia-
kirjoista saksankielistd kadnnostid. Tamin
Saksan patenttiviraston piditoksen kumoa-
miseksi BASF Corporation nosti kisitelta-
vini olevassa asiassa Bundespatentgerich-
tissd kanteen, jota BASF AG on jatkanut.

7 — Verordnung  iiber die Ubersetzungen  europdischer
Patentschriftenin (eurooppapatenttiasiakirjojen kaantdmi-
sestd annettu asetus), joka on annettu 2.6.1992 (BGBI. 1992
1, s. 395), 2 §:n 1 momentin mukaan eurooppapatenttia-
siakirjoihin kuuluvat patenttivaatimukset, selitys ja piirus-
tukset on kiddnnertiva.
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I BASF:n, huomautuksia esittineiden
jasenvaltioiden hallitusten ja komission
viitteet ja niiden perustelut

7. Kaikki jdsenvaltiot (Luxemburgin suur-
herttuakuntaa lukuun ottamatta, ks. kui-
tenkin edelldi 4 kohta) ja komissio ovat
korostaneet yhtendiselld tavalla ja asialli-
sesti samankaltaisin perusteluin, ettd tdssd
kyseessd olevan kaltainen kansallinen lain-
siddintd ei ole perustamissopimuksen
30 artiklan vastainen. 8

8. BASF:n yhteiséjen tuomioistuimessa
esittimidt huomautukset ovat toisensuun-
taisia. Pddasian kantaja viittd4, ettd Saksan
liittotasavallan (ja muiden jdsenvaltioiden,

8 — Komissio on kuitenkin katsonut, ettd jos yhteiséjen tuo-
mioistuin katsoisi patenttiasiakirjojen kaintimisvaatimuk-
sen muodostavan tuonnin  miirdllisii  rajoituksia
vaikutuksiltaan vastaavan toimenpiteen, siti ei voitaisi pitaa

erustamissopimuksen 36 artiklan mukaan perusteltuna,
Eoska se on suhteeton siihen vaatimukseen nihden, ettd
patenttioikeus on suojattava kolmansia kohtaan. Komission
mukaan olisi riittdvad edellyttdd ainoastaan patenttivaati-
musten kidntdmistd, kun taas keksinnén selityksen kiin-
timinen olisi tarpeen vain erityisissi tapauskohtaisesti
madriteltdvissi tilanteissa. Ottaen huomioon ratkaisuehdo-
tuksen, jonka aion esittiid yhteisdjen tuomioistuimelle (ks.
jaliempind 13—19 kohta ja IV osa), ei niyttiisi olevan
tarpeen tarkastella yksityiskohtaisesti tdtd viitettd, jonka
komissio on esittiinyt vain toissijaisesti. Lisahuomautuksena
mainitsen siten vain yleissopimuksen 69 ja 84 artiklan, joi-
den mukaan keksinnén selitystd (kuten piirustuksiakin)
kiytetdin tulkittaessa patenttivaatimuksia, joita puolestaan
selityksen on tuettava (ks. edelld alaviite 2). Koska selityk-
selld on kiistatta merkitystd haetun suojan sisilion miirit-
telemisessd, ei mielestini voida pitad yleisesti ottaen
riittivind halutun tavoitteen saavuttamiseksi, ettd vain
patenttivaatimukset kiinnetdin. Olen sitd mieltd jo vaikken
ole ottanut huomioon siti huomattavaa oikeudellista epi-
varmuutta, jonka komission ehdottama ratkaisu vaatia
selityksen kiinnostd vain erikoistapauksissa aiheuttaisi
hakijalle, johon riski vidristd arviosta kaikkien asiakirjojen
kidntimisen tarpeellisundesta konkreettisessa tapauksessa
loppujen lopuksi kohdistuu, kun vaarana on patentin
mtdttdmyys alusta lihtien.

jotka ovat kiyttineet yleissopimuksen
65 artiklassa annettua mahdollisuutta)
vaatiman patenttiasiakirjojen kddntimisen
merkittdvat kustannukset estdvit useita
eurooppapatenttien haltijoita, erityisesti
pienid ja keskisuuria yrityksiid, saattamasta
patenttia voimaan kaikissa jisenvalti-
oissa. ? Riittdvien varojen puuttuessa niiden
olisi siten luovuttava patenttisuojasta osalla
yhteisén aluetta. Timd rajoitus johtaisi
sisimarkkinoiden jakautumiseen “suojat-
tuun alueeseen” ja “vapaaseen alueeseen”,
joka muodostuu niiden jidsenvaltioiden
alueesta, joihin patenttia ei ole haettu tai
joihin sitd ei ole myonnetty. 10 Riidanalaiset
sddnnokset, joissa edellytetidn patenttia-
siakirjojen kddnnoksen toimittamista, olisi
siten todettava tavaroiden vapaata liikku-
vuutta koskevien perustamissopimuksen

9 — BASF:n mukaan patenttiasiakirjojen kidantimisen kustan-
nukset kymmenellpc muulle jdsenvaltion viralliselle kielelle
nousevat keskimiirin noin 40 000 DEM:aan (eli noin
20 450 euroon) eli noin kaksinkertaiseen miiriidn siihen
verrattuna, miti hakijan on maksettava ennen patentin
myontimisti viranomaisten perimind maksuina ja asia-
muespalkkioina. Kantajan mukaan on myés totta, etd
eurooppapatentin hakijan luopuminen keksintonsa suojasta
osalla yhteisén aluetta voi ilmetd paitsi siten, ettei kiin-
nostd patenttiasiakirjoista toimiteta patentin myontimisen
jilkeen, my®s siten, ettei tiettyjd jasenvaltioita ollut alun
perin nimetty sopimusvaltioiksi, joissa keksinnén patentti-
suojaa voitaisiin hakea. Valtion nimedmisestid perittivi
maksu on Saksassa kuitenkin vain 150 DEM (eli noin
77 euroa) valtiota kohti, joten se ei voi pelkistdin olla
riittdvi syy rajoittaa haetun patenttisuojan maantieteellistd
laajuutta toisin kuin erittdiin merkittavit kddnnoskustan-
nukset.

10 — BASF:n mukaan kisiteltivind olevan asian kaltaisissa
olosuhteissa timi markkinoiden jakautuminen aiheutuu
seuraavista tuonnin rajoituksia vaikutuksiltaan vastaavista
toimenpiteisti:

a) Toisin kuin vapaalla alueella tai yhteisén ulkopuolisissa
maissa toimivat patentinhaltija, lisenssinhaltija tai niiden
kilpailijat, suojatulla alueella toimivat taloudelliset toimi-
jat eivit voi osallistua kaupalliseen kilpailuun kyseessi
olevan tuotteen markkinoilla vapaalla alueella. BASF:n
mukaan suojatun alueen taloudelliset toimijat syyllistyisi-
vit patentinloukkauksiin, jos ne veisivit patentin suojaa-
maa tuotetta suojatulta alueelta vapaalle alueelle.

b) Patentinhaltija voi puolestaan joutua luopumaan kek-
sinnén kaupallisesta Eyb'dyméimisestéi vapaalla alueella,
jotta se ei vaarantaisi suojatulla alueella vallitsevaa kor-
keampaa hintatasoa rinnakkaistuonnilla, eikd siten voisi
kiytinnossi kilpailia vapaalla alueella.

c) Patentinhaltija siilyttdd oikeuden estdd tuomasta suo-
jatulle alueelle patentin suojaaman tuotteen kanssa kil-
pailevia tuotteita, jotka muut vapaan alueen taloudelliset
toimijat ovat saattaneet laillisesti markkinoille, jos tuonti
muodostaa niissi olosuhteissa patentinloukkauksen.
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maidrdysten vastaisiksi. Kantaja katsoo,
ettd eurooppapatentin mitittdmyys sen
sanktiona, ettd kdinnostd ei toimiteta sdi-
detyssd miidridajassa, on suhteeton riidana-
laisen lainsddddnnon tavoitteeseen nihden
eli sithen nihden, ettd pyritiin saamaan
mahdollisimman  laajat  tiedot uuden
patenttioikeuden olemassaolosta ja sisil-
16std. Tarve antaa yleisélle tilaisuus tutus-
tua kisiteltdviin asiakirjoihin kyseessi ole-
van valtion virallisella kielelli on olemassa
jo eurooppapatenttihakemuksen julkaise-
misesta lihtien eli vaiheessa, jolloin yleis-
sopimuksessa luodun jirjestelmin mukaan
timinkielisid kdannoksid el ole vieli saa-
tavilla. 11 Toisaalta BASF katsoo, etti
patenttiasiakirjojen kidantimiselld sen val-
tion viralliselle kielelle, johon patentti on
myoénnetty, ei ole merkitystd miiriteltiessi
patenttisuojan laajuutta, koska yleissopi-
muksen 70 artiklan 1 kappaleen mukaan
ainoastaan kisittelykielelld laadittu paten-
tin teksti on todistusvoimainen. 12 Asiasta
kiinnostuneet kolmannet osapuolet tutus-
tuvat kddnnoéksiin kiytinnossid erittdin
harvoin. 13

9. BASF huomauttaa vield, ettd patentin-
haltijalla on perustavaa laatua oleva int-
resst ilmoittaa ajoissa kilpailijoilleen niiden
kielelli oikeutensa olemassaolosta ja sisil-
16std. Tdmi intressi liittyy tiedonannon
vaikutuksiin kansallisten oikeusjirjestel-
mien niiden sdidnndsten mukaisesti, joissa
sdddetddn patentilla suojatun keksinnén

11 — Ks. myds House of Lords — Select Committee on the
European Communities, The Community Patent and the
Patent System in Europe (Session 1997—98, 26th Report),
London, 1998, s. 23 (velvollisuus toimittaa kainnos kai-
kista patenttiasiakirjoista patentin myontimisen aikaan on
lilan myohiinen, jotta sillid olisi todellista merkitystid eri-
tyisesti tekniikasta kiinnostuneille taloudellisille toimi-
joille).

12 — Ks. edelld alaviite S.

13 — EPV:n johtajan EPIDOS Annual Conference 1996 -tilai-
suudessa esittimien tietojen mukaan 1-—3 prosenttiin
myonnettyjen patenttien kidnnoksistd tosiasiassa tutustu-
taan.
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loukkauksen sanktioista. Voitaisiin siten
ajatella lievempid sanktioita kuin Saksan
laissa sdddetyt sanktiot, kuten sitid, ettd
patentinhaltija ei voisi vedota patenttiin
liittyvddn  kielto- ja vahingonkorvausoi-
keuteen ennen kiinnoksen toimittamista,
ja mahdollisesti sitd, ettd myénnettiisiin
pidempi kiyttdoikeus kilpailijoille, jotka
ennen kdinnoksen toimittamista ovat vil-
pittémissid mielessd kayttineet patentoitua
keksintod. 1*  Jisenvaltioiden hallitukset
ovat  vastakkaisella kannalla, jonka
mukaan eurooppapatentin alusta lihtien
alkava mitidttomyys, jolla tuottamuksesta
riippumattomien loukkausten vaara voi-
daan minimoida, on erilaisista mahdolli-
sista sanktioista ainoa, joka vaikuttaa ole-
van  tdysin  oikeusvarmuusperiaatteen
mukainen.

10. Myoskddn ennakkoratkaisua pyyti-
neen tuomioistuimen mukaan ei ole mah-
dotonta, ettd IntPatUG:n II §:n 3 momen-
tin toisen ja kolmannen kohdan mukainen
kidntimisvelvollisuus olisi perustamissopi-
muksen 30 artiklassa tarkoitettu vaikutuk-
siltaan vastaava toimenpide, koska se

14 — Ennakkoratkaisupyynnén sisiltavissd pairoksessd huo-
mautetaan, ettd Patentgesetzin (patenttilain) 139 §:n
2 momentin mukaan patentinhaltija voi vaatia vahingon-
korvausta patentinloukkaajalta, jos timi on toiminut
tuottamuksellisesti tai tahalljisesti. Jos patentinloukkaaja ei
ole tietoinen muulla kuin kyseessd olevan valtion jollakin
virallisella kielelld laadittujen patenttiasiakirjojen sisil-
l6stéd, tahallinen (tai tuottamuksellinen) patentinloukkaus
ei tdyty ja siten vahingonkorvauksen vaatimisen edelly-
tykset puuttuvat. Kun kidntimisvaatimusta ei ole tiytetty,
BASF:n mielestd patentinhaltijan pitdisi ennen korvauksen
vaatimista antaa patentinloukkaajalle tiedoksi patentin
sisiltd esimerkiksi vaatimalla siltd korvausta sille lihetra-
miénsd kdannéksen, joka on laadittu sen valtion virallisella
kielelld, jossa patentinloukkaajalla on kotipaikka, tai
taman vaftion patenttivirastolle lahettiminsa kadnnoksen

erusteella. Tdssd tapauksessa patentinhaltija voisi vaatia
Eorvausta pelkistidn tulevalta ajalta ja ainoastaan silloin,
jos patentin loukkaaja on edelleen Ioukannut patenttia,
vaikka on siitd tietoinen.
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aiheuttaa merkittivid kustannuksia, jotka
tietyssi mielessi muodostavat erdinlaisen
”pddsymaksun” jasenvaltioiden kansalli-
sille markkinoille paisemiseksi.1® Lisiksi
Bundespatentgericht  huomauttaa, etti
mahdollisuus valita, toimittaako kiinnok-
sen vilittdmaisti, miki tarkoittaa varautu-
mista ennakolta siithen, ettd joku kolmas
kayttdd laittomasti patenttia jisenvaltiossa,
vai toimittaako sen vasta, kun loukkaus
todella tapahtuu, kuuluu tyypillisesti
omistajan oikeuteen midritd vapaasti esi-
neesti tai oikeudesta. Patentinhaltijan
piddtoksen patenttioikeuden tosiasiallisesta
kidytostd ja sithen mahdollisesti liittyvistd
menettelytavoista ei pitdisi siten kyseena-
laistaa myonnetyn patentin vaikutuksia.
Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
katsoo vield, ettd jos kidntimisvaatimusta
pidettiisiin tavaroiden vapaan litkkuvuu-
den esteend yhteisossd, tillaista rajoitusta
el pitdisi voida katsoa perustamissopimuk-
sen 36 artiklan mukaan perustelluksi. Ei
voida todellakaan sanoa, ettd kidintimis-
vaatimuksen tarkoituksena olisi teollisoi-
keuksien suojeleminen, varsinkaan kun
siitd aiheutuu haittaa patenttioikeudelle,
koska silli tehddin patenttisuojan saami-
nen jisenvaltioissa pysyvisti vaikeaksi.

III Oikeudellinen arviointi

11. Bundespatentgerichtin esittimii kysy-
mystd on lihdettivd tarkastelemaan mie-

15 — Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen pidtoksestd
ilmenee, etti teollisuuden vuosittaiser eurooppapatenttia-
siakirjojen _ kadntamiskustannukset  arvioidaan  noin
430 000 000 DEM:ksi (eli noin 220 000 000 euroksi).
Esimerkiksi kahdeksaan useimmin nimettyyn jisenvalti-
oon myonnettdvidn eurooppapatenttiin liittyy kdannos- ja
hakukustannuksia eri toimivaltaisissa kansaﬁlsissa viran-
omaisissa yli 20 000 DEM (eli noin 10 226 euroa; ks.
Euroopan komissio, Innovaatioiden edistiminen patent-
tien avulla — Vibred kirja yhteison patentista ja Euroopan
patenttijirjestelmdstd (KOM(97) 314 lopullinen; jiljem-
pdnd vihred kirja), julkaistu 24.6.1997, 5.2.3 l)(o ta).
Tihin on lisdttdvi, ettd useat yhteison alueeila toimivat
yritykset hakevat vuosittain useita patentteja.

lestini kahden oletuksen pohjalta. Jos rii-
danalaisen toimen katsotaan BASF:n esit-
timin tavoin olevan tavaroiden vapaata
liikkuvuutta koskevien yhteisén oikeus-
sddntjen vastainen, tdmd virhe el ensin-
nikidn korjaannu pelkidstddan silld, ettd
Saksan lainsditijin todetaan antaneen rii-
danalaiset sidnnokset perustamissopimuk-
sen tekemisen fjilkeen tehdyn kansainvili-
sen vyleissopimuksen perusteella, johon
kaikki jdsenvaltiot nykyiin kuuluvat.
Tdma pitee erityisesti, koska yleissopi-
muksen mukaan sekd vaatimus vieraalla
kielelld laaditun patenttitekstin kddntdmi-
sestd ettd kddnnoksen toimittamatta jatti-
misen sanktio, jonka mukaan patentti on
alusta ldhtien mitdton, ovat vain sopimus-
valtioille annettuja mabdollisuuksia eivitka
velvollisuuksia (ks. edelld alaviite 4). 16

16 — Ks. mm. asia C-324/93, Evans Medical ja Macfarlan
Smith, tuomio 28.3.1995 (Kok. 1995, s. 1-563, 23, 32 ja
33 kohta), jossa yhteisdjen tuomioistuin vahvisti — ottaen
huomioon kansallisen kdytinnon (diamorfiinin tuonnin
kieltiminen ja yksinoikeuden myéntiminen kahdelle
kotimaiselle yritykselle toiselle tuotteen valmistamiseen
jauhemaisessa muodossa ja toiselle sen jakelemiseen lii-
ketieteellistd kdyttéd varten muuntamisen jilkeen), joka
perustui ennen Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistd
Euroopan yhteisoon tehtyyn kansainviliseen yleissopi-
mukseen, jonka kyseinen jisenvaltio piti voimassa EY:n
perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla — ettd tuossa
asiassa kyseessi oleva toimenpide on edelleen perustamis-
soplmuksen mddrdysten (tissd tapauksessa 30 artiklan)
alainen, "koska 234 artiklaa voidaan soveltaa ainoastaan
silloin, kun tillaisessa sopimuksessa asetetaan jdsenval-
tiolle sellainen velvollisuus, joka ei ole sopusoinnussa

erustamissopimuksen kanssa. [Ndin ollen] — — jos
Eansamvalxsessa sopimuksessa sallitaan, ettd jdsenvaltio
ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka niyttdvit olevan
yhteisén oikeuden vastaisia, kuitenkaan velvoittamatta
jasenvaltiota niiden suorittamiseen, jasenvaltion on pidt-
tdydyttavi sellaisista toxmenpxtelsta Niin ollen yhteis-
Sjen  tuomioistuin totesi, ettd pemstamlssoplmuksen
30 artiklaa on tulkittava siten, ettd jasenvaltion on huo-
lehdittava siitd, ettd timd miirdys vaikuttaa tiydessd
laajuudessaan siten ettd jdsenvaltio ei sovella vastakkaista
— — kansallista kadytdntdd, ellei timd kiytintd ole tar-
peellinen siksi, ettd kyseinen jdsenvaltio tdyttdd kolmansia
valtioita kohtaan aikaisemmasta, timin jisenvaltion
ennen ETY:n perustamissopimuksen voimaantuloa tai
ennen timén vafmn liittymistd yhteiso6n tekemdsti sopi-
muksesta johtuvat velvollisuudet”. Joka tapauksessa on
niin, ettd yhteisdjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeus-
kaytannon mukaan tallaisen yleissopimuksen maarayksiin
ei kuitenkaan voida vedota yhteison sisdisissid suhteissa,
kun kyseessi eivit ole kolmansien valtioiden oikeudet (ks.
hdistetyt asiat C-241/91 P ja C-242/91 P, RTE ja ITP v.
Komissio, tuomio 6.4.1995, Kok. 1995, s. 743,
84 kohta).
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12. Toiseksi on myds selvdd, ettei tissd
asiassa ole kyse yleissopimuksella fuodun
keskitetyn patenttisuojajidrjestelmin etujen
eikd sopimusvaltioiden tekemin kaytetti-
vid kielid koskevan ratkaisun tehokkuuden
arvioimisesta. En kielld sitd, etteiko yleis-
sopimuksen kielijarjestelmilla olisi joitakin
vakavia haittoja taloudellisille toimijoille ja
sopimusvaltioiden teollisoikeuksista vas-
taaville kansallisille viranomaisille. 17 Olen
myds tietoinen ongelman arkaluonteisuu-
desta — myos poliittisesta — ja vaikeu-
desta 16ytdd parempia ratkaisuja kuin mika
yleissopimuksessa1® on valittu (katson
myds aiheelliseksi mainita, ettd sama rat-
kaisu on tehty yhteismarkkinoiden
eurooppapatenttia koskevassa yleissopi-
muksessa, joka allekirjoitettiin Luxembur-
gissa 15.12.1975 ja joka on nykyiin osa

17 — Ks. mm. The Community Patent and the Patent System in
Europe (mainittu edelld alaviitteessi 11), s. 8—14 ja
22—24, erityisesti s. 22 (EPVin tutkimuksen mukaan
patenttiasiakirjojen kddntimisen kustannukset muodosta-
vat nimettyjen sopimusvaltioiden lukumiirin mukaan
30—60 prosenttia patenttisuojan saamisesta yhteiséssa
aiheutuvista kokonaiskustannuksista), ja vihred kirja
(mainittu edelld alaviitteessd 15, 3.3 ja 5.2.3 kohta). Ks.
mKijs edelld alaviitteet 9, 11, 13 ja 15 sekd niihin liittyvat
tekstiosuudert.

18 — Komission tiedonannossa niistd padtelmisti, jotka syntyi-
vit marraskuussa 1997 Luxemburgissa pidetyssi vihreddn
kirjaan liittyviissd asianomaisten kuulemistilaisuudessa
{ks. edelld alaviitteessd 11 mainittu teos The Communiry
Patent and the Patent system in Europe, s. 23), todetaan,
ettd merkittivd mdidrd teollisuuden edustajia kannattaa
radikaalia ratkaisua (ns. “pelkkd englanti”), jonka
mukaan Eatentin mydntimismenettelyssi kdytetdin aino-
astaan yhtd kielti ja myénnettyd patenttia ei tarvitse
kddntid muille kielille. Lisihuomautuksena totean kui-
tenkin, ettd yleissopimuksen kielijirjestelmi vaikuttaa
joka tapauksessa edullisemmalta kuin jidsenvaltioissa
nykyédin voimassa olevien kansallisten patenttien myon-
tamismenettelyissd  kdytettdvit  jdrjestelmidt, joiden
mukaan kaikzi patenttiasiakirjat on oltava kansallisella
kielelld jo hakemusta jdtettiessd eli silloin, kun e voida
vield tietdd, tullaanko patentti todella myontdmain vai ei.
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Luxemburgissa 15.12.1989 allekirjoitettua
yhteisépatenttisopimusta). 1°

Yhteis6éjen tuomioistuimen kisiteltdvini
nyt oleva ennakkoratkaisukysymys on
kuitenkin aiheeltaan selvisti suppeampi.
Kyseessdi on sen mdidritteleminen, rajoit-
taako pidiasiassa riidanalainen kansallinen
sanktiosidinnds tavaroiden vapaata liikkku-
vuutta jisenvaltioiden vililli. Perusteluni
ovat samat kuin jisenvaltioiden hallitusten
ja komission esittimit perustelut, jotka
esitidn seuraavaksi.

19 — EYVL L 401, s. 1. Yhteisopatenttisopimuksessa — joka on
sopimusvaltioiden ratifioitavana ja_jolla, samoin kuin
vuoden 1975 vyleissopimuksella, joka sen on tarkoitus
korvata, on miiri luoda toisaalta yhteisdpatentti ja toi-
saalta yhteison jirjestelmi kansallisille patenteille — ase-
tettu  kddntimisvaatimus  vaikuttaa  jopa  vield
ankarammalta kuin eurooppapatenttien myontimisestd
tehdyssd  yleissopimuksessa oleva kiidntimisvaatimus.
Yhteisépatenttisopimuksessa edellytetdéin nimittdin seu-
raavien asiakirjojen kaintamisti jokaisen sopimusvaltion,
jonka virallinen kieli on muu kuin kisittelykieli, jollekin
viralliselle kielelle: a) sen hbakemuksen teksti, johon
yhteisdpatentin mydntiminen perustuu, tai b) yhteisopa-
tentti, johon sen pysyttiminen voimassa viitemenettelyssi
muutetussa muodossa perustuu (ks. 30 artiklan 1 ja 2
kappale). Jos kddnnéstd ei toimiteta sdddetyssd mairia-
jassa, yhteisopatentti on alun perin pitemitén, mutta
patentinhaltija voi kuitenkin saada patentin muunnettua
niitd valtioita koskevaksi eurooppapatentiksi, joiden kie-
lelld kainnos on toimitettu miardajassa (ks. 30 artiklan
6 kohta). Nimenomaan kaikkien patenttiasiakirjojen
kidntimisestd aiheutuvat erittdin suuret kustannukset
(vhdessd niin luotuun oikeussuojajirjestelmiin liittyvin
oikeudellisen epdvarmuuden kanssa) muodostavat suu-
rimman esteen yhteismarkkinoiden eurooppapatenttia
koskevalla yleissopimuksella luodun jirjestelman menes-
tymiselle. Muut komission vihreidssi kirjassa (edelld ala-
viitteessé 15 mainittu asiakirja, 3.2 ja 3.3 kohta)
mainitsemat vaihtoehtoiset ratkaisut ovat seuraavat: a)
kidntimisvelvollisuuden rajoittaminen patenttivaatimuk-
siin; b) se, ettd yhden tai useamman kielen kidnnoksen
toirnittamatta jittimisen sanktiona ei ole koko yhteis-
Opatentin mitittémyys, vaan mitittémyys vain kyseessd
oﬁevissa yhdessd tai useammassa jdsenvaltiossa, ja c)
kidntimisvelvollisuuden rajoittaminen asiakirjoista teh-
tyyn “perusteelliseen” yhteenvetoon (joka julkaistaan
samaan aikaan kuin hakemus) ja patenttia myonnettiessd
pelkkiin patenttivaatimuksiin siten, etti kaikki patenttia-
siakirjat olisi kddnnettdva vain patentinhaltijan patenttiin
perustuvien oikeuksien toteuttamiseksi nostaman kanteen
yhteydessi (EPV:n laatima ns. "kokonaisratkaisu”).
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13. Ensinnikin on selvdi, ettd yhteisén
oikeuden nykytilassa patenttisiinnoksia ei
ole vield yhdenmukaistettu eikd jasenvalti-
oiden lainsiidintod ole lihennetty
yhteisén tasolla. 29 Taman vuoksi kansalli-
sen lainsiitdjin asiana on madritelld
patentin tuottaman suojan edellytykset ja
sithen liittyvdt menettelytavat.?! Muistu-
tan, ettid pidasiassa kyseessd oleva toimen-
pide ei koske varsinaisesti tavaroiden —
patentoitujen tal patentoimattomien —
liikkkuvuutta, vaan pikemminkin yhtd niistd
edellytyksisti, joiden tidyttyessd patenttioi-
keus on tdysimairdisesti ja pysyvisti voi-
massa yhdessid tai useammassa jisenval-
tiossa.  Patentinhaltijan  subjektiivista
oikeusasemaa kaisiteltdviand olevassa asi-
assa on luonnehdittava siten, ettd sita kos-
kee patenttiasiakirjojen kidinnoksen toi-
mittamista koskeva vaatimus (onere), eiki
velvollisuus (kuten BASEF, jisenvaltiot ja
komissio ovat esittdneet). Vaatimuksella en
tarkoita tissi oikeudenhaltijalle asetettua
ehdotonta toimimisvelvollisuutta, jonka
laiminly6misestid seuraa sanktiona oikeus-
jdrjestykseen perustuva puuttuminen asi-
aan pakottavalla tavalla, jonka mukainen
ratkaisu asiassa seuraa, vaan sitd, ettd
asianomaisen on toimittava tietylld tavalla
vain siitd syysti, ettd se on keino saavuttaa
hinen haluamansa hinelle edullinen lop-
putulos. 22 Kisiteltdvind olevassa asiassa
Yhdistynyt kuningaskunta huomautti toi-
saalta patentin haltijalleen 20 vuodeksi

20 — Ks. edelld alaviite 19 ja siihen liittyvé tekstiosuus.

21 —Ks. mm. asia C-235/89, komissio v. Italia, tuomio
18.2.1992 (Kok. 1992, s. [-777, 12 ja 13 kohta).

22 — Lisahuomautuksena esitdn vield, etti kuvatun mahdolli-
suuden ja velvollisuuden (tehdi tai olla tekemitti) vilisen
normatiivisen suhteen tarkoituksena on usean henkilén
vilisen intressiristiriidan ratkaisu. Tietyissd tilanteissa
oikeusjirjestyksessd pyritddin siis vilttdmddn se, ettd
oikeussubjekti kiyttdisi mahdollisuuttaan muiden kuin
niiden intressien toteuttamiseen, johon mahdollisuus on
tarkoitettu, ja etti mahdollisuus muurtuisi siten passiivis-
ten oikeussubjektien kannalta kontrolloimattomiin oikeu-
denmenetyksiin. Oikeusjirjestys sisiltdd siksi passiivisten
oikeussubjektien hyviksi valvonta- ja turvatoimia, joissa
toisaalta asetetaan ennakolta edeilytyksid mahdollisuuden
kiyttamiselle ja jotka toisaalta vaikuttavat ennaita ehkii-
sevisti (toimen patemittdmyys) tai jilkikiteen (vahin-
gonkorvausvelvollisuus), jos vaatimusta ei ole taytetty.

tarjoaman yksinoikeuden sisillostd 23 ja
toisaalta patentinloukkausten ankarista
yksityis- ja rikosoikeudellisista sanktioista
eri kansallisissa oikeusjirjestyksissi. Huo-
mautuksia  esittineiden jdsenvaltioiden
hallitusten mukaan patenttiasiakirjojen
kiinnoksen méiriajassa tapahtuvaa toi-
mittamista koskeva vaatimus liittyy kui-
tenkin tavoitteeseen vilttdiid se, ettd sen
jdsenvaltion, johon patentti on myonnetty,
markkinoilla toimivilla taloudellisilla toi-
mijoilla olisi vaara joutua tillaisten sank-
tioiden kohteiksi oikeusvarmuuden perus-
tavanlaatuisen periaatteen vastaisesti?* ja
ilman, ettd niilli on ollut mahdollisuutta
arvioida tarkasti kyseessd olevan patentti-
oikeuden antaman suojan laajuutta tutus-
tumalla patenttiasiakirjoihin tuon jisen-
valtion kielelld. Kuten Tanskan ja Suomen
hallitukset ovat huomauttaneet, olisi koh-
tuutonta ja tehotonta vaatia kolmansilta
osapuolilta, jotka ovat jo heikommassa
asemassa kuin tuotteen hyddyntdmisen
yksinoikeudesta nauttiva keksijd, ettd nii-
den pitdisi jokaisen erikseen kididntii
patenttiasiakirjat voidakseen olla varmoja
siitd, etteivit ne omalla toiminnallaan

23 — Huomautan, etti yhteisdjen tuomioistuimen vakiintuneen
oikeuskiytinnén mukaan patentin ydinsisillolle on tun-
nusomnaista sen varmistaminen, ettd patentinhaltija saa
korvauksena luovasta keksijin tydstd yksinoikeuden
kiytedd keksintod teollisuustuotteiden valmistuksessa ja
niiden saattamisessa ensimmisen kerran vaihdantaan joko
itse tai myontamilld lisenssejd kolmansille sekd oikeuden
torjua patentinloukkaukset. Timi oikeus saatraa tuote
ensimmiisen kerran vaihdantaan, joka antaa patentinhal-
tijalle yksinoikeuden tuotteen hyddyntamiseen, mahdol-
listaa sen, etti keksijd saa korvauksen luovasta tydstidn,
mitd ei kuitenkaan taata kaikissa olosuhteissa. Erityisesn
patenttioikeuden sammumista yhteisdssd koskevasta peri-
aatteesta (ks. asia 15/74, Sterling Drug, tuomio
31.10.1974, Kok. 1974, s. 1147; Kok. Ep.II, s. 373 ja
asia 19/84, Pharmon, tuomio 9.7.1985, Kok. 1985,
s. 2281, 22 kohta) seuraa, etti jos patentinhaltija paattad
tiysin tietoisesti saattaa tuotteen markkinoille jasenval-
tiossa, jonka lainsdadinndn mukaan kyseinen tuote ei ole
patentoitavissa, hinen on hyviksyttivd valintansa seu-
raukset, jotka liittyvit tuotteen rinnakkaistuonnin mah-
dollisuuteen (ks. mm. asia 187/80, Merck, tuomio
14.7.1981, Kok. 1981, s. 2063, 9—11 kohta. Ks. myds
yhdistetyt asiat C-267/95 ja C-268/95, Merck ja Beecham,
tuomio 5.12.1996, Kok. 1996, s. 1-6285, 30—37 kohta).

24 — On yleisesti tunnettua, ettd oikeusvarmuus on yksi
yhteisén oikeuden yleisistd periaatteista (ks. mm. asia
78174, Deuka, tuomio 18.3.1975, Kok. 1975, s. 421 ja asia
C-325/91, Ranska v. komissio, tuomio 16.6.1993,
Kok. 1993, s. 1-3283, 26 kohta).
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loukkaa kyseisti oikeutta. Toisaalta riida-
nalaisen vaatimuksen tdyttiminen miirda-
jassa mahdollistaa sen, ettd sen sopimus-
valtion, johon eurooppapatentti on myoén-
netty, kaikki muut toimijat voivat myos
harkita viitteen tekemistd kyseistd patent-
tia vastaan, jos yksi tai useampi yleissopi-
muksen 100 artiklassa mainittu  peruste
toteutuu. 2’

14. Edelld mainitusta yhteisdjen tuomiois-
tuimen oikeuskiytinnostd ilmenee toinen-
kin periaate: jasenvaltioiden yksinomaiseen
toimivaltaan kuuluu maiidridci, missi
tapauksissa ja milld tavoin patenttisuojaa
saa, mutta ne eivdt voi kadyttda perusta-
missopimuksen 222 artiklaa perusteena
sellaisten teollisoikeuksia ja kaupallisia
oikeuksia  koskevien toimenpiteiden
toteuttamiselle, jotka rajoittavat sisimark-
kinoilla tavaroiden vapaan liikkkuvuuden
periaatetta. 26 En kuitenkaan ymmirri,
miten perustamissopimuksen 30 artiklaa

25 — Niitd ovat a) eurooppapatentin kohde ei ole patentoita-
vissa yleissopimuksen 52—57 artiklan mukaan (arriklat
koskevat patentoitavissa olevia keksintsjd; keksintdjd,

joihin ei mydnnetd patenttia; uutuutta; julkistamista, joka
ei muodosta uutuuden estetti; keksinnﬁflisyytti ja teollista
kiyttdd), b) keksinto ei kiy niin selvisti ja tﬁydel]lisesti ilmi
Eatentista, etti alan ammattimies voi sen perusteella

dytrdd keksintdd, tai c) patentti kasittid sellaista, mika ei
ilmennyt hakemuksesta siti tehtdessd tai aikaisemmin
tehdystd hakemuksesta (jos patentti on mydnnetty jaetulle
hakemukselle taikka yleissopimuksen 61 artiklan mukai-
sesti tehdylle samaa Keksintééi koskevalle uudelle hake-
mukselle).

26 — Ks. edelld alaviitteessd 21 mainittu asia komissio v. Italia,
tuomion 14 kohta. Perustamissopimuksen 222 artiklassa
méirdtddn seuraavaa: "Tilli sopimuksella ei puututa
jisenvaltioiden omistuscikeusjirjestelmiin.”
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voitaisiin  soveltaa IntPatUG:n 1I §:n
3 momentin toisen ja kolmannen kohdan
kaltaiseen sdinnokseen.

Edelld mainitussa 30 artiklassa tarkoitet-
tuina ”tuonnin médirillisid rajoituksia vai-
kutukseltaan vastaavina toimenpiteind” on
yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskiytin-
non mukaan pidettivd “kaikkia kauppaa
koskevia jisenvaltioiden sididnnoksii, jotka
voivat tosiasiallisesti tai mahdollisesti
rajoittaa yhteisén sisdisti kauppaa suoraan
tai vilillisesti”.2” Sekd patentoidun tuot-
teen tosiasiallinen valmistaminen ja mark-
kinoille saattaminen patenttihakemuksessa
nimetyissi valtioissa ettd kyseisen tuotteen
mydhempi liikkuminen valtiosta toiseen
ovat vain patentin mahdollisen myéntdmi-
sen mahdollisia seurauksia. Vastaavasti
eurooppapatenttioikeuden  jdsenvaltiossa
alusta lihtien syntyvd mitittémyys, joka
voi mahdollisesti johtua patentinhaltijan
saamattomuudesta vaaditun kdannoksen
toimittamisessa, ei varmastikaan muodosta
oikeudellista  estettd  keksinnén, jolle
patenttisucjaa haettiin, saattamiselle Sak-
san markkinoille eikid kyseessi olevan
tuotteen liikkuvuudelle valtiosta toiseen.
Vaikuttaa siltd, ettd riidanalaisen lainsdi-
dinnon  sisdltimidn  sanktion kaltaista
sanktiota sovelletaan jdsenvaltioiden vili-
sen kaupan kohteena mahdollisesti olevien
tavaroiden alkuperisti riippumatta eli silld
ei ole protektionistista vaikutusta. Kun
asiaa tarkastellaan lihemmin, riidanalai-

27 — Ks. asia 8/74, Dassonville, tuomio 11.7.1974 (Kok. 1974,
s. 837, 5 kohta; Kok. Ep. I, s. 349). Jopa velvollisuus
kidyudd tiettyd kieltd maahan tuotujen tuotteiden saatta-
misessa marrikinoille voi muodostaa vaikutukseltaan vas-
taavan toimenpiteen {asia C-369/89, Piageme ym., tuomio
18.6.1991 (Kok. 1991, s. I-2971), joka koski kansallista
sddnnostd, jossa sdddetddn, ettd elintarvikkeiden tuotese-
losteissa voidaan kiyttdd yksinomaan miirattyi kieltd,
eikd sallita kiytettivan muuta kieltd, jota ostajat helposti
ymmirtivit, tai muita keinoja tiedonsaannin varmistami-
seen).
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sella toimella voi olla pikemminkin se vai-
kutus, ettd mahdollinen keksinnén kansal-
lisille markkinoille pddsyn este poistuu,
koska kyseessi oleva sanktio johtaa
patentinhaltijalle kuuluvan kaupaliisen
yksinoikeuden menettimiseen alusta lih-
tien siind jasenvaltiossa, johon patentti on
myonnetty.

15. Jasenvaltiot ovat myés perustellusti
huomauttaneet, etti nimettyjen sopimus-
valtioiden valinta on osa keksijin tai hinen
oikeudenomistajiensa kaupallista ja tuo-
tannollista kokonaisstrategiaa. Titd valin-
taa tehtdessd keksinnon kaupallisesta hyo-
dyntimisestd kyseessd olevilla maantieteel-
lisilla markkinoilla odotettavissa olevaa
voittoa on verrattava kaikkiin jo syntynei-
sitn  kustannuksiin, kuten tutkimus- ja
kehityskustannuksiin, ja tuleviin kustan-
nuksiin (litkkkeelle laskemisen kustannukset
sekd markkinointi- ja mainoskustannuk-
set). Vaikka yleissopimuksen kielijirjestel-
mistd johtuvilla velvoitteilla todettaisiin
olevan ratkaiseva merkitys niiden jisen-
valtioiden valinnassa, joihin patenttisuojaa
haetaan, kuten BASF viittdd, 28 ”pakolli-
nen” luopuminen keksinnén suojaamisesta
Saksan oikeusjirjestyksessi ei kantajan

28 — Irdvallan hallituksen suullisen kisittelyn aikana esittima
perustelu, joka on piinvastainen kuin kantajana olevan
yhtion perustelu, vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta: sen
jilkeenkdin, kun Saksan lainsditdji oli antanut riidana-
}alsen saannoksen, jossa vaaditaan patenttiasiakirjojen
kddntidmistd saksan kielelle, niiden eurooppapatenttiha-
kemusten mairs, joissa Itdvalta on nimetty (ilman kiin-
timisestd aiheutuvia_lisikustannuksia), ei ole noussut
tuntuvasti, toisin kuin olisi voinut olertaa. ltivallan ja
Saksan nimedmisprosentti on piinvastoin pysynyt peri-
aatteessa muuttumattomana (vuonna 1997 lidvalta on
nimetty 64,51 prosentissa ja Saksa 98,05 prosentissa
hakemuksnsta, joita sopimusvaltioista, Japanista ja
Yhdysvalloista perdisin olevat hakijat ovat tehneet;
samana vuonna samalta alueelta periisin olevien hz\kuol-
den tekemien hakemusten perusteella myonnetyisti
patenteista (39 646 kpl) 37,17 prosenttia myonnettiin
Itivaltaan ja 97,66 prosenttia Saksaan ulottuvin vaiku-
tuksin: ks. EPA/EPO/OEB Vuosikertomus 1997, Miin-
chen, 1998, s. 56, 57, 62 ia 63).

viittetden mukaan johdu siitd, ettd riidan-
alaisessa sddnnoksessd vaaditaan kiin-
nostd, vaan pikemminkin i) patenttiasia-
kirjojen  kddntimisen patentinhaltijalle
aiheuttamista suurista kustannuksista ja ii)
kyseessd olevan toimijan varojen puutteesta
erityisesti silloin, kun kyseessd on pieni tai
keskisuuri yritys.2® Kyseessi ovat ilmisel-
visti satunnaiset, puhtaasti taloudelliset
olosuhteet, jotka eivit missddn tapauksessa
liity riidanalaiseen kansalliseen toimeen.
Erityisesti kdantimisen suuret kustannuk-
set vaikuttavat vaihtelevan ajan ja paikan
suhteen kyseessi olevien palveluiden
markkinoiden teknisen kehityksen vuoksi.
Toisaalta, kuten Suomen hallitus toteaa,
voidaanko kysyd, onko patenttisuoja yli-
pdatdan tarpeen, jos eurooppapatentin
hakija itse arvioi, ettd keksinnén hyoédyn-
timisen mahdollinen taloudellinen arvo on
pienempi kuin patenttioikeuden saamisen
kokonaiskustannukset.

16. Lisidksi BASF viittid, ettd Saksan lain-
sdddannon sisiltimi patenttiasiakirjojen
miidrdajassa  tolmittamatta  jdttdmisen
sanktio voi johtaa yhteisén markkinoiden
jakautumiseen suojattuun alueeseen ja
vapaaseen alueeseen, joka muodostuu
Saksasta ja mahdollisesti muista jasenval-
tioista, joita ei ole hakemuksessa nimetty
tai joiden osalta patentti on kdynyt alusta
lihtien mitdttomaksi kdidnnoksen puuttu-
misen vuoksi (ks. edelli alaviite 10).
Tamikdin perustelu ei ole minusta
vakuuttava. Jasenvaltioiden markkinoiden

29 — Niin ollen on vihintidnkin epiilyksenalaista, soveltuisi-
vatko tekstissd mainitut perustelut — siitd riippumatta,
ovatko ne paikkansapitivid ja padasian ratkaisun kannalta
relevantteja — BASF AG:n kaltaiseen yritykseen, joka on
BASF-konsernin piiiyhtid ja jonka rlkevalhto vuonna
1998 oli noin 54 065 000 000 DEM (eli noin
27 643 000 000 euroa) ja voitto ennen veroja oli noin
5419 000 000 DEM (el]i noin 2 771 000 000 euroa) ja
jolla 31.12.1998 oli 105 945 tyontekijdd (ks. Vuosikerto-
mus 1998, htp//www.basf.de/basf/heml/e/dat...entwick/
gbericht/gb98/aufeinen.htm).
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eristymisen mahdollisuus on minusta yleis-
sopimuksella perustetun keskitetyn jarjes-
telmin vilttimitén seuraus. Tissid jirjes-
telmissd on tdysin normaalia, ettd keksiji
voi (samoin kuin hakiessaan kansallista
patenttia yhdessi tai useammassa jisen-
valtiossa) rajata eurooppapatentilla hake-
mansa suojan yhteisén alueen pienempiin
tai suurempaan osaan. Toisaalta (euroop-
papatentin tai kansallisen patentin) paten-
tinhaltijan oikeus estdd patenttiloukkauk-
set valtioissa, joissa hinelld on yksinoikeus
saaftaa tuote ensimmiisen kerran vaih-
dantaan, koskee tietysti my&s niiden kil-
pailevien tuotteiden tuontia, jotka kolmas
osapuoli on valmistanut ja saattanut
markkinoille jossakin vapaan alueen val-
tiossa. 30

17. En myoskiddn hyviksy BASF:n ensim-
miistd kertaa suullisessa kisittelyssi esit-
timii perustelua, jonka mukaan edelld
mainitun 30 artiklan soveltaminen riidan-
alaiseen kiidntimisvaatimukseen perustuisi
vaihtoehtoisesti patenttioikeuksien mairit-
telyyn perustamissopimuksen kolmannen
osan I osastossa tarkoitetuiksi tavaroiksi
(”omaisuudeksi”). Mielestini ei ole mah-
dollista puhua immateriaalioikeuksien,
kuten teollisoikeuksien ja kaupallisten
oikeuksien, vapaasta litkkuvuudesta muu-
ten kuin kuvainnollisesti. Tamin vuoksi
mielestini ei ole mahdollista katsoa

30 — Kuten Espanjan hallitus on huomauttanut, ainoa ratkaisu,
jolla BASF:n tapahtuvaksi viittima markkinoiden jakau-
tuminen viltettiisiin, on kansallisten patenttien jirjestel-
min poistaminen ja niiden korvaaminen yhtenaiselld
yhteisopatenttien jirjesteimilld. Kyseessa on kuitenkin
pdinvastainen ratkaisu kuin kansallisten patenttien ja
yhteisopatentin rinnakkaisen olemassaolon ratkaisu, johon
yhteisopatenttisopimus  perustuu  (ks.  sopimuksen
S artikla).
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patenttioikeuksien kuuluvan ”tavaroiden”
kisitteeseen, joka on kehittynyt yhteis6jen
tuomioistuimen tulkitessa 30 artiklaa sel-
laiseksi, ettd jdsenvaltioiden vilistd kaup-
paa rajoittavien kansallisten toimenpitei-
den kielto koskee esineiti, joilla on rahal-
lista arvoa ja jotka voidaan fyysisesti stirtda
rajan yli myyntid tai muuta laillista liike-
toimintaa varten riippumatta timin toi-
minnan luonteesta. 31

18. Yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskay-
tinnon mukaan kansallinen toimenpide,
jonka tavaroiden vapaata liikkkuvuutta
rajoittavat vaikutukset ovat liian satunnai-
sia ja liian vilillisid, jotta se todella rajoit-
taisi  perusteettomasti  jdsenvaltioiden
vilistd kauppaa, ei ole 30 artiklan vastai-
nen. 32 Kuten oikeuskirjallisuudessa 33 on
todettu, timin periaatteen tavoitteena on

31 — Ks. asia 7/68, komissio v. Italia, tuomio 10.12.1968
(Kok. 1968, s. 617; Kok. Ep. I, s. 355); asia C-2/90,
komissio v. Belgia, tuomio 9.7.1992 (Kok. 1992, s. 1-4431,
26 kohta) ja edelld alaviitteessi 16 mainittu asia Evans
Medical ja Macfarlan Smith, tuemion 20 kohta.

Ks. mm. asia C-93/92, CMC Motorradcenter, tuomio
13.10.1993 (Kok. 1993, s. I-5009, 12 kohta}, joka koskee
jasenvaltion oikeuskdytinndssd muodostunutta siintoi,
jonka mukaan ennen sopimuksen syntymistd kummankin
osapuolen on ilmoitettava tiedossaan olevista seikoista,
jotka vaikuttavat toisen osapuolen piitokseen; ks, myds
asia C-266/96, Corsica Ferries France, tuomio 18.6.1998
(Kok. 1998, s. 1-3949, 31 kohta), joka koski jisenvaltion
lainsaddinnossd sdddettyd muihin jdsenvaltioihin sijoit-
tautuneiden, meriliikennett harjoittavien yritysten, joiden
alukset kiyvit ensin mainitun jasenvaltion satamissa, vel-
vollisuutta turvautua paikallisten kiinnittymispalveluyh-
teisdjen yksinoikeudella tarjoamiin palveluihin niiden
todellisia kustannuksia suurempia palkﬁioita vastaan.

33 — Ks. Oliver, P., Free movement of Goods in the European
Community (3. painos), London, 1996, s. 81 ja 82, ala-
viite 55.

32 —



BASF

Dassonville-tapauksen mukaan aina selvit-
tid, onko kyseessi olevan kansallisen toi-
menpiteen ja tuonnin kehittymisen vililla
syy-yhteys — kisiteltivini olevassa asiassa
ei ole. Kisiteltdvini olevassa asiassa teke-
mini johtopiitds on sama, vaikka edelld
mainitussa 30 artiklassa ei ole niin sanot-
tua de minimis -sdintdd, minkd vuoksi
timin maiiriyksen rikkomista on jisen-
valtioiden wvilisen kaupan vihiinenkin
rajoittaminen. 3* Timi kuitenkin silld
edellytykselld, ettd toimenpiteen ja tuontia
rajoittavan vaikutuksen vililli on syy-
yhteys, joka kuitenkin, kuten olen toden-
nut, selvisti puuttuu.

19. Kaiken edelld esitetyn perusteella on
syytd todeta, ettd kisiteltivind olevassa
asiassa kyseessd olevan toimenpiteen kal-
tainen toimenpide ei rajoita tuontia edes
vilillisesti tai mahdollisesti. Ainoa seikka,
johon BASF on kyennyt vetoamaan
kyseessd olevan lainsdddidnnén toteami-
seksi midarillistad rajoitusta vaikutukseltaan
vastaavaksi toimenpiteeksi, on seuraava:
pienet tai keskisuuret taloudelliset toimijat
tai ainakin toimijat, joilla ei ole riittdvid
varoja, mutta jotka haluaisivat saada kek-
sinnodilleen patenttisuojaa Saksassa, voisi-
vat jittiid patenttisuojan tissi valtiossa
hankkimatta vaaditun patenttiasiakirjojen
kiinnoksen suurten kustannusten vuoksi.
Joka tapauksessa mahdollisesti myonnetyn

34 — Yhteisojen tuomioistuin on vahvistanut periaatteen, jonka
mukaan perustamissopimuksen 30 artiklaa sovel['etaan
myos silloin, kun toimenpiteelli ei ole olennaista vaiku-
tusta tavaroiden liikkuvuuteen rajojen yli, ja vaikka
kyseessi oleva kansallinen toimenpide ei esti muita tapoja
tuoda tuotteita maahan, asiassa 177/82, Van de Haar ja
Kaveka de Meern, 5.4.1984 antamassaan tuomiossa
(Kok. 1984, 5. 1797).

patentin mitidttomyys alusta lihtien Sak-
sassa wvoisi puolestaan vihentdd muista
jisenvaltioista, joissa patenttisuoja on voi-
massa, perdisin olevan tuotteen tuontia
Saksaan. Tami siksi, ettd Saksan markki-
noille viedyt tavarat voisivat johtaa siihen,
ettd kolmannet, jotka kykenevit valmista-
maan kilpailevia tuotteita ja saattamaan
niitid niille markkinoille alhaisemmin hin-
noin, tuntisivat houkutusta patentinlouk-
kauksiin, ja siksi, ettd Saksassa markki-
noilla olevia patentoituja tuotteita voitai-
siin rinnakkaistuoda takaisin jisenvaltioi-
hin, joista vienti tapahtui, patentinhaltijan
tai lisenssinsaajan niissd jidsenvaltioissa
perimid hintoja alhaisemmin hinnoin. Kat-
son kuitenkin, ettd tillainen pelkkien
mahdollisuuksien ketju ei riitd sen naytti-
miseen, ettd tavaroiden vaihdantaa Saksan
ja muiden jdsenvaltioiden vililli olisi
rajoitettu. 35 Ei ole siten perusteltua viitata,
kuten BASF teki suullisessa kisittelyssa,
yhteiséjen tuomioistuimen asiassa komissio
vastaan Yhdistynyt kuningaskunta anta-
maan tuomioon, jossa yhteisdjen tuo-
mioistuin vahvisti, ettd kansallisesta toi-
menpiteesti, jolla kotimaiselle valmistajalle

myénnettiin - pakkolisenssi  kohtuullista
korvausta vastaan tilanteessa, jossa paten-
toidun tuotteen kysyntd kansallisilla

markkinoilla voitiin pddosin tyydyttdid
tuonnin avulla, ”seuraa vilttimairttd paten-
toidun tuotteen tuonnin vihentyminen
muista jisenvaltioista ja siten vaikutus

35 — Ks. julkisasiamies Darmonin ratkaisuehdotus asiassa
C-69/88, Krantz, tuomio 7.3.1990 (Kok. 1990, s. I-583,
1-588, 13 kohta). Julkisasiamies Darmon totesi seuraa-
vaa:”Asiassa Dassonville {ks. edelli alaviite 27 ja siihen
liittyvi tekstiosuus] muotoiltu erittdin laaja vaikutuksel-
taan vastaavan toimenpiteen miiritelmi on vuodesta 1974
muodostunut vakiintuneeksi viittaukseksi asiaa koskevaan
oikeuskiytinto6n. Taman mairitelmin suuri laajuus sel-
laisenaan ja yhteisdjen tuomioistuimen tuomioissaan
pitima huoli siitd, ettei madritelmid supisteta, on pdda-
siallinen syy siihen, etti taloudelliset toimijat yrittdvit
esittid miti erilaisimpien toimenpiteiden olevan vaiku-
tukseltaan vastaavia toimenpiteitd, kun vaikutus tuontiin,
olipa se kuinka vilillinen tai vihiinen hyvinsi, ei ole
tdysin poissuljettu.” (ks. 16 kohta).
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yhteisén sisdiseen kauppaan”. 36 Kisitelti-
vini olevan asian kantajan esittimi verta-
ilu patenttiasiakirjojen kdannoksen toimit-
tamisvaatimuksen ja sen vaatimuksen
vililla, ettd patenttia on kdytettdvd paten-
toidun tuotteen valmistamiseen jdsenval-
tiossa, vaikuttaa mielivaltaiselta, koska
jalkimmaiisessd tapauksessa, toisin kuin
ensimmdisessd tapauksessa, patentinhalti-
jan on siilyttdikseen yksinoikeutensa toi-
mittava tavalla, jolla on luonnostaan vai-
kutusta tavaroiden kauppavirtoihin valti-
oiden rajojen yli.

36 — Ks. asia C-30/90, komissio v. Yhdistynyt kuningaskunta,
tuomio 18.2.1992 (Kok. 1992, s. 1-829, 26 kohta).
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Koska tuontiin kohdistuvan havaittavan
vaikutuksen puuttuessa ei ole olemassa
vaikutukseltaan vastaavaa toimenpidettd,
on syytd vastata myontidvisti nyt kasitelta-
vddn ennakkoratkaisukysymykseen: on
katsottava, ettdi Bundespatentgerichtin
yhteiséjen tuomioistuimen arvioitavaksi
saattamalla kansallisella lainsiddiannolla ei
ole yhteyttd tavaroiden vapaaseen liikku-
vuuteen jasenvaltioiden rajojen yli.
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IV Ratkaisuehdotus

Edellid esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteistjen tuomioistuin vastaa Bundes-
patentgerichtin esittimiin kysymykseen seuraavasti:

EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan vastaista ei ole kansallinen lainsdadanto,
jossa sdddetddn, ettd Euroopan patenttiviraston myontimi kyseisti jasenvaltiota
koskeva patentti katsotaan alusta lihtien mitdttémiksi, jos patentinhaltija ei
toimita sdddetyssi maiiriajassa timin jisenvaltion patenttivirastolle patenttia-
siakirjoista kddnnostd timin jiasenvaltion virallisella kielelld, kun eurooppapa-
tenttia ei ole laadittu talld kielella.

I-6285



