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1)  HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, [ -] Minden
- vastaaja -

2) Harting Electric GmbH & Co. KG, [~ -] Espelkamp
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- vastaaja -

[~ -] turvaamistoimenpiteiden maaraamisté koskevassa menettelyssa [alkup. 2]

Landgericht Minchenin 1 — 21. siviiliasioita ké&sitteleva jaosto — [ —] on tehnyt
19.1.2021 seuraavan

valipaatoksen

Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetédn SEUT 267 artiklan, nojalla
seuraava  ennakkoratkaisukysymys  teollis- ja @tekijanoikeuksien
noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopanyparlamentin ja
neuvoston direktiivin 2004/48/EY (jaljempana direktiivi 2004/48/EY) 9
artiklan 1 kohdan tulkinnasta:

Onko direktiivin 2004/48/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaista, ‘etta ylimmat
toimivaltaiset osavaltion ylioikeudet (Oberlandesgericht), lahtokohtaisesti
epadvat patenttien loukkaamiseen perustuvat turvaamistoimenpiteet
turvaamistoimenpiteiden maaradmista koskevassa “menettelyssd, jos
rildanalainen patentti ei ole Iapaissyt ensimmaisessa asteessa kaytya vaite- tai
mitattomyysmenettelya?

Perustelut:

Hakija on  hakenut ‘ennakkoratkaisua  pyytdvalta  tuomioistuimelta
turvaamistoimenpidetta, jjolla vastaajia kiellettéisiin tarjoamasta tai laskemasta
liikkeeseen Cliittimiad, Jjoissa thyodynnetadn osaamista, joka perustuu hakijalle
myoOnnettyyn eurooppalaiseen patenttiin EP 2 823 536.

1. Asiaa koskeva lainsaadanto

a. Unionin oikeus
Direktiivin 2004/48/EY johdanto-osassa todetaan muun muassa seuraavaa:

(1) Sisamarkkinoiden toteuttaminen edellyttdd — — [ettd] luodaan innovaatio- ja
investointitoiminnalle suotuisa ympadristd. Tasséd yhteydessé teollis- ja
tekijanoikeuksien suoja on olennainen tekija, jolla edistetddn
sisamarkkinoiden toimivuutta. Teollis- ja tekijanoikeuksien suoja on tarkeé
paitsi innovoinnin ja luovan toiminnan edistdmisen myo6s tyollisyyden ja
kilpailukyvyn parantamisen kannalta. [alkup. 3]

(2) Teollis- ja tekijanoikeuksien suojan olisi mahdollistettava se, etta keksija tai
tekija saa oikeutettua hyotya keksinndstaan tai luomistyonsa tuloksesta. Sen
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olisi myds mahdollistettava teosten, ideoiden ja uuden tietdmyksen
levittdminen mahdollisimman laajalle. — —

Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamiseen téhtaavien
keinojen puuttuminen kuitenkin ehkéisee innovointia ja luovaa toimintaa ja
vahentdd investointeja. Sen vuoksi on térkedtd varmistaa, ettd teollis- ja
tekijanoikeuksia koskevaa aineellista oikeutta, joka nykyisin kuuluu suurelta
osin yhteison saanndston piiriin, sovelletaan tehokkaasti yhteisossé.
Keinoilla varmistaa teollis- ja tekijanoikeuksien noudattaminen on télt4 osin
keskeinen merkitys sisamarkkinoiden toimivuudelle.

On myo0s erityisen tarkedd saatda turvaamistoimenpiteista, joiden avulla
loukkaus saadaan valittomasti lakkaamaan ilmangetta joudutaan, odottamaan
padasiaa koskevaa ratkaisua, samalla kun vastaajan oikeuksia kunnioitetaan
ja huolehditaan siitd, ettd turvaamistoimenpiteet ovatdotkeasuhteisia kunkin
tapauksen ominaispiirteisiin  n&hden, sek& ‘antamalla vakuudet, jotka
tarvitaan kattamaan perusteettomastathakemuksesta,vastaajalle aiheutuneet
kulut ja vahingot. N&ma toimenpiteety ovat erityisen perusteltuja, jos
vilvastyminen saattaisi aiheuttaa, korjaamatontay,vahinkoa teollis- ja
tekijanoikeuden haltijalle.

Tapauksen mukaan “Ja. jos..se “elosuhteiden vuoksi on perusteltua,
toteutettavien toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen olisi
késitettava kieltotoimenpiteitd, / joilla pyritddn estamédén teollis- ja
tekijanoikeuksien tuudet loukkaukset. — —

Direktiivissa 2004/48/EY saadetaan seuraavaa:

1)

9 artikla
Turvaamis- ja sailyttdmistoimenpiteet

Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd toimivaltaiset oikeusviranomaiset
voivat hakijan pyynnosta:

a) madrata vaitetylle oikeudenloukkaajalle osoitetun valiaikaisen kiellon,
jonka tarkoituksena on estda teollis- tai tekijanoikeuden valittomaét
loukkaukset tai kieltdd valiaikaisesti tai, jos [alkup. 4] kansallinen
lainsddadantd sen mahdollistaa, tarvittaessa uhkasakon uhalla kyseisen
oikeuden vditettyjen loukkausten jatkaminen tai asettaa jatkamisen
ehdoksi  oikeudenhaltijalle  kuuluvan korvauksen takaamiseen
tarkoitettujen vakuuksien asettaminen; — —
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b. Kansallinen lainsaadanto

Saksan patenttilain (Patentgesetz, jaljempéna PatG) 58 8:ssd, siind muodossa kuin
se on voimassa, sadadetéan seuraavaa:

Patentin  myontaminen julkaistaan patenttilendessa.  Patenttijulkaisu
julkaistaan samaan aikaan. Patentin oikeusvaikutukset syntyvét, kun se
julkaistaan patenttilehdessé.

Patenttilain 139 §:ssd, siind muodossa kuin se on voimassa, saddetdan seuraavaa:

(1) Jos on olemassa vaara siita, ettd patentinloukkaus toistuu, se, jonkayoikeutta
on loukattu, voi nostaa kieltokanteen sitd vastaan, joka kayttaa patentoitua
keksintda 9-13 8:n vastaisesti. Oikeudenhaltijalla on tama oikets myos
silloin, kun on olemassa vaara siitd, ettd sen oikeutta loukataamensimmaisen
kerran.

Saksan siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung; ZPQ),935"8:ssd, Stina muodossa
kuin se on voimassa, saadetdan seuraavaa:

Riidan kohdetta koskevat turvaamistoimenpiteet hyvaksytédan, jos on
vaarana, etta olemassa olevan tilanteen muutes,estaa osapuolta toteuttamasta
oikeuttaan tai saattaisi vaikeuttaa sitéd olennaisesti

Siviiliprosessilain 940 8:ssd, siind ‘'muodossa kuin se oli voimassa, sdddetdan
seuraavaa:

Turvaamistoimenpiteitd voidaan | maarata my0s véliaikaisen tilanteen
séantelemiseksi riidanalaisen_oikeussuhteen osalta siltd osin kuin tama
séénteleminen, osoittattuuiy, erityisesti  pitkaaikaisissa  oikeussuhteissa
valttamattomaksiyolennaisten haittojen tai uhkaavan vékivallan estamiseksi
taikka muista syisté.

20 P&&asian oitkeudenkaynnin tausta

a. “Hakija vaati, 14.12.2020, ettd vastaajia kiellettdisiin turvaamistoimenpiteelld
loukkaamasta sen eurooppapatenttia EP 2 823 536 (jaljempéna riidanalainen
patentti). [alkup. 5]

Riidanalaisen patentin taustalla oleva patentti-ilmoitus on paivatty 5.3.2013.
Vastaajien asianajajat esittivat 8.5.2020 paivéatylla kirjelméall4 vastaajan nro
2 nimissa patentin - myontamista koskevassa menettelyssa vaitteita
patentoitavuutta vastaan. Riidanalainen patentti myonnettiin  lopuksi
26.11.2020, ja patentin myontamisen tiedoksiantopdivéksi vahvistettiin
23.12.2020. Vastaaja nro 2 esitti 15.1.2021 Euroopan patenttivirastolle
vditteen riidanalaisen patentin myontamista vastaan. Ennakkoratkaisua
pyytavd tuomioistuin katsoo, ettd voimassa olevaa patenttia loukataan
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vastaajien tarjoamilla tuotteita hakijan esittdmalla tavalla. Ennakkoratkaisua
pyytavan tuomioistuimen mielestd patentin voimassaolo ei ole Euroopan
patenttiviraston suorittaman tutkinnan eik& myodsk&an vastaajien 15.1.2021
paivattyyn véitteeseen liittyvén esityksen perusteella vaarassa.

b.  Ennakkoratkaisua pyytava jaosto katsoo, etta vaaditun
turvaamistoimenpiteen myoéntamisen estdd vain ylimmassa oikeusasteessa
ratkaisun antavan Oberlandesgericht Miinchenin! oikeuskaytanto.

Oberlandesgericht Minchenin oikeuskaytannon mukaan
turvaamistoimenpiteen méaaraamiseksi patentin loukkauksen yhteydessa ei
riitd, ettd patenttiviranomaiset - tassd tapauksessa) Euroopan

patenttivirasto — ovat myonténeet patentin, johon on‘wedottu; kattavan
tutkinnan perusteella ja ettd oikeuden voimassaoloa koskeva: Kysymys
tutkitaan my6s tuomioistuimessa turvaamistoimenpiteita , koskevasta
hakemuksesta tehtdvan paatoksen yhteydessd. OberlandesgerichtsMunchen
edellyttdd pikemminkin, ettd patenttiviraston “patentiny, myontamista
koskevassa menettelyssd suorittaman patentoitavuudeniteknisen arvioinnin
liséksi on oltava olemassa myds Euroopan patenttivirastossa (EPV) tai
Bundespatentgerichtissa kaydyssad vaite-/mitattomyysmenettelyssa tehty
vahvistava paatds. Jotta voidaan katsoa, etta patenttiin liittyvan oikeuden
olemassaolo on varmistettu, ei Siis Fiitd, etté, patentoitavuus on tutkittu
patentin myontdmisen yhteydessa; " patentinpmyontaneen viranomaisen tai
Bundespatentgerichtingpitaisi “pikemminkin tutkia tutkitun ja myodnnetyn
patentin patentoitavuus uudelleen ennen kuin méaarataén
turvaamistoimenpide sen‘loukkaamisen perusteella. [alkup. 6]

Nyt asian ¢kannalta merkityksellisen® OLG Minchenin 12.12.2019 antaman
tuomion (Az. 6:44,4009/19; julkaistu GRUR 2020, 385) sanamuoto on seuraava:

”Yleisen kasityksen'.mukaan turvaamistoimenpide voidaan madrata
patenttirtidoissa vain Silloin, jos sekd patentin loukkausta koskevaan
kysymykseen ettd /myos patenttiin liittyv&n oikeuden suojan olemassaoloa
koskevaan kysymykseen on kaiken kaikkiaan vastattava niin yksiselitteisesti
hakijan“hyvéksi, ettd ei ole kohtuudella odotettavissa, ettd olisi tehty
virheellinenypaatos, jota muutettaisiin padasian oikeudenkéynnissa.”

OLG, Disseldorfin (vrt. viittaukset tuomiossa 14.12.2017 — 2 U 18/17, juris
Tz. 18 sek& Kihnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. painos, G luku, 42
kohta) ja OLG Karlsruhen (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-
RR 2015, 509) oikeusk&ytannén mukaan riidanalaiseen patenttiin liittyvan
oikeuden olemassaoloa voidaan pitda riittdvan varmana yleensd vain
silloin, jos riidanalainen patentti on jo lapaissyt ensimmaisessa asteessa

! Saksan lainsd&ddadnndn mukaan turvaamistoimen méadradmistd koskeva menettely paéattyy
toisessa asteessa Oberlandesgerichtissd; Bundesgerichtshof ei kasittele turvaamistoimenpiteiden
maaraédmista.
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vaite- tai mitattomyysmenettelyn, eli on jo oltava olemassa
suojeltavuuden  vahvistava paatés, Joka on tehty vdite-
Ivalitusmenettelyssa ~ Euroopan  patenttivirastossa  (EPV) tai
Bundespatentgerichtissa mitattomyysmenettelyssa — -

Sovellettavassa Saksan lainsaddannossa ei saddetd lainkaan vaatimuksesta, jonka
mukaan ensimmaisesséd asteessa tehty p&&atés olisi oikeuden olemassaoloa
koskevassa menettelyssd edellytyksend turvaamistoimenpiteelle, jolla patentin
loukkaaminen kiellettdisiin. Td&ma ei sopisi yhteen senkdan kanssa, ettd patentin
lakisdateiset  vaikutukset (eli  my6s mahdollisuus vedota patenttiin
tuomioistuimessa) tulevat voimaan, kun patentin myontaminenyulkaistaan
(PatG:n 58 §:n 1 momentti, EPU:n 97 §:n 3 momentti) — eiké vasta myohempana
ajankohtana (ensimmaisessa asteessa vaite- tai mitattomyysmenettelyssd tehty
paatos). Esitetty Saksan lainsd&ddantd sopii siten ennakkoratkaisua “pyytavan
tuomioistuimen mielestd taydellisesti yhteen direktitvin ~2004/48/EY * kanssa.
Kansallisen lainsdddanndn yhteensopivuutta unignin ‘oikeuden kanssa koskeva
vaatimus ei tosin koske ainoastaan kansallisen, lamsaadannon sadnnoksid, vaan
silla velvoitetaan my6s kansalliset tuomioistuimet soveltamaan oikeuskaytantoa
tai tulkitsemaan kansallisen oikeuden “saannoksid “direktiivin tavoitteiden
mukaisella tavalla; muussa tapauksessa on muutettava oikeuskaytantoa (ks. [- -]
[tuomio 17.4.2018, Egenberger, C-414/163EU:C:2018:257)). [alkup. 7]

Oikeuskaytanngsséd  oikeuden 3, olemassagloay,, Koskevassa — menettelyssa
ensimmaisessé asteessa tehtyé paatosta koskeva vaatimus on johdettu ZPO:n 940
8:n tulkinnasta; turvaamistoimenpiteen, maaradmisen pakottavuus (direktiivin
2004/48/EY johdanto-osan 22"perustelukappaleessa tarkoitettu erityinen tarkeys)
tayttyy vain silloin, jos rildanalaiseen patenttiin liittyvén oikeuden olemassaolo on
vahvistettu @nsimmaisessd asteessa vaite- tai mitattomyysmenettelyssa. Tallainen
tulkinta e ennakkeratkaisuadpyytavan tuomioistuimen mielestd kuitenkaan sovi
yhteen direktiivin 2004/48/EY kanssa, mink& vuoksi se on unionin oikeuden
vastainen:

Taytantoonpanodirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaan on varmistettava, etta
eikeudenloukkaajalle voidaan maaréta véliaikainen kielto loukkausten jatkumisen
estamiseksi. Tama ei ole kuitenkaan t&ssé ennakkoratkaisupyynnossa tutkittavaksi
esitetyn oikeuskaytdannon mukaan mahdollista, silla — kuten t&ssé tapauksessa —
vastikddn myoOnnetty patentti ei ole vield lainkaan voinut olla oikeuden
olemassaaloa koskevan menettelyn kohteena (vaite- tai mitattomyysmenettely
on mahdollinen vasta patentin myontdmisen jalkeen). Monet sellaisetkaan patentit,
jotka on myonnetty jo kauan aikaisemmin, eivat useinkaan ole vield olleet
tallaisen oikeuden olemassaoloa koskevan menettelyn kohteena, kun
turvaamistoimenpidettd haetaan; patentin haltija ei voi luonnollisesti vaikuttaa
juuri millaan tavoin siihen, riitautetaanko hdnen patenttinsa sen myontamisen
jalkeen vaitteella tai mitattomyyskanteella. Turvaamistoimenpide voidaan silloin
madrata akuutista loukkaamistilanteesta huolimatta lahtokohtaisesti vasta silloin,
jos (kolmannen osapuolen aloitteesta aloitettu) oikeuden olemassaoloa koskeva
menettely on pdadttynyt ensimmaéisesséd asteessa, mika saattaa kestdd useita
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kuukausia tai jopa vuosia. Patentin loukkaamisen jatkamista on tutkittavaksi
esitetyn oikeuskaytdnnon mukaan siedettidva tédna aikana, vaikka patentti — toisin
kuin muut teollis- ja tekijanoikeudet — otetaan lain nojalla kattavan teknisen
arvioinnin kohteeksi ennen kuin se myo6nnetddn ja siihen voidaan vedota
oikeudessa.?

Siltd osin kuin tutkittavaksi esitetyssa oikeuskéytdnnossd tehddan poikkeuksia
periaatteesta, joka koskee ensimmdisessda asteessa padtbkseen vietya
kontradiktorista menettelyd, tdmé ei ennakkoratkaisua pyytavan tuomioistuimen
mielestd muuta milladn tavoin sitd, ettd tutkittavaksi esitetty oikeuskaytanto ja
erityisesti [alkup. 8] edellda mainittu tulkintaperiaate ovat unionin, oikeuden
vastaisia; unionin oikeuden vastaisesta tulkintaperiaatteesta gi naet tule unionin
oikeuden mukainen vain silla perusteella, ettd mydnnetddn muutamia peikkeuksia
ja siten palautetaan unionin oikeuden mukainen oikeuskaytanto vain,osittain.

Oikeuskaytanngsséd (OLG Miinchen GRUR 2020, 385) on tosin todettu, etta
turvaamistoimenpiteen toteuttaminen ilman  ensimmaisessa asteessa tehtya
padtosta tulee kyseeseen oikeuden olemassaoloa koskevassa menettelyssa, jos

[’]- vastaaja on esittdnyt omia véitteitddn jo,patentin myontamistd koskeneen
menettelyn osapuolena, eli tamé&, menettely tavallaan jo kaytiin lahes
kaksipuolisena menettelynd, jossa esitetyty vditteet tutkittiin  myos
asiakysymyksen osalta,

- oikeutta saada valiaikaista suojaa pidetaén yleisesti suojelun arvoisena,

- vditteet, joita onfesitetty valiaikaista suojaa koskevan oikeuden olemassaoloa
vastaan, ovat “jogalustavan / arvioinnin  perusteella osoittautuneet
paikkansapitaméattomiksi tai

- hakijalta ei “woida  poikkeuksellisten  olosuhteiden,  esimerkiksi
markkinatilanteen, \vuoksi edellyttdd vaite- tai mitattdmyysmenettelyn
lopputuloksen odottamista.”

Naiden poikkeusten edellytykset eivdt kuitenkaan téssa tapauksessa kaiken
kaikkiaan taytyskoska OLG Minchen soveltaa niitd niin suppeasti, ettd ne jaavat
tosiasiallisesti — Kuten myos tassa tapauksessa — vain teoreettisiksi. Vastaaja nro 2
on kylla esittanyt omat vaditteensd osapuolena riidanalaisen patentin
myontdmismenettelyssa; OLG Mauinchenin oikeuskéytannon (ks. téstd paatos
26.11.2020, Az. 6 W 1146/20; tah&n mennessa julkaisematon) mukaan
edellytetdan kuitenkin, ettd patentin myodntamista koskevassa menettelyssé esitetyt
vditteet ja mydhemmassa turvaamistoimenpidettd koskevassa menettelyssa esitetyt
vditteet ovat samoja. Mikali vastaaja — kuten tdssé tapauksessa — esittda

2 Tassa yhteydessd on viitattava siihen, ettd myds ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin tutkii
oikeuden olemassaolon alustavasti tehdessédn paatdksen turvaamistoimenpidettd koskevasta
hakemuksesta; jos vastaajat esittdvat merkittvid perusteluja oikeuden olemassaoloa koskeville
epailyksille, turvaamistoimenpidettd ei maarata.
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turvaamistoimenpidettd koskevassa menettelyssa muitakin  kuin  patentin
myontamistd  koskevassa menettelyssa  esittdmidan  vditteitd, oikeuden
olemassaoloa ei katsota varmistetuksi. Muitakaan edell& mainittuja poikkeuksia ei
voida soveltaa tassé tapauksessa.

Ennakkoratkaisua pyytdvd tuomioistuin katsoo siksi joutuvansa direktiivin
2004/48/EY 9 artiklan 1 kohdan s&annoksestd omaksumansa tulkinnan vastaisesti
epadmaan turvaamistoimenpiteet nyt kasiteltdvassa asiassa, koska riidanalaista
patenttia ei ole vield Kkasitelty kontradiktorisessa oikeuden olemassaoloa
koskevassa menettelyssd eivatkd t&std l&dhtOkohtaisesta _vaatimuksesta
oikeuskéytdnnossa vahvistettujen poikkeusten edellytykset myoskéén tayty.
[alkup. 9]

Ennakkoratkaisua pyytdvd tuomioistuin  pyytdd _unionin ) tuomioistuinta
tulkitsemaan direktiivin 2004/48/EY 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, erityisesti
kappaletta, joka koskee mahdollisuutta hakijan pyynnosta

”madrata — — [valiaikainen kielto], jonka'tarkortuksenayon estaa teollis- tai
tekijanoikeuden valittomat loukkauksettai kieltéda valiaikaisesti — — oikeuden
vaitettyjen loukkausten jatkaminen”.

Tama johtuu siitd, ettd ennakkoratkaisuahpyytavé, tuomioistuin katsoo tdmén
sdannoksen sanamuodon perusteella, “etta -Kansallisessa lainsaadannossa ei
varmisteta turvaamistoimenpiteiden, mahdollisuutta, jos tama evataan silla
perusteella, ettd ensimmalsessd asteessa ‘@i ole vield kéayty vastalause- tai
mitattdmyysmenettelya.

Kysymys:

Onko direktiivin 2004/48/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaista, ettd ylimmat
toimivaltaiset osavaltion® ylioikeudet (Oberlandesgericht) lahtokohtaisesti
epadvat , patenttien “loukkaamiseen perustuvat turvaamistoimenpiteet
turyaamistoimenpiteiden maaraamistd koskevassa menettelyssd, jos
rildanalainen patentti‘el ole lapaissyt ensimmaisessa asteessa kaytya vaite- tai
mitattomyysmenettelya?



