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1. Niissd yhdistetyissi asioissa esitetyissi
kolmessa kysymyksessd otetaan esille kaksi
tirkedtd, joskin erillisti, kysymysti, jotka
koskevat  farmaseuttisten  valmisteiden
vapaata litkkkuvuutta Espanjan ja Portugalin

set kaksi kysymysti koskevat joidenkin
Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasa-
vallan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan sel-

voimassaolon piittymistid, joiden mukaan

1 — Kisitteitd farmascuttinen valmiste ja lidke kiytetdin vaihte-
levasti liittymisasiakirjassa (ks. afaviite.'i ja sitd seuraava
teksti jiliempidni), yhteisén lainsiidinnossi ja yhieisGjen
tuomioistuimen tuomioissa. Timin asian kisittelyssi en nie
syyti tehdi niiden vilille eroa ja kiytin niitd kumpaakin; ks.
vieli jiljempind alaviitteessd 61 esittimini huomiot.
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farmaseuttisten valmisteiden rinnakkaistuon-
tia ndistd valtioista muihin yhteison valtioi-
hin voidaan rajoittaa. Seuraava kysymys on
merkitykseltiin suurempi. Se koskee siti,
miti oikeussiintojd rinnakkaistuontiin sovel-
letaan kyseisten siirtymakausien pidityttyd.
Yhteis6jen tuomioistuinta pyydetiin luopu-
maan asiassa Merck vastaan Stephar ja Exler
(jaljempina asia Merck) vuonna 1981 anta-
maansa tuomioon ? perustuvasta oikeuskiy-
tinnosti tai muuttamaan sitd; timin oikeus-
kiytinnén mukaan perustamissopimuksen
midrayksilli, jotka koskevat tavaroiden
vapaata litkkuvuutta, estetian lidkkeen
patentinhaltijaa, joka on omasta tahdostaan
pitanyt valmistetta kaupan sellaisessa jasen-
valtiossa, jossa sille e: voida myéntii patent-
tia, vetoamasta muissa jisenvaltioissa voi-
massa oleviin patenttioikeuksiinsa estaikseen
tamin lddkkeen rinnakkaistuonnin jisenval-
tiosta, jossa patenttia ei myonneta.

II — Sovellettavat oikeussdinnot

2. Espanjan kuningaskunnan (jiljempini
Espanja) ja Portugalin tasavallan (jiljempini
Portugali) liittymisesti Euroopan yhteisoihin
tehdyn asiakirjan (jiljempini littymisasia-
kirja) 3 42 artiklan (Espanja) ja 202 artiklan
(Portugali) mukaan miirilliset tuonti- ja
v1ent1raJ01tukset sekd kaikki vaikutukseltaan
vastaavat toimenpiteet poistetaan Euroopan
yhteisén ja Espanjan ja Portugalin vililtd

2 — Asia 187/80, Merck v. Stephar ja Exler, tuomio 14.7.1981
(Kok. 1981, s. 2063).

3 — EYVL 1985 L 302, s. 23.
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1.1.1986. * Kuitenkin 47 artiklalla Espanjan ja
209 artiklalla Portugalin osalta lykittiin EY:n
perustamissopimuksen 30 artiklan voimaan-
tuloa sellaisten patentoitujen tuotteiden
osalta, jollaisista niissi asioissa on kyse, seu-
raavalla tavalla:

”1. Poiketen siiti, miti 42 [202] artiklassa
mairitiin, kun kyse on kemiallisesta, farma-
seuttisesta tai kasvinsuojeluvalmisteesta, jolle
on haettu patentti jisenvaltiossa silloin, kun
kyseiselle valmisteelle et Espanjassa [Portu-
gahssa] voinut saada patenttia, kyseisen
patentin haltija tai patenttiin littyvin oikeu-
den haltija voi vedota kyseiselld patentilla
saamiinsa oikeuksiin estiikseen valmisteen
tuonnin nykyiseen jisenvaltioon tai nykyl—
siin jasenvaltioihin taikka sen kaupan pitimi-
sen ndissi jisenvaltioissa, joissa valmiste on
suojattu patentilla, vaikka hin itse olisi saat-
tanut sen markkinoille Espanjassa [Portuga-
lissa] ensimmaiisen kerran tai se olisi saatettu
markkinoille hinen luvallaan.

2. Tihin oikeuteen voidaan vedota 1 koh-
dassa tarkoitettujen valmisteiden osalta kol-
mannen vuoden loppuun asti sen jéilkeen
kun Espanja [Portugalx] on tehnyt niistd val-
misteista patentoitavia.”

4 — Nimi mzarayksct ovat siirtymitoimenpiteiti koskevassa Liit-
ty kirjan 4 osassa ol jaksossa "Mairil-
listen rajoitusten )a vaikutukseltaan vastaavien toimenpitei-
den poistaminen”, joka on Il osaston II jakso Espanjan
osalta ja Il osaston II jakso Portugalin osalta. Ehdotukseni
tiivistimiseksi olen merkinnyt sulkuthin Portugalia koskevat
viittaukset silloin, kun sopimuskohdat ovat identtiset.
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3. Asiassa Merck yhteisdjen tuomioistuin
totesi, ettd "ETY:n perustamissopimuksen
tavaroiden vapaata litkkuvuutta koskevia
sdintjd, 36 artiklan miiardykset mukaan
lukien, on tulkittava siten, etti niissi e sallita
lidkeainetta koskevan patentin haltijan, joka
myy kyseistdi liikeainetta ensimmaiisessi
jasenvaltiossa, jossa on olemassa patentti-
suoja, ja sen jilkeen pitad sitd itse kaupan toi-
sessa jasenvaltiossa, jossa titi suojaa ei ole,
kdyttdvin hinelle ensin mainitun jiasenvaltion
lainsdadinndssa annettua oikeutta kieltid
mainitun, toisesta jasenvaltiosta tuodun tuot-
teen kaupanpitiminen ensiksi mainitussa
jasenvaltiossa” 5.

4. Liittymisasiakirjan 379 artiklan mukaan
komissio voi antaa uudelle tai vanhalle jisen-
valtiolle luvan toteuttaa “suojatoimenpi-
teitd”, jos on ilmennyt vakavia ja pysyvii
taloudellisia ongelmia. Ranska, Belgia, Iti-
valta, Tanska, Irlanti, Yhdistynyt kuningas-
kunta ja Saksa vetosivat tihin miiriykseen
siltd osin kuin kysymys oli niiden valtioiden
alucella patenteilla suojattujen mutta Espan-
jassa suojaa vailla olevien farmaseuttisten
tuotteiden tuonnista 7.10.1995 alkaen. 6
Komissio  hylkdsi nimi  hakemukset
20.12.1995 tekemillddn paitoksilla. 7 8

5 — Edelli alaviitteessi 2 mainittu asia Merck, tuomion 14 kohta
ja tuomiolauselma.
ad

6 — Kyseciset hakemukset esitti jasen kisityksen
mukaan timi on liittymisasiakirjan 47 artiklassa tarkoitetun
siirtymikauden piittymispiivi.

7 — Vastauksena yhteiséjen tuomioistuimen kirjalliseen pyyn-
t66n komissio toimitti tuomioistuimelle 12.2.1996 piivityssi
kirjeessdin jiljennékset tehdyisid pastoksisti, jotka on jul-
kaistu myshemmin Ewroopan yhteiséjen virallisessa lehdessa;
ks. EYVL 1996 L 122, 5. 20—26. Useat liiketehtaat ovat sit-
temmin nostaneet kanteen niisti piitdksisti ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa; ks. asia T-60/96, Merck
ym. v. komissio.

8 — Komissio on siti miclti, ettd kyseisilli mailla ei ole vakavia
tai todennikéisesti pysyvii ongelmia ja eui Espanjasta
tapahtuvan tuonnin kasvu ei pitkilli aikavililli ole niin mer-
kittdvid, etti se voisi atheuttaa tillaisia vakavia taloudellisia
ongelmia.

5. Lirttymisasiakirjassa on molempien jisen-
valtioiden osalta samanlaiset maardykset,
jotka koskevat sitd siirtymiaikaa, jolloin
niissd valtioissa ei vieli ole tehokasta patent-
tilainsdddintéd.  PSytikirja n:o8 koskee
espanjalaisia patentteja ja poytikirja n:o 19
portugalilaisia patentteja.

6. Seki poytikirjan n:o 8 etti n:o 19 saman-
sisiltdisessi 1 artiklassa midratdin, ettd
Espanja ja Portugali kumpikin

”— — sltoutuu — — saattamaan patentti-
lainsdddinténsd  sopusointuun tavaroiden
vapaan litkkuvuuden periaatteiden ja yhtei-
sOssd saavutetun teollisen omaisuuden suojan
tason kanssa — —

Titd varten komission osastot ja Espanjan
[Portugalin] viranomaiset ryhtyvit tiiviiseen
yhteistyohén, jonka piiriin kuuluvat myés
ongelmat, jotka liittyvit Espanjan [Portuga-
lin] nykyisen lainsiidinnén muuttamiseen
uudeksi lainsiidinnéksi.”
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Kummassakin ndistd pdytikirjoista mairi-
tiin lisiksi tiettyjen, tissi asiassa vahamerki-
tyksellisten Espanjan ja Portugalin sisdisten
siinndsten erityispiirteiden muuttamisesta.

7. Poytikirjan n:o 8 3 artiklassa maaritdin
seuraavaa:

”Espanjan kunmgaskunta liittyy Euroopan
patenteista 5 pdivini lokakuuta 1973 tehtyyn
Miinchenin yleissopimukseen vaadituissa
aikarajoissa, jotta se voisi vedota kyseisen
yleissopimuksen 167 artiklan mairdyksiin
yksinomaan kemiantuotteiden ja farmaseut-
tisten tuotteiden osalta.

Tissd yhteydessi ja ottaen huomioon Espan-
jan kuningaskunnan 1 kohdassa miirityn
sitoumuksen tiyttimisen yhteisén jasenval-
tiot sitoutuvat Miinchenin yleissopimuksen
sopimusvaltioina tekemiin kaikkensa huo-
lehtiakseen siiti, ettd mainitussa 167 artik-
lassa midirityn varauksen voimassaoloa
pldennetaan 7 paivisti lokakuuta 1987 eteen-
pdin Miinchenin ylelssopxmuksessa mairi-
tyksi enimmdisajakst, jos Espan]an kuningas-
kunta esittdi pyynnon kyseisen
yleissopimuksen mukaisesti — — edellyt-
tien, ettd se joka tapauksessa liittyy kysei-
seen yleissopimukseen viimeistdin 7 pdivini
lokakuuta 1992.”
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Eurooppapatenttien myontimisesta tehdyn
yleissopimuksen (jaljempana EPS) 167 artik-
lan 2 kappaleen aalakohdan mukaan jokai-
nen sopimusvaltio voi pidittdi itselleen
oikeuden edellyttii, etti lidkeaineita koske-
vat eurooppapatentit ovat ilman otkeusvai-
kutusta tai kumottavissa. Lisaksi 167 artiklan
3 kappaleessa maaratian seuraavaa:

”Sopimusvaltion tekemi varauma on voi-
massa enintddn kymmenen vuotta timin
yleissopimuksen voimaantulosta. Kuitenkin
hallintoneuvosto voi paittdi sellaisen valtion
osalta, joka on tehnyt 2kappaleen atai
b kohdassa tarkoitetun varauman, pidentii
titd aikaa enintiin viidelld vuodella tehdyn
varauman osalta joko kokonaan tai osittain
»

8. Poytakirjan n:o 19 3 artiklassa miiritdin
seuraavaa:

"Portugalin tasavalta liittyy Euroopan paten-
teista 5 piivini lokakuuta 1973 tehtyyn
Miinchenin yleissopimukseen 1 pdivina tam-
mikuuta 1992 ja yhteisdpatenteista 15 pii-
vini joulukuuta 1975 tehtyyn Luxemburgin
yleissopimukseen.”

9. Poytakirjoissa edellytetddin myds, ettd
kaksi uutta jisenvaltiota sisallyttivit kansal-
lisiin lainsdidint6ihinsi todistustaakan siirta-
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misti koskevan siinnoksen, joka vastaa
yhteisépatenteista 15.12.1975 tehdyn Luxem-
burgin yleissopimuksen 75 artiklaa. Titd
miirdystd sovelletaan Espanjan osalta vii-
meistddn 7.10.1992 ja Portugalin osalta vii-
meistddn 1.1.1992 jitettyihin patenttihake-
muksiin. ¥

10. Farmaseuttisten valmisteiden patentoita-
vuudesta Espanjassa siddetiin 20.3.1986
annetun ja 26.6.1986 voimaantulleen lain
4 pykilissi. Sen voimaantuloa tillaisten tuot-
teiden osalta lykittiin siirtymisiannékselld
7.10.1992 asti liittymisasiakirjan mukaisesti.
Portugalissa EPS saatettiin voimaan lailla
(decreto-lei) nro 42/921.1.1992 alkaen. Lain
1 pykildn 2 momentissa todetaan, ettd mitdin
teollisoikeuksista annetun Portugalin lain
sdinnoksia, jotka ovat yhteensopimattomia
EPS:n kanssa, ei sovelleta. Siten on tullut
mahdolliseksi saada patentteja farmaseutti-
sille valmisteille Portugalissa nimeimalld
Portugali  eurooppapatenttia  koskevissa
hakemuksissa, jotka on jitetty kyseiseni pii-
vina tai sen jilkeen.

III — Tosiseikat ja menettely

11. Patents Court of the Chancery Division
of the High Court of Justice in England and

9 — Péytikirjan nio 8 2 artikla Espanjan osalta ja péytikirjan nio
19 2 artikla Portugalin osalta.

Walesin (jiljempind kansallinen tuomiois-
tuin) tuomari Jacobin kisiteltivini on kaksi
asiaa, joissa on kyse kolmesta kanneperus-
teesta. Ensimmaiisessi kanteessa 1° kantajat
Merck & Co. Inc. ym. 1! (jiljempiana Merck)
viittdvit, ettd vastaajat Primecrown Ltd ym.
(iljempana Primecrown) ovat loukanneet
niiden patenttia verenpaineldikkeeseen (tun-
netaan tavaramerkilli Innovace Yhdisty-
neessi kuningaskunnassa ja tavaramerkilld
Renitec muualla) ja niiden patenttia eturau-
haslaakkeeseen, joka tunnetaan tavaramer-
killi Proscar. Toisessa kanteessa!? Merck
vaittaa, etti Primecrown on loukannut sen
patenttia viherkathilaikkeeseen, joka tunne-
taan tavaramerkilli Timoptol. Kanteet kos-
kevat niiden tuotteiden rinnakkaistuontia
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja myyntii
sielli. Renitecid ja Proscaria tuotiin Espan-
jasta ja Timoptolia Portugalista.

12. Merck jatti 20.2.1985 hakemuksen saa-
dakseen  Proscarille  patentin  Isossa-
Britanniassa (EP0155096). Tamin patentin
voimassaoloaika pidittyy 20.2.2005, mutta
ldikkeiden lisisuojatodistuksen aitkaansaami-
sesta 18 pdivind kesikuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1768/92 13
(jiljempand LST-asetus) perusteella kyseinen
patenttisuoja kestaa 26.5.2007 asti. Proscaria
koskeva patenttihakemus jitettiin Espanjassa
heindkuussa 1991. Markkinoille saattamista
koskeva lupa annettiin syyskuussa 1993,

10 — CH 1995 M nro 1712.

11 — Kolme kantajaa ovat seuraavat: Merck & Co. Inc., New Jer-
seyn osavaltion lainsiddinnén mukaisesti perustettu yhtis;
Merck Sharp & Dohme Ltd, Englannin lainsiidinnén
mukaisesti perustettu yhtié; ja Merck Sharp 8 Dohme
International Services BV, Alankomaiden lainsiidinnén
mukaisesti perustettu yhtié (jiljempini toisi yhteiselld
nimityksella kantajat tai liikcyfndét).

12 — CH 1995 M nro 3239.

13 — EYVL 1992 L 182, s. 1.
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mink3 jilkeen tuote saatettiin markkinoille
Espanjassa. Merck jatti hakemuksen patentin
saamiseksi Renitecille Isossa-Britanniassa
10.12.1979 (0012401). Patentin voimassaolo
paittyy 10.12.1999. Se jatti patenttihakemuk-
sen Timoptolille (1524405) 23.9.1976; timan
patentin voimassaoloatka piittyy 23.9.1996.

13. Toisessa asiassa Beecham Group plc (jil-
jempiana Beecham) on nostanut kanteen
Europharm of Worthing Ltd:td (jiljempini
Europharm) vastaan silli perusteella, ettd
tama on loukannut patenttia, joka koskee
antibioottia, jota myydidin tavaramerkilld
Augmentin Yhdistyneessd kuningaskunnassa
ja tavaramerkilla Augmentine Espanjassa.
Niistd patenteista toisen voimassaoloaika
paittyi 10.4.1995. Toisen High Court totesi
heinakuussa 1995 olevan patemitdén. Vali-
tusta paitoksestd kisitellidan vuoden 1996
lopussa, ja sithen asti paitdksen tiytinto6n-
panoa on lykitty. Kolmannen patentin, joka
on eurooppapatentti, voimassaoloatka pait-
tyy vasta vuonna 2003, vaikka kansallisessa
tuomioistuimessa vireilli olevissa asioissa on
ilmeisesti kyse ainoastaan Isossa-Britanniassa
myonnetyistd patenteista. Kansallisen tuo-
mioistuimen mukaan Europharm aikoo
tuoda tuotetta Espanjasta. 14

14. Kansallinen tuomioistuin selittii, ettd
vireilld olevissa asioissa esilld olevat ongelmat
johtuvat ensinnikin siiti, ettd patentinhaltijat
eivit ole saaneet kyseisille valmisteille
patenttisuojaa Espanjassa tai Portugalissa

14 — Vaikuttaa silui, ettd kansallisten oikeudenkiyntien tullessa
vireille Europharm oli tuonut yhden erin espanjalaista val-
mistetta hakeakseen toimivaltaisilta kansallisilta viranomai-
silta tarpeellista farmaseuttisen valmisteen tuontilupaa.
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eivatki olisi koskaan voineetkaan siti saada.
Lisiksi kansallinen tuomioistuin toteaa, etti
kyseisissi valtioissa hinnat ovat huomatta-
vasti alhaisemmat kuin muualla Euroopan
unionissa, joten lidkkeet, joita patentinhalti-
jat myyvit tukkumyyjille, viediin vilitts-
misti muihin )asenvaltloth sen sijaan, etti
espanjalaiset tai portugalilaiset potilaat kiyt-
tdisivat niita.

15. Kansallisen tuomioistuimen mukaan
kisiteltavind  olevissa asioissa on kaksi
yhteison oikeuden tulkintaa koskevien kysy-
mysten ryhmii: 1) kahdessa ensimmaiisessi
kysymyksessi on kyse liittymisasiakirjan
siirtymaaikaa koskevien mairiysten todelli-
sesta merkityksestd; 2) lisiksi on kyse siit3,
voiko asiassa Merck annettuun tuomioon
perustuvaa oikeuskiytintod lakata sovelta-
masta tai muuttaa, kun otetaan huomioon
olojen muuttuminen tai muut seikat. Kysy-
mykset ovat seuraavanlaiset:

”1) Onko Espanjan liittymisesti Euroopan
yhteisothin tehdyn asiakirjan 47 artiklan
miarayksia tulkittava siten, etti farma-
seuttisiin valmistetsiin, jotka

1.1 tuodaan Espanjasta; tai

1.2 myydiin Espanjassa ensimmiisti
kertaa,

sovelletaan edelleen naitdi mairiyk-
sid
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a) 7.10.1995 asti;

b) 31.12.1995 asti;

c) 7.10.1996 asti;

d) 31.12.1996 asti; tai

e) kolmannen vuoden piittymiseen
asti laskettuna piivisti, jolloin
kyseinen farmaseuttinen val-
miste, joka on suojattu tuotepa-
tentilla yhdessi tai useammassa
Euroopan unionin jisenvaltiossa
ja joka ei ollut aiemmin paten-
toitavissa  Espanjassa, voitiin
patentoida Espanjassa?

Miki mainituista piivimiiristi on
sovellettavissa mainittuthin toimen-
piteisiin?

2) Onko Portugalin hittymisesti Euroo-
pan  yhteiséihin  tehdyn asiakirjan
209 artiklan mairdyksid tulkittava siten,
ettd farmaseuttisiin valmisteisiin, jotka

2.1 tuodaan Portugalista; tai

2.2 myydiin Portugalissa ensimmaiistd
kertaa,

sovelletaan edelleen niiti miiriyk-
sid

a) 1.1.1995 asti;

b) 31.12.1995 asti;

c) 1.6.1998 asti;

d) 31.12.1998 asti; tai

e) kolmannen vuoden paittymiscen
asti laskettuna piivistd, jolloin
kyseinen farmaseuttinen val-
miste, joka on suojattu tuotepa-
tentilla yhdessi tai useammassa
Euroopan unionin jisenvaltiossa
ja joka ei ollut aiemmin paten-
toitavissa Portugalissa, voitiin
patentoida Portugalissa?

Miki mainituista piivimiiristi on
sovellettavissa mainittuihin toimen-
piteisiin?

3) Kun 47 artiklassa (ja/tai 209 artiklassa
tapauksen mukaan) tarkoitettu aika on
paittynyt ja on kyse tilanteesta, jossa

3.1 yritykselli on patentti (jiljempini
patentinhaltija) farmaseuttiseen val-
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misteeseen  (jiljempanid  valmiste)
yhdessi tai useammassa Euroopan
yhteisdjen jisenvaltiossa (jiljem-
pini jasenvaltio);

patentinhaltija on myynyt valmis-
tetta ensimmiistdi kertaa tietyssi
valtiossa sen lityttyd Euroopan
yhteis66n mutta ennen kuin valmis-
tetta voitiin suojata tuotepatentilla
kyseisessa valtiossa;

kolmas taho tuo valmistetta tistd
valtiosta jisenvaltioon, jossa yrityk-
selld on patentts; ja

tissi jisenvaltiossa voimassa olevan
patenttilainsdidinnén mukaan pa-
tentinhaltijalla on oikeus oikeudelli-
sin keinoin estad valmisteen tuonti
kyseisestd valtiosta,

estetiinkd  tavaroiden  vapaata
litkkuvuutta koskevilla EYn
perustamissopimuksen mdirdyksilla
patentinhaltijaa vetoamasta edelld
3.4 kohdassa tarkoitettuun oikeu-
teen erityisesti silloin, kun

a) patentinhaltija oli oikeudellisesti
ja/tai eettisesti velvollinen pita-
midn valmistetta kaupan kysei-

b)

<)

d)

sessi valtiossa ja jatkamaan tatd
kaupan pitimist3; ja/tat

tamin valtion lainsdadannossa ja/
tai yhteison oikeudessa edellyte-
tiin todellisuudessa siti, etta sen
jilkeen, kun valmiste on saatettu
markkinoille  tissi  valtiossa,
patentinhaltijan on toimitettava
paikallisten potilaiden tarpeisiin
riittivi madrid valmistetta ja jat-
kettava titd toimittamista; ja/tai

timin valtion lainsiiadinnossi
annetaan  sen  viranomaisille
oikeus, jota nima kiyttavit, mda-
riti valmisteen myyntihinta tissi
valtiossa ja kun lainsdddannéssi
kielletiin myynti muulla hinnalla;

ja/tai

timin valtion viranomaiset ovat
mairinneet valmisteen hinnan
sellaiseksi, etti voidaan olettaa
valmistetta vietivin huomattavia
miirii  tistd valtiosta jdsen-
valtioon, jossa yritykselli on
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patentti, minkd takia patentin
kaupallinen arvo vihenee huo-
mattavasti ja  patentinhaltijan
mydhempi farmaseuttisten val-
misterden tutkimus- ja kehitte-
lytyé vaarantuu vakavasti, mikd
on vastoin tarkoitusta, joka
Euroopan yhteisdjen neuvostolla
oli sen luodessa hiljattain lisisuo-
jatodistuksen?”

16. Ensimmaiset kaksi kysymystd koskevat
asiassa  merkityksellisten  siirtymikautta
koskevien mairaysten soveltamisajan paatty-
mistd, ja kansallinen tuomioistuin tiivistaa
myShemmin  tiassi  ratkaisuchdotuksessa
yksityiskohtaisesti tutkittavat viitteet ja
toteaa olevansa selkedsti varhaisimman piivi-
miirin kannalla, joka siis on 7.10.1995
Espanjan osalta ja 1.1.1995 Portugalin osalta.
Kansallinen tuomioistuin on siis hyviksynyt
Primecrownin viitteen. Kansallinen tuomio-
istuin huomauttaa, etti silloin, kun Espanja
liitty: EPS:ddn, se sai EPS:n hallintoneuvos-
tolta yleissoptmuksen 167 artiklan 2 kappa-
leen mukaisesti luvan lykitd velvoitettaan,
jonka mukaan sen piti tehdi farmaseuttisista
valmisteista patentoitavia, pisimmin mahdol-
lisen ajan eli 6.10.1992 asti; nimi valmisteet
olivat siis 7.10.1992 lihtien patentoitavia
Espanjassa. Perustamissopimuksen 30 artik-
lassa mairittyi kieltoa on sovellettava liitty-
misasiakirjan 42 artiklan perusteella liitty-
misasiakirjan 47 artiklan mukaan kolmannen
vuoden lopusta "sen jilkeen, kun Espanja on
tehnyt niistd valmisteista patentoitavia”.

17. Kansallisen tuomioistuimen mukaan
Merck on viittinyt, etti kolmen vuoden

miiriaikaa on tulkittava siten, etti se laske-
taan piivisti, jolloin kyseessd olevasta farma-
seuttisesta valmisteesta tehtiin patentoitava,
koska liittymisasiakirjan 47 artiklan 1 koh-
dassa kiytetdidn ilmaisua “silloin, kun kysei-
selle valmisteelle ei Espanjassa voinut saada
patenttia”, kun taas 47 artiklan 2 kohdan
sanamuoto on “kolmannen vuoden loppuun
asti sen jilkeen, kun Espanja on tehnyt naista
valmisteista patentoitavia”.* Kansallinen
tuomioistuin on Primecrownin kanssa samaa
mieltd siitd, ettd timd viite on absurdi; tietty
valmiste, joka oli markkinoilla ennen kuin
Espanja teki siitd patentoitavan, el olisi kos-
kaan patentoitavissa, koska se ei olisi enii
uusi, joten kolmen vuoden mairiaika ei kos-
kaan alkaisi kulua. Kansallinen tuomioistuin
katsoo itse asiassa, etti kolmen vuoden mii-
raaikaa ei tarvittaisi, jos valmiste olisi paten-
toitavissa. 16

18. Kansallinen tuomioistuin paityy selvisti
sithen, etti siirtymiaika on pidittynyt
7.10.1995 Espanjan osalta. Tuomari nimittdin
toteaa, etta “olisin arvioinut, ettd kyseessi on
acte clair -kisitteelld tarkoitettu tilanne,
jollen olisi tietoinen useista varoituksista, joi-
den mukaan toisinaan yhteis6jen tuomiois-
tuin voi toimia odottamattomalla tavalla, kun
silld on ratkaistavanaan uusi kysymys”.

15 — Kursivoinnit kansallisen tuomioistuimen. Merck ei toista-
nut titi viitettdi kirjallisissa huomautuksissaan, mutta
Beecham mainitsi asiasta lyhyesti; ks. jiljempini 27 kohta.

16 — Merck myénsi vastauksessaan suullisessa kisittelyssi esitet-
tyyn kysymykseen, ctti sen jilkeen, kun farmaseuttisten
va{mistci en patentoiminen Espanjassa ja Portugalissa oli
mahdollista, patenttisuojaa olisi mahdotonta saada tuot-
teille, jotka on jo patentoitu muissa jisenvaltioissa, koska
olennainen uutuuden vaatimus ei tiyttyisi.
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19. Portugalin osalta kansallinen tuomiois-
tuin toteaa, ettd mairdajan laskeminen alkaa
1.1.1992, jolloin Portugali liittyi EPS:a4n hit-
tymisasiakirjan poytikirjan n:o 19 3 artiklan
mukaisesti. 7 Kansallinen  tuomioistuin
korostaa, etta Merck ei ole kiistanyt sita, etta
farmaseuttisille valmisteille oli EPS:n mukai-
sesti mahdollista saada Euroopan patenttivi-
rastosta  Portugalin  aluetta  koskevia
patentteja 1.1.1992 lihtien. '®* Kansallinen
tuomioistuin pit3ad siis selvidsti oikeimpana
ratkaisuna sitd, ettd asiassa merkityksellisten
siirtymikautta koskevien miiriysten sovel-
taminen paittyy 1.1.1995 eli kolmen kalente-
rivuoden kuluttua laskettuna paivamairasta
1.1.1992. 19

20. Kolmannesta kysymyksestd kansallinen
tuomioistuin toteaa, ettd niista viitteista,
jotka Merck on esittinyt asiassa Merck
annettuun tuomioon perustuvasta oikeus-
kaytinnosti luopumiseksi, erityisesti kaksi
viitettd, joita ei esitetty kyseisessd asiassa,
ovat sellaisia, joiden perusteella voidaan
kumota keskeinen paitelma siea, et
kyseessi oli omaan tahtoon perustuva piatos
saattaa valmisteet vathdantaan Espanjassa ja
Portugalissa:

1) viite, jonka mukaan liikeyhtiéilli on
eettinen velvollisuus toimittaa valmistei-

17 — Portugalin perustuslain 8 pykilin 2 momentin mukaan kan-
sainvilisisti sopimuksista tulee velvoittavia kansallisessa
oikeusjirjestyksessi, kun Portugali on ne ratificinut. EPS
tuli siis voimaan Portugalissa 1.1.1992 Portugalin hallituk-
sen talletettua ratifioimiskirjan 14.10.1991, riippumatta siitd,
ctti myShemmin eli 31.3.1992 asiasta annettiin laks
(decreto-lei) nro 42/92.

18 — Kansallinen tuomioistuin mydntii, etti Merckin viite siitd,
etti Portugalin patenttivirastosta saattoi itse asiassa saada
patentieja vasta myshemmin, pitdd paikkansa.

19 — Piivimidiri 1.6.1998 perustuu kolmen vuoden miiriajan
paittymiseen laskettuna pidivimiiristi, jolloin oli selvii,
ettd Portugalin patentiivirasto pystyi myéntimiin patent-
teja farmaseutusille valmisteille; piivimairdi 31.12.1998
perustuu sithen, ettd kalenterivuotta koskeva viite yhdiste-
tiEin piivimiirii 1.6.1998 koskevaan viitteescen; viimeinen

3ivimiird saadaan lisiimilld jilleen kolme vuotta johon-

in aiempaan pdivimairdin.
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taan Espanjaan ja Portugaliin erityisesti,
koska ne ovat jo saattaneet valmisteen
vaihdantaan niissi valtioissa ja koska
ladkarit madraivar sitd;

2) viite, jonka mukaan niilli voi olla joko
kansallisen lainsiddinnén tai yhteison
oikeuden perusteella oikeudellinen vel-
vollisuus toimittaa valmisteita Espanjan ja
Portugalin markkinoille.

21. Kansallinen tuomioistuin pitaa Merckin
viitteitd, jotka koskevat tarvetta suojata
tutkimus- ja kehitystyotd Euroopassa ja edis-
tad tervetta Euroopan ladketeollisuutta, talld
hetkelld vakuuttavampina kuin ne olivat niitd
ensimmaiisti kertaa asiassa Merck esitettaessa.
Kansallinen tuomioistuin ehdottaa, etti
yhteisbjen tuomioistuimen saattaisi tarvita
rajoittaa asiassa Merck annetun tuomion
mukaisen oikeuskdytinnon muuttamisen
taannehtivia vaikutuksia, "koska olisi ilmei-
sen vaarin, ettid yhteisdjen tuomioistuin poik-
keaisi alemmasta ratkaisustaan silli tavalla,
ettd asianosaisista tehtiisiin lainrikkojia
aiempien tekojen perusteella, jotka olivat lail-
lisia kyseisen ratkaisun perusteella, ja siten
tekisi aiemmista, laillisista rinnakkaistuon-
neista lainvastaisia”.

IV — Yhteisojen tuomioistuimelle esitetyt
huomautukset
22. Merck (asian C-267/95 kantajat),

Beecham (asian C-268/95 kantajat), Pri-
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mecrown (asian C-267/95 vastaajat), Yhdis-
tyneen kuningaskunnan, Belgian, Kreikan,
Espanjan ja Italian hallitukset ja Euroopan
yhteiséjen komissio ovat esittineet kirjallisia
huomautuksia. Suullisia huomautuksia ovat
esittineet Merck, Beecham, Primecrown,
Yhdistyneen kuningaskunnan, Espanjan,
Kreikan, Italian, Tanskan, Ranskan ja Ruot-
sin hallitukset ja komissio.

A — Ensimmdinen ja toinen kysymys

1) Merck ja Beecham

23. Merck vdirtdd, ettd liittymisasiakirjan
47 artiklaa sovelletaan Espanjasta tuotuihin
farmaseuttistin valmisteisiin 31.12.1996 asti.
Se perustaa viitteensd 47 artiklan sanamuo-
toon (“kolmannen vuoden loppuun asti sen
jilkeen” eikd ”kolme vuotta sen jilkeen”).
Merck viittdd, ettd titd tulkintaa tukee se

seikka, ettd kaikkien littymisasiakirjassa
miirittyjen  viliaikaisten toimenpiteiden
soveltaminen  paittyy  kalenterivuoden

lopussa. Se viittaa erityisesti liittymisasiakir-
jan 379 artiklaan, jonka mukaan hititilatoi-
menpiteiden toteuttaminen on mahdollista
31.12.1995 asti.

24. Merck viittdd toissijaisesti, etti 47 artik-
lan soveltamisaika padttyy vuoden 1996
lopussa, koska teollisoikeuden suojelemisesta
20 pdivand maaliskuuta 1883 tehdyn Pariisin

yleissopimuksen (jiljempini Pariisin yleisso-
pimus) 4 Cartiklan 1 kappaleen mukaan
henkilélli, joka on tehnyt asianmukaisessa
jirjestyksessd patenttihakemuksen jossakin
liittomaassa, on etuoikeus suojan hakemisen
osalta muissa sopimusvaltioissa20 12 kuu-
kauden ajan siitd, kun ensimmiinen hakemus
jitettiin. Timin miidriyksen mukaan haki-
jalla on 12 kuukauden miiriatka jittis samaa
keksintod  koskevat  patenttihakemukset
muissa Pariisin yleissopimuksen sopimusval-
tioissa ja pyytdd etuoikeutta mychempid
hakijoita vastaan. Keksinndn uutuutta arvioi-
daan ensimmiisen hakemuksen jitépiivin
mukaan, miki tarkoittaa, ettid keksint6i pide-
tdin uutena kaikissa Pariisin yleissopimuksen
sopimusvaltioissa naiden 12 kuukauden ajan.
Timin takia valmisteen patentoitavuus Parii-
sin yleissopimuksen sopimusvaltioissa sisil-
tdd olennaisena osana oikeuden pyytii etuoi-
keutta sellaisen samaa keksintéi koskevan
hakemuksen perusteella, joka on tehty edel-
tivien 12 kuukauden aikana missi tahansa
Pariisin yleissopimuksen sopimusvaltiossa.

25. Merck viittdai kuitenkin, ettdi Espanjan
Consejo de estado totest 18.2.1993 patentti-
viraston lausuntopyynnén johdosta, etti
Espanjassa annetaan etuoikeus ainoastaan
sellaisten  patenttihakemusten  perusteella,
jotka on jitetty muissa EPS:n sopimusval-
tioissa 7.10.1992 jalkeen. 2! Merck viiteid, et-
td patentoitavuuden kisitettd, sellaisena kuin
sitd on kaytetty liittymisasiakirjan 47 artik-
lassa, on tulkittava Pariisin yleissopimuksen
mukaisesti, joten siihen tiytyy sisiltyd mah-

20 — Merck toteaa, ctti sopimusvaltioita on tilli hetkelli noin
sata, ja nithin kuuluvat Espanja ja Yhdistynyt kuningas-
kunta.

21 — Recopilacién de Doctrina/Afio 1993, s. 1435.
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dollisuus  saada  patentteja  Espanjassa
7.10.1992 jilkeen vetoamalla etuoikeuteen,
joka perustuu 12 edeltivin kuukauden
atkana jossakin Pariisin yleissopimuksen
sopimusvaltiossa jitettythin hakemuksiin.
Merck piittelee, etti se, etti Espanja ci
hyviksynyt niita etuoikeuspyyntdja, tarkoit-
taa itse asiassa sitd, etti se teki farmaseutti-
sista valmisteista tdysin patentoitavia vasta
7.10.1993 alkaen.

26. Portugalin osalta Merck toteaa, etti liit-
tymisasiakirjan 209 artiklaa sovelletaan far-
maseuttisiin valmisteisiin 31.12.1998 asti eli
kolmannen kalenterivuoden pidttymiseen
laskettuna siitid, kun farmaseuttisista valmis-
teista todella tehtiin patentoitavia Portuga-
lissa. Farmaseuttisia valmisteita ei voinut
todellisuudessa  patentoida  Portugalissa
ennen kuin 1.6.1995, jolloin 31.3.1992 anne-
tulla Portugalin lain nro 42/92 tuotteita
koskevia  eurooppapatentteja  koskevaa
sainndst6d  tiydennettiin  hyviksymailld
teollisoikeuksia koskeva laki, jolla farmaseut-
tisista valmisteista tehtiin patentoitavia Por-
tugalissa. 22

27. Beecham viittad, ettd liittymisasiakirjan
47 artiklaa sovelletaan farmaseuttisiin valmis-
tetsiin, kuten Augmentineen, sithen asti, kun
on kulunut kolme vuotta siitd, kun Espan-
jassa annetaan lainsiidintda, jonka perus-
teella voidaan saada Augmentinea koskeva
patentti. Jos 47 artiklaa tulkittaisiin siten, ettd

22 — Laki (decreto-lei) nro 16/95, 24.1.1995, wllut voimaan
1.6.1995.
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silli annetaan suojaa ainoastaan kolmannen
vuoden loppuun asti laskettuna siiti, kun
Espanjan lainsiddinnén mukaan yleisestd
tuoteryhmisti tuli patentoitavia, silld annet-
taisiin pelkistdin “mielivaltainen 3—4 vuo-
den vapaus” siltd, ettid halvat, Espanjasta tuo-
dut farmaseuttiset valmisteet tulvivat muihin
jisenvaltioihin, eikd timin ajanjakson jilkeen
suojaa olisi endi ollenkaan.

28. Toissijaisesti Beecham viittdd, etti jos
47 artiklassa maiirittya siirtymaiaikaa tulki-
taan siten, etti se alkaa paiivistd, jolloin
Espanjan lainsiidinn6n mukaan farmaseutti-
set tuotteet olivat yleisend ryhmini patentoi-
tavissa (eli 7.10.1992 lihtien), 47 artiklaa olisi
ainakin tulkittava kalenterivuotta koskevan
siinnén mukaisesti. Kuitenkin se suojan lak-
kaamisen piivimiiri, jota Beecham pitdi
parhaimpana (31.12.1996), saadaan yhdisti-
milld timi lihestymistapa Merckin esittid-
miin viitteeseen, joka koskee Pariisin yleis-
sopimuksen mukaista etusijaa.

2) Primecrown

29. Primecrown toteaa, etta EPS tuli voi-
maan 7.10.1977 riippumatta kalenterivuotta
koskevista viitteistd, koska silloin oli talle-
tettu 169 artiklan mukaisesti riittdva mdari
ratifioimiskirjoja. EPS:n 167 artiklan 5 kap-
paleen mukaan 167 artiklan 2 kappaleen
mukaista varaumaa jitetiin soveltamatta
ainoastaan hakemuksiin, jotka on tehty
varauman soveltamisajan piittymisen jal-
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keen. Primecrown viittid, ettid erityisesti
poytikirjan n:o 8 3 artiklasta ilmenee selvisti,
ettd Espanja liittyisi EPS:din 7.10.1992 alka-
vin vaikutuksin, minki jilkeen se myontiisi
patentteja kyseisend piivini tai sen jilkeen
tehtyjen hakemusten perusteella. Liittymis-
asiakirjan 47 artikla on selvisti sidoksissa
pOytikirjaan n:o 8, jossa viitataan EPS:iin,
Koska Espanja saattoi EPS:n  voimaan
7.10.1992, se toimi poytikirjassa n:o 8 edel-
lytetylli tavalla, joten 47 artiklassa tarkoi-
tettu kolmen vuoden siirtymiaika piittyi
7.10.1995.

30. Primecrown viittaa sitten liittymisasia-
kirjan poytakirjaan n:0 19, jonka mukaan
Portugali liittyisi EPS:din 1.1.1992. Koska
Portugalin osalta ei ollut tehty EPS:n
167 artiklan mukaista varaumaa, kemiallisista
ja farmaseuttisista valmisteista tuli patentoi-
tavia Portugalissa kyseisend piivini. Liitty-
misasiakirjan 209 artiklassa miiritty poik-
keus on sidoksissa pdytikirjaan n:o 19, jossa
viitataan EPS:3in. Jilleen on niin, etti poik-
keuksen tulkitseminen suppeasti tarkoittaa,
ettd siirtymikausi paittyy kolme vuotta
EPS:n voimaantulon jalkeen eli 1.1.1995.

31. Primecrown viittdd, ctti jokainen, joka
haluaa saada Portugalissa patentin farmaseut-
tiselle valmisteelle, on voinut sen saada jitti-

milldi 1.1.1992 tai timin jilkeen Euroopan
patenttivirastoon hakemuksen, jossa nime-
tddn Portugali (joko yksindin tai muiden val-
tioiden kanssa), huolimatta siitd, etti Portu-
gali et hyviksynyt farmaseuttisia valmisteita
koskevia hakemuksia kansallisessa patenttivi-
rastossaan ennen kuin 1.6.1995, jolloin teol-
lisoikeuksia koskevat, 24.1.1995 annettuun
lakiin (decreto-lei) nro 16/95 sisiltyvit siin-
nékset tulivat voimaan. Liittymisasiakirjan
209 artiklassa tai pSytikirjassa n:o 19 ei kum-
massakaan velvoitettu Portugalia hyviksy-
miin farmaseuttisten valmisteiden patentti-
hakemuksia jossakin tietyssi menettelyssi;
timin takia Portugalilla ei ollut mitdin vel-
vollisuutta perustaa kansallista patenttiviras-
toa, jotta se saattaisi "patenttilainsiidintonsi
sopusointuun -—— yhteiséssi saavutetun
teollis[oikeuksien] suojan tason kanssa”.

32. Primecrown viittis, ettid kisitettd “tar-
koitettujen valmisteiden”, jota kiytetddn liit-
tymisasiakirjan 47 artiklan 2 kohdassa
(Espanja) ja 209 artiklan 2 kohdassa (Portu-
galt), voidaan tulkita ainoastaan siten, etti
silld viitataan 47 artiklassa tarkoitettuun ylei-
seen tuoteryhmaiin. Jos tarkoituksena olisi
ollut viitata tettyyn, erityiselli patentilla
suojattuun  valmisteeseen, olisi  kiytetty
yksikk6d, jotta muoto olisi ollut sama kuin
47 artiklan 1 kohdassa, jossa kiytetiin muun
muassa ilmausta ”valmiste”. Primecrown
viittad, ettd pohjimmiltaan syy siithen, ettid
patentteja ei voinut Espanjassa saada
7.10.1992 alkaen tietyille farmaseuttisille val-
misteille, ei enii ollut se, ettdi farmaseuttiset
valmisteet ryhmind eivit olisi kuuluneet
kansallisen patenttilainsiidinnén soveltamis-
alaan, vaan keksijin oma p3itos siiti, ettd se
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saattoi keksintonsa julkisuuteen ennen kuin
se olisi voinut ensimmiisti kertaa jattdd
Espanjassa tuotepatenttia koskevan hake-
muksen. Liittymisasiakirjan poéytakirjassa
n:o 8 ei mitenkidn velvoiteta Espanjaa anta-
maan patenttisuojaa keksinnéille, joista on
tullut julkisia ennen 7.10.1992. Piinvastoin
poytakirjassa n:o 8 viitataan nimenomaisesti
EPS:n 167 artiklaan, jossa on omat stirtymi-
atkaa koskevat miiriyksensa (5 kohta), joi-
den mukaan patenttihakemukset, jotka on
jatetty Espanjaa koskevan varauman voimas-
saolon piityttyd, voidaan hyviksyi, muttei
patenttihakemuksia, jotka on jitetty ennen
tata palvamaaraa.

33. Primecrown viittii, ettd kalenterivuosiin
perustuvan laskemistavan yhdistiminen kol-
men vuoden ajanjaksoa koskevaan tulkintaan
tarkoittaisi sitd, ettd jisenvaltiot olisivat liit-
tymisasiakirjasta neuvotellessaan halunneet,
ettd 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu siirty-
miaika voist vaihdella jopa 33 prosenttia riip-
puen mielivaltaisesti siita, mihin aikaan vuo-
desta farmaseuttisista tuotteista tehtiin
patentoitavia. Poikkeuksen tarkoituksena on
se, etti markkinatilanteeseen voitaisiin
sopeutua ennen kuin rinnakkaistuontia kos-
kevat rajoitukset poistetaan. Primecrownin
mielesti ei ole kuviteltavissa, etta poikkeuk-
sen laatijat olisivat uskoneet, ettd markkina-
tilanteeseen sopeutuminen kestaisi kauem-
min, jos Espanja saattaisi farmaseuttiset
valmisteet patentoitaviksi kalenterivuoden
alussa eikd lopussa. Syy sithen, etti yhtei-
sbjen perustamissopimuksissa tarkoitetut
miiriajat yleensid paittyvit kalenterivuosien
lopussa, on historallinen; ETY:n perustamis-
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sopimus tuli voimaan 1.1.1958, ja mydhem-
mit liittymiset ovat aina tapahtuneet vuoden
ensimmiisend piiviand. Farmaseuttisten tuot-
teiden patentoitavuutta Espanjassa koskeva,
pakottava paivimiird et ole sidoksissa
yhteisdjen perustamissopimuksiin vaan tiet-
tyyn miiriin vuosia laskettuna EPS:n voi-
maantulosta, etkd EPS ole yhteisén perusta-
missopimus. Liittymisasiakirjassa mainitaan
nimenomaisest: timi pdivimiird, joka on
7.10.1992.

34. Primecrown viittad mydos, ettid kalenteri-
vuosimenetelmin soveltaminen olis1 vastoin
“tavallista ja yleismaailmallista ’*vuosipaivi-
saantdd’”, jota sovelletaan yleisesti jisenval-
tioissa miiriaikoja laskettaessa. 22 Primecrown
vaittdi, ettd Yhdistyneessd kuningaskunnassa
tavallinen sdintd on vastaavan parvimairin
saintd 2* ja ettd Espanjan siviililain 5 pykilin
1 momentista ilmenee, ettd my6s Espanjan
lainsiadinnon mukaan mairaaikoja lasketaan
rikkonaisina vuosina eitkd seuraavan kalente-
rivuoden alusta lihtien. Lisikst Primecrown
viittaa, ettd kun yhteisén oikeudessa tarkoi-
tetaan, etti mairaaika piittyy kalenterivuo-

23 — Primecrown viittaa muun muassa sithen, ettd seitsemin
jisenvaltiota (joihin eivdt kuulu Espanja ja Yhdistynyt
kuningaskunta) ovat liittyneet Eurooppzlaxsccn yleissopi-
mukseen miiriaikojen laskemisesta (Baselin yleissopimus),
jonka 4 artiklan ZLappalcessa miiritiin seuraavaa: “Jos
miirdaika on miiritty kuukausina tai vuosina, sen viimei-
nen piivi on miirdajan viimeisen kuukauden tai vuoden
piivi, joka vastaa pmvzmaanluzn mdiriajan_ensimmiisti

iiva, ja jos vastaavaa pmvamaaraz ei ole, viimeisen kuu-
taudcn viimeinen piivi.” (Suomennettu yhteisdjen tuomio-
istuimessa virallisen suomennoksen puuttuessa.)

24 — Primecrown viittaa erityisesti lordi Diplockin lausumiin asi-
assa Dodds v. Walker [1981] 1 WLR, s. 1027, 1029.
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den lopussa, timi ilmaistaan selvisti ja yksi-
selitteisesti. 25

35. Primecrown viittid, ettd liittymisasiakir-
jan 47 artiklan 2 kohdassa miiritiin ainoas-
taan, ettd Espanjan on saatettava farmaseutti-
set valmisteet patentoitaviksi, eiki siind
velvoiteta Espanjaa toteuttamaan Pariisin
yleissopimuksen mukaista etuoikeusjirjestel-
mii. Lisiksi jopa Pariisin yleissopimuksen
mukaan ctuoikeus riippuu ensimmiisests,
kotivaltioon jitetysti hakemuksesta, joka
katsotaan keksintéi koskevaksi hakemuk-
seksi sen valtion lainsiidinnén mukaan,
jossa yleissopimuksessa miirittyd  ctuoi-
keutta pyydetiin. Koska tillaisia Espanjan
ulkopuolella ennen 7.10.1992 jitettyji hake-
muksia ei olisi voitu pitii Espanjan lainsii-
ddnnén mukaan pitevind hakemuksina, etu-
oikeutta ei voida vaatia.

3) Muita huomautuksia

36. Espanjan, Yhdistyneen kuningaskunnan,
Italian ja Tanskan hallitukset viittavit, ettd
Espanjan ja Portugalin siirtymikaudet ovat
paittyneet 31.12.1995. Vaikka esitetyt viit-
teet on ilmaistu eri tavoilla, niiden ajatuksena
on, ettd liittymisasiakirjan 47 ja 209 artiklan
ilmaus “kolmannen vuoden loppuun asti”
tarkoittaa joulukuun viimeisti piivdi kol-
mantena vuonna sen piivimidrin jilkeen,

25 — Primecrown mainitsee useita kansainvilisen, kansallisen ja
yhteisén oikeuden oikeussiintsji timin viitteensi tueksi.

jolloin vaadittu patenttisuoja on ollut saata-
villa, ja ettd ilmaus loppuun” ei lingvistisesti
tarkastellen voi tarkoittaa jonkin sellaisen
tapahtuman vuosipiivii, joka voi sattua
kalenterivuoden  kuluessa.  Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitus toteaa, etti liitty-
misasiakirjan muissa siirtymikautta koske-
vissa miadriyksissd annettujen piivimiirien
tutkiminen osoittaa, ettd my6s niiden siirty-
mikausien on tarkoitettu piittyvin kalente-
rivuoden lopussa.

37. Kreikan hallitus arvioi, ettd siirtymikausi
pdittyy, kun on kulunut kolme vuotta siit,
kun farmaseuttiset valmisteet olivat patentoi-
tavissa. Ruotsin, Ranskan ja Belgian hallituk-
set eivit ole ilmaisseet kantaansa tilti osin,

38. Komissio totesi suullisessa kisittelyssi,
ettd mairaaikojen laskeminen rikkonaisina
vuosina oli lihempini poikkeusmiiriysten
sanamuotoa; jos perustana olisi haluttu kiyt-
tai kalenterivuotta, siiti olisi mainittu teks-
tissd nimenomaisesti. Lisiksi sen mukaan tis-
milliset paivimairat, joista lihtien valmisteet
olisivat patentoitavissa Espanjassa ja Portu-
galissa, eivit olleet tiedossa liittymisasiakir-
jasta neuvoteltaessa, joten laskeminen rikko-
naisina vuosina oli jirkevimpii. Timi oli
asian kanssa ennen lokakuuta 1995 tyosken-
nelleista henkil6istd suurimman osan kisitys,
ja varmasti kisitys, jonka komission virka-
miehet ilmaisivat julkisesti ja joka oli taus-
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talla useiden jisenvaltioiden liittymisasiakir-
jan 379 artiklan  mukaisesti  esittamissa
pyynnoissi. Komissio totesi lopuksi, ettd
yhteisdjen tuomioistuimenkin pitdisi ottaa
huomioon kansallisen tuomioistuimen timin
lahtokohdan puolesta selvisti esittimi mieli-

pide.

B — Kolmas kysymys

1) Merck

a) Ensimmiinen viiteryhma

39. Merckin ensisijainen viite on se, ettd sita
periaatetta, jonka yhteis6jen tuomioistuin
hyviksyi asiassa Merck antamassaan tuo-
miossa, pitdisi muuttaa siten, ettd tiettyd
valmistetta koskevan patenttioikeuden katso-
taan sammuneen ainoastaan siind tapauk-
sessa, ettd patentinhaltijalla on ollut mahdol-
lisuus saattaa tuote ensimmiisti kertaa
vathdantaan yhteisossi siten, ettd se on suo-
jattu patentilla ja ettd samanaikaisesti on
taattu, ettei kilpailevia, luvattomia kopioita
ole markkinoilla. Merck esittdd kuusi paiasi-
allista viitettd timin tueksi.

40. Ensiksikin silloin, kun asiassa Merck
annettiin tuomio, farmaseuttisten valmistei-
den patentoitavuus oli Euroopassa pikem-
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minkin poikkeus kuin siantd, kun taas ny-
kydin ne ovat patentoitavissa suurimmassa
osassa teollisuusmaista. Liikkeet ovat ny-
kydin patentoitavia kaikissa Euroopan talous-
alueen valtioissa lukuun ottamatta Islantia. 26

41. Yhteisé on viime vuosina korostanut
patenttien merkittavyyttd lazkealalla. Merck
kiinnittaa huomiota LST-asetukseen 27 ja eri-
tyisesti sen neljiin ensimmaiiseen perustelu-
kappaleeseen sekd komission aiemmin anta-
man selittdvin mietinnon 1 ja 5 kohtaan. 28

42, Lisaksi asiassa Merck annettuun tuo-
mioon perustuvan periaatteen negatiiviset
vaikutukset moninkertaistuvat sen jalkeen,
kun Keski- ja Iti-Euroopan valtioiden kanssa
tehdyt assosiointisopimukset tulevat voi-
maan, koska niissi on mahdotonta saada
patenttia — uutuutta koskevan edellytyksen
jiddessi tdyttymirtd — lddkkeille, jotka on
ensimmaiisti kertaa saatettu markkinoille
ndissid maissa ennen kuin niistd tehtiin paten-
toitavia 1990-luvun alussa. Merck arviot, etti
kun nidistd valtioista tulee EY:n jasenia,
Merck-periaatetta sovelletaan katkkiin nustd

26 — Islannilla on kuitenkin ETA-sopimuksen péytikirjan
n:o 28 3 artiklan 5 kohdan mukaan velvollisuus tehdi niistd
patentoitavia 1.1.1997 lihtien.

27 — Mainittu edelld alaviitteessi 13.

28 — KOM(90) 101 lopull. — SYN 255, s. 3.
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periisin oleviin tai niissd markkinoille saatet-
tuihin ladkkersiin (ndissi valtioissa hinnat
ovat keskimiddrin yli 33 prosenttia alemmat
kuin EY:ssi).

43. Totiseksi Merck-periaate alentaa huomat-
tavasti yhteisdssi myonnettyjen patenttien
arvoa. Merck viittid, ettd luvattomat kopiot
Espanjan ja Portugalin markkinoilla mahdol-
listivat sen, ettd viranomaiset pystyivit sovel-
tamaan kansallisia hintasaantelyjirjestelmia
vahvistaakseen hinnat EY:n keskimiiriisia
hintoja alhaisemmiksi. Tillaisia kopioita voi
saattaa markkinoille ennen alkuperiisen
tuotteen saattamista markkinoille, samanai-
kaisesti sen kanssa tai joka tapauksessa 12
kuukauden kuluessa siitd. Suullisessa kisitte-
lyssi Merck on todennut, etti titi yhteyttd
sen, ettd tuote el ole patentoitavissa, ja hinta-
tason vililli osoittaa selvisti geneeristen
tuotteiden ilmaantuminen markkinoille heti,
kun patenttiotkeuksien voimassaolo on piit-
tynyt jasenvaltioissa, joissa patenttisuoja tun-
nustetaan. Hinnat putoavat erittiin nopeasti
sekd hieman ennen patentilla suojatun kau-
den pidattymistd etti hieman sen jilkeen.
Lisiksi Merck (jota Beecham tiysin tuki)
totesi suullisessa kisittelyssd, ettd patentti-
suoja tat sen puuttuminen vaikuttaa liikeyh-
tididen neuvotteluasemaan suhteessa kansal-
lisiin viranomaisiin; jos korvaava geneerinen
valmiste on saatettu tai siti ollaan saatta-
massa markkinoille, viranomaisten asema
hinnoista neuvoteltaessa vahvistuu suhteessa
patenunhaltjaan. Merck viitti my®6s, ettd
tdssd asiassa Espanjassa ja Portugalissa sovel-
lettavat  hintavalvontajirjestelmit ovat itse

asiassa tivkemmat kuin vastaava jirjestelmi
Italiassa silloin, kun annettiin tuomio asiassa
Merck. 2°

44. Merck viitdd, ettd Espanjasta ja Portu-
galista tapahtuvasta rinnakkaistuonnista hyo-
tyvit yleensi pikemminkin rinnakkaistuon-
nin ja -viennin harjoittajat kuin tuontimaan
potilaat tai kansalliset terveysviranomaiset, ja
se atheuttaa ladkkeiden patentinhaltijoille
suuria tappioita vihentimilli kyseisten val-
misteiden arvoa ja siten todellisuudessa
lyhentamilli niiden patentilla  suojattua
atkaa. 3¢ Merck viittas, ettd koska patentoita-
vien tuotteiden pitimisesti kaupan ei ole
annettu yhteistid yhteisdn lainsiidintés, sel-
laisia vapaan litkkuvuuden esteita yhteisossa,
joilla on tarkoitus edistia farmaseuttisten
valmisteiden tutkimista, olisi pidettdva viltta-
mittdminid pakottavien vaatimusten tdyttd-
miseksi niin sanotussa Cassis de Dijon
-tapauksessa tarkoitetulla tavalla. 3!

45. Neljannessi ja viidennessi viitteessdin
Merck toteaa, etta patenttioikeudet eivit voi
sammua, jos niiti ei ole koskaan ollutkaan.

29 — Italiassa hintavalvontaa ei sovellettu vapaasti yksityisilli
markkinoilla myytiviin liikkeisiin. Portugalissa 13.1.1990
annetun asctuksen nro 29/90 2 ja 3 pykilin mukaan viran-
omaiset miiriivit vuosittain laakkeld);n hinnat kidyuimilld
viitehintaa, joka on vastaavien liikkeiden keskihinta Espan-
jassa, RansLassa ja Italiassa. E j
asettaa hinnat 23.2.1990 annetun kuninkaan asetuksen nro
271/1990 nojalla vihintiin vuodeksi kerrallaan,

30 — Merck viittaa muun muassa LST-asetukseen ja EY:n perus-
tamissopimuksen 3 artiklan m kohtaan, 130 artiklan 1 koh-
taan ja 130 f artiklan 1 kohtaan, jotka llszmm tahan sopi-
mukseen Euroopan unionista teh‘iyl l3 sopirr 1la ja joissa
tuetaan uutta yﬁtcisymmirrysm tutkimuksen edistimisestd
yhteisdssi.

31 — Asia 120/78, Rewe-Zentral, tuomio 20.2.1979 (Kok. 1979,
5. 649).

tervey i6

1-6305



JULKISASIAMIES FENNELLYN RATKAISUEHDOTUS — YHDISTETYT ASIAT C-267/95 JA C-268/95

Asiassa Merck annetussa tuomiossa yhtei-
sOjen tuomioistuin totesi, ettd patenttiotkeu-
den ydinsisilts ei takaa, ettd patentinhaltija
saa aina korvauksen luovasta tyostiin, kun
taas julkisasiamies Reischl totesi, etti timi
ydinsisiltd antaa patentinhaltijalle ainoastaan
mahdollisuuden saada korvaus luovasta ty6s-
taan. Merck siti vastoin viittid, etti kohtuul-
linen korvaus patentinhaltijan luovasta tyosta
on elintirkeid liddketeollisuudelle, koska
uuden lizkkeen aikaansaamiseksi tarpeelliset
keskimiiriiset tutkimus- ja kehityskustan-
nukset arvioidaan nykyiin 200 miljoonaksi
ecuksi. Liikeyhtioiden olemassaolo riippuu
muutaman menestystuotteen kannattavuu-
desta ja uusien lidkkeiden patenttisalkkujen
sadnnoéllisestd uusimisesta. Liiketeollisuuden
valmistamista 10000 aineesta keskimiirin
vain yhdestd tai kahdesta tulee kaupan pidet-
tivia laakkeiti. Valtavien riskien takia yksit-
tdiset yhtiét ovat hyvin haavoittuvia, eivatka
vihiten sen takia, etti teollisuus kustantaa
itse 90 prosenttia tutkimuksesta. Tutkimuk-
seen suunnatun investoinnin kannattavuus
riippuu useasta markkinatekijistd, mukaan
lukien patentoidun valmisteen kaupallinen
potentiaali ja korvaavien tuotteiden varhai-
nen ilmaantuminen. Korvaaviin tuotteisiin
kuuluvat tuotteet, joista kiytetdin nimitysti
fast followers ja joilla on vastaava hoidolli-
nen vaikutus kuin alkuperiiselld valmisteella
mutta jotka ovat kyllin erilaisia, jotta niilld et
loukata patenttia.

46. Tissi tilanteessa Merck viittdd, ettd
patentin pitdisi katsoa sammuneen ainoas-
taan, jos patentinhaltija suostuu kyseisen
patentin olennaisen ja pysyvin ominaispiir-
teen kayttoon, eli patentinhaltijalla on oltava
oikeus saattaa patentoitu tuote markkinoille
ensimmiistd kertaa varmana siitd, ettid paten-
tin voimassaoloaikana luvattomia kopioita et
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pideti kaupan. Tilla tavalla valmisteen talou-
dellista arvoa suojataan luvattomien, halvem-
pien kopioiden kilpailulta. 32 Pelkastain
taloudellisen korvauksen saamista ei pitdisi
pitii patenttioikeuden sammumisena, kun se,
ettd valmisteesta ei ollut tehty patentoitavaa,
rajoitti sen kaupallista potentiaalia. Merck
vetoaa asiassa Pharmon annettuun tuo-
mioon, ** jossa oli kyse pakkolisenssistd ja
jossa todettiin, ettd patentinhaltijan oikeudet
eivit olleet sammuneet sen takia, ettad hin oli
saanut rojalteja, koska hin ei ollut saanut
niitd vastineena vapaachtoisesta suojatun
varallisuusotkeuden kiayuwimisesti. Merck
toistaa julkisasiamies Warnerin asiassa Musik-
Vertrieb membran ja K-tel International vas-
taan GEMA (jiljempana asia Musik-Vertrieb
membran) 34 antamassaan ratkaisuehdotuk-
sessa toteaman seikan: ”[o]ikeus ei voi sam-
mua, jos siti ei ole koskaan ollutkaan.”

47. Viidennecksi Merck toteaa, etti asiassa
Warner Brothers ja Metronome Video vas-
taan Christiansen (jiljempini asia Warner
Brothers) (tekijinoikeus) ? ja asiassa IHT
Internationale Heiztechnik ja Danziger vas-
taan Ideal-Standard (jiljempind asia IHT
Internationale Heiztechnik) (tavaramerkki) 26

32 — Merck viittasi N. Kochiin 1986: Article 30 and the Exercise
of Industrial Property Rights to Block Imports. Fordham
Corp. L. Inst,, s. 605, 619, ja totesi, ¢ttd tima i tarkoita siti,
eutd patentilla annettavalla suojalla pitiiisi taata markkina-
hintoja suuremmat voitot, vaan pikemminkin yksinkertai-
sesti sitd, etti patentinhaltijalla on oltava otkeus estii se,
ctti kolmas henkilé valmistaa ja myy tuotetta, miki on
itsessiin korvaus.

33 — Asia 19/84, Pharmon, tuomio 9.7.1985 (Kok. 1985, s. 2281).

34 — Yhdistetyt asiat 55/80 ja 57/80, Musik-Vertricb membran ja
K-tel International v. GEMA, tuomio 20.1.1981 (Kok. 1981,
s. 147).

35 — Asia 158/86, Warner Brothers ja Metronome Video v
Christiansen, tuomio 17.5.1988 (Kok. 1988, s. 2605).

36 — Asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger v.
Ideal-Standard, tuomioc 22.6.1994 (Kok. 1994, s, 1-2789).
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yhteisdjen tuomioistuin totesi, etti jollei suo-
jan taso ole sama tuonti- ja vientimaassa,
yhteison oikeudella ei pidid viedi edellisen
lainsiddantopolititkkaa jilkimmaiiseen.
Merck arvioi, ettd titi paitelmii pitiisi
soveltaa vieli suuremmalla syylli patenttei-

hin.

48. Lopuksi Merck viittds, ettd piinvastoin
kuin julkisasiamies Reischl tuntui olettavan
asiassa Merck, ajoittaiset samankaltaisuudet
sellaisten ladkkeiden, jotka voidaan paten-
toida, ja lddkkeiden, joita ei voida patentoida,
hintojen valilli eivdt tee niisti valmisteista
toisiinsa verrattavia. Merck-periaate ei siten
ole vilttimiton sen vilttimiseksi, ettd val-
misteiden, joita ei voida patentoida, rinnak-
kaiskauppaa syrjitiin verrattuna patentoita-
vien valmisteiden rinnakkaiskauppaan; jos
patentinhaltijan oikeudet tunnustetaan, hal-
tija hyotyy siitd varmuudesta, etti patentin
voimassaoloaikana luvattomia kopioita ei
pidetd kaupan, ja niin ei ole asia silloin, kun
tatd suojaa ei sille anneta.

b) Toinen viiteryhmi

49, Toissijaisesti Merck vetoaa sithen, etti
Merck-periaatteen soveltamiseksi vaadittavaa
suostumusta ei ole tissi asiassa annettu. Kan-
sallisen tuomioistuimen esittimiin kolman-
teen kysymykseen liittyvit nelji olettamaa
ovat kiinteissd yhteydessi tihin viitteescen.

50. Ensinnikiin lidkeyhtiét eivit voi — toi-
sin kuin muut kulutustavaroiden tai palvelu-
jen tarjoajat — vapaasti paattii siitd, saatta-
vatko ne uusia valmisteita markkinoille vai
eivit tai keskeyttivitkd ne jatkuvat toimi-
tukset, koska eettiset nikékohdat pakottavat
ne tarjoamaan laidkkerta sinne, missi niiti tar-
vitaan, vaikka ladkkeitd ei kyseisessi maassa
olisi saatettu patentoitavaksi. 37

51. Merck toteaa, ettd eettisilli perusteilla
sen ohlisi talld hetkelli mahdotonta useista
kansanterveytta koskevista syisti vetdi
kyseiset valmisteet Espanjan ja Portugalin
markkinoilta; titi sen velvortetta ei lievenni
se, ettd markkinoilla on kopioita. Valmistei-
den vetiminen markkinoilta voisi sen
mukaan aiheuttaa sen, ettd myShemmin naitd
kopioita ei olisi jatkuvasti tarjolla; koska se
on valmisteen keksiji, se on ainoa yhtid, jolla
on tdydelliset tiedot kliinisten kokeiden
tuloksista. Koska silli on kokemusta ja
varoja, se katsoo olevansa eettisesti velvolli-
nen varmistamaan jatkuvan liikevalvonnan
(eli tarkkailemaan liikkeiden odottamatto-
mia vaitkutuksia potilaisiin) erityisesti piti-
milld vakituisesti palveluksessaan tiedemie-
hid, jotka voivat neuvoa sen liikkeitd
midradvid ladkireitd. Sita vastoin kopioijat
ovat yleensi yhtibitd, jotka investoivat ai-
noastaan valttimittomain tuontiin tai valmis-
tukseen seki jakeluun, joten ldikirit, jotka

37 — Merck toteaa, ettd se on aina noudattanut titi periaatetta.
Suullisessa kisittelyssi esitettyyn kysymykseen Merck vas-
tasi, ettd se piti itseddn ecttisesti velvollisena toimittamaan
farmaseuttisia valmisteitaan kaikkialle maailmaan riippu-
;natta hintatasosta ja siis tillaisen toiminnan kannattavuu-

esta.
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havaitsevat odottamattomia kliinisid ongel-
mia kopiotuotteen kanssa, pyytavit neuvoa

Merckilta.

52. Toiseksi Merck viittds, etta kaupallisten
syiden takia se ei voi keskeyttdi toimituksia.
Markkinotilta vetiytyminen pakottaisi poti-
laat, joita tilli hetkelld hoidetaan heidan lda-
kireidensi mddradmilli valmisteilla, siirty-
miin muihin lidkkeisiin, jotka ehki sopivat
heille huonommin. Tillaisen markkinoilta
vetiytymisen seurauksena Merck menettiisi
peruuttamattomasti maineensa yhtioni, joka
palvelee kansanterveytti, ja heikentiist sen
goodwill-arvoa Espanjan ja Portugalin laike-
tieteellisessd yhteisssi.

53. Merck viittid my®ds, ettd se ei voi kes-
keyttii jatkuvia toimituksia kansallisen lain-
saidinnon ja EY:n kilpailuoikeuden takia.
Timinhetkisten Espanjan ja Portugalin
markkinoille suuntautuvien toimitusten kes-
keyttiminen saattaisi sen mielestd olla vas-
toin lddkkeisti annettua Espanjan lakia
nro 25/1990  tai  vastaavasti Portugalin
(decreto-lei) lakia nro 135/95. Lisaksi perus-
tamissopimuksen 85 artiklalla siti estetdin
keskeyttimasta jatkuvat toimitukset espanja-
laisille ja portugalilaisille ostajille. Merck
viittdd, ettd komissio on pitanyt 85 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuina sopimuksina tai
yhdenmukaistettuina menettelytapoina —
mink3 yhteiséjen tuomioistuin on vahvista-
nut — sellaisia toimia, jotka vaikuttavat yksi-
puolisilta, kuten valmistajan ohjeet jakeljjoil-
leen olla viemittd valmistetta muihin EY:n
jasenvaltiothin voimassa olevan sopimussuh-
teen mukaisesti.
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2) Beecham

54. Beecham toteaa, ettd patenttisuojan tar-
kottuksena on kannustaa innovaatiothin;
keksijille on tarjottava mahdollisuus saada
korvaus keksimistydstd antamalla keksijille
yksinoikeus saattaa valmiste markkinoille.
Beecham viittaa yhteiséjen tuomioistuimen
asiassa Centrafarm vastaan Sterling Drug
antamaan tuomioon 8, jota se pitaa rinnak-
kaisia patentteja koskevan sammumisdoktrii-
nin perustana. Koska yhteisdjen tuomiois-
tuin totesi asiassa Merck antamassaan
tuomiossa, ettd patentinhaltijan oikeudet
saattavat sammua, jos se suostuu sithen, ettd
valmistetta pidetii.’in kaupan valtiossa, jossa
patenttlsuo]aa el voida saada, yhteiséjen tuo-
mioistuin laajensi Beechamin mukaan perus-
teettomasti sammumisdoktriinia. Beecham
arvostelee asiassa Merck annettua tuomiota,
koska sen perustana olevat paitelmit ovat
virheellisid ja koska se ei ole yhteensopiva
yhteis6jen tuomioistuimen my&hemmain
oikeuskiytinnon tai yhteison myohemmain
lainsiadinnén kehityksen kanssa.

55. Beechamin mielesti asiassa Merck
annettu tuomio ei ole yhteensopiva asiassa
Warner Brothers annetun tuomion kanssa.
Beecham viittaa my6s asiassa Pharmon
annettuun tuomioon ja erityisesti sithen, ettd
yhteiséjen tuomioistuin hylkisi julkisasia-
mies Mancinin kisityksen, jonka mukaan
patentmhaltqan, joka vapaachtoisesti saattaa
itsensa tilanteeseen, jossa hin voi menettdi
yksinoikeutensa pakkolisenssin takia, on
hyviksyttivd tisti valinnastaan aiheutuvat
seuraukset.

38 — Asia 15/74, Centrafarm v, Sterling Drug, tuomio 31.10.1974
(Kok. 1974, s. 1147).
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56. Beecham viittdi, ettd asiassa Merck
annettu tuomio on periaatteellisesti virheelli-
nen, koska silli estetiin patentinhaltijan
mahdollisuus saada palkkio keksimistyosti.
Yhteisojen tuomioistuin ei etenkiin ottanut
huomioon sellaisista maista, joissa patentti-
suojaa ei voida saada, tapahtuvan tuonnin
vatkutuksia sithen, minkilainen mahdollisuus
patentinhaltijalla on siilyttdd hintataso, joka
riittad  sithen, ettdi timi korvaus saadaan
maissa, joissa patenttisuoja on saatavilla, 3°
Beecham viaittdd lisiksi, ettd julkisasiamies
Reischl esitti virheellisesti yhteiséjen tuomi-
oistuimelle, ettd patentoitavuuden ja hintata-
son vililli ei olisi syy-yhteytti: Beecham
viittdd, ettd jos hin olisi tehnyt yleisen hin-
tavertailun patentoitujen ja patentoimatto-
mien tuotteiden vililli kussakin jisenval-
tiossa eli el siis eri jisenvaltioiden vililli, hin
olisi havainnut, etti patentoimattomien val-
misteiden, jotka joutuvat kilpailemaan genee-
risten kopioiden kanssa, hinnoittelu poik-
keaa dillaiselle kilpailulle altistumattomien
patentoitujen valmisteiden hinnoittelusta.

57. Beecham viittaa asiassa Warner Brothers
annettuun tuomioon ja toteaa, ctti koska
yhteiso ei ole ryhtynyt yhdenmukaistamis-
toimiin, jisenvaltioiden on tehtivi valmistei-
den patentointia koskevat tarvittavat lainsia-
dinnolliset valinnat. Se toteaa myés, ettd
asiassa Merck annettu tuomio on yhteenso-
pimaton EY:n perustamissopimuksen uusien
tavoitteiden kanssa, jotka koskevat tutki-

39 — Suullisessa kisittelyssi Beecham totesi, etti koska tutkimus
rahoitetaan kulloisellakin kassavirralla, halvempien rinnak-
kaistuotujen farmaseuttisten valmisteiden saatavuus jisen-
valtioissa, joissa patenttisuoja on saatavilla, vaarantaa ysei-
silté markkinoilta saatavat voitot ja siten myés tulevan
tutkimuksen.

musta ja kehittimistd seki terveyden suoje-
lua 49, ja erityisesti liiketeollisuuden timin-
hetkisen vaikean tilanteen kanssa. 41

58. Merckin tavoin Beecham viittii toissijai-
sestl, ettd timin asian tosiseikat voidaan
erottaa asian Merck tosiseikoista: Beecham ei
voi oikeudellisista ja eettisistd syisti vapaasti
“suostua” Augmentinen pitimiseen kaupan
Espanjassa tai evidtd “suostumustaan” tihin.
Eettinen velvollisuus ei ole tiysin subjektiivi-
nen kisite; se voi aitheutua objektiivisesti tar-
kastettavissa olevasta  kulutuskysynnisti.
Lisiksi lidkkeiden tarjoajaa ei pitiisi estdi
vastaamasta kysyntdin tietyssi jisenvaltiossa
pelkdstddn sen vuoksi, etti tarjoajan pitiisi
pelatd, ettd sen toimitukset saattavat atheut-
taa rinnakkaistuontia, joka vaarantaa sen
kannattavuuden muilla markkinoilla. Jos tar-
joajan tdytyisi osoittaa kansallisissa tuomio-
istuimissa, ettd kyseessi on eettinen velvolli-
suus, sc el esittdisi pelkdstdan paitelmii
valmisteen hoito-ominaisuuksista, vaan se
voisi esittdd suoraa nidyttdi, esimerkiksi vie-
jind toimivan jisenvaltion liikireiden ja
apteekkareiden lausuntoja.

59. Beecham viittdi, etti sen vetidytyminen
Espanjan markkinoilta siten, ettd se kieltiy-
tyisl toimittamasta valmisteita timinhetki-
sille asiakkailleen ja antaisi ohjecksi muiden

40 — Beecham viittaa perustamissopimuksen 3 artiklan mja
o kohtaan ja 130 ja 129 artikiaan.
41 — Beecham viittaa Euroopan parlamentin 29.6.1995 antamaan

piitdslauselmaan (EYVL 1995 C 183, s. 26).
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maiden asiakkaille olla toimittamatta valmis-
teita Espanjaan, saattaisi olla vastoin paitsi
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa
my®ds 86 artiklaa. Vaikka 86 artiklan mahdol-
linen rikkominen riippuisi siitd, voivatko ne,
jothin toiminta vaikuttaa, osoittaa, ettd
Beechamilla on maiirdivdi markkina-asema
kyseisilli markkinoilla Espanjassa tai muussa
osassa yhteis63, Beecham vaittii, etti jos til-
lainen kanne menestyisi, espanjalainen tuo-
mioistuin voisi miiriti sen joko maksamaan
vahingonkorvausta tai jatkamaan toimituk-
sia.

60. Suullisessa kisittelyssi Beecham viitu,
ettd sitd, etti yhteisdjen tuomioistuin muut-
taisi alempaa oikeuskiytintddin, ei pitdisi
estid oikeusvarmuuden periaate eiki se, ettd
liittymisasiakirjassa on otettu huomioon asi-
assa Merck annettu tuomio ja ettd yhteis6jen
tuomioistuimen mydhemmin oikeuskiy-
tinnén kehitys on jo horjuttanut timén wo-
mion auktoriteettia. Pelkistiin se seikka, ettd
liittymisasiakirja neuvoteltiin asiassa Merck
annettu tuomio huomioon ottaen, ei vot
rajoittaa yhteisdjen tuomioistuimen vapautta
arvioida uudestaan tuomiossa tehtyja ratkai-
suja, erityisesti koska jos omaksuttuja ratkai-
suja ei muutettaisi, tuomiolla olisi vaikutuk-
sia vieli noin kymmenen vuoden ajan
patentoituihin valmisteisiin, joita on pidetty
kaupan Espanjassa ennen kuin niitd voitiin
sielli patentoida. Toisaalta asiaan Merck
perustuvan oikeuskiytinnén muuttamisella
el vaikutettaisi sellaisten uudempien tuottei-
den rinnakkaiskauppaan, jotka on saatettu
ensimmiisti kertaa markkinoille Espanjassa
sen jilkeen, kun ne voitiin sielli patentoida.
Beecham piti mahdollisena sitd, ettd yhtei-
sdjen tuomioistuin voisi harkita tuomionsa
taannehtivuuden rajoittamista.

I-6310

3) Primecrown

61. Primecrownin mukaan asiassa Merck
annetussa tuomiossa todettu periaate, jonka
mukaan oikeuksien sammuminen perustuu
sithen, ettd markkinoille saattamiseen on
suostuttu, on yhi oikea. Kun yhteisjen tuo-
mioistuin antoi kysexsen tuomion, se oli tie-
toinen siitd, ettd sitd sovellettaisiin Espanjasta
ja Portugalista tapahtuvaan tuontiin, jos
niistd tulisi yhteisén jasenid. 42 Espanjan ja
Portugalin liittymisehtoja koskevien neuvot-
telujen aikana timin periaatteen oletettiin
olevan oikea, joten useista mairdyksistd
sovittiin nimenomaisesti Sitd varten, ettd
Espanjan ja Portugalin patenttijirjestelmii
vahvistettaisiin ja etti jisenvaltioiden lidke-
teollisuuksien sopeutuminen olisi mahdollista
ennen kuin vapaata liikkuvuutta koskevia
oikeussdint&ji sovelletaan tiysin Espanjaan
ja Portugaliin. Koska liittymisasiakirjan hie-
rarkinen asema on sama kuin perustamisso-
pimusten, Primecrown viittii, ettd neuvotte-
lijoiden selkeini tarkoituksena oli se, ettd
uusien ja vanhojen jisenvaltioiden vilistd
vapaata kauppaa voitaisiin rajoittaa ainoas-
taan niilli erityisilli ja rajoitetuilla potkkeuk-
silla vapaan litkkuvuuden periaatteesta, joista
miiritdan litttymisasiakirjassa ja sen poytd-
kirjoissa. Asiassa Generics ja Harris Pharma-
ceuticals vastaan Smith Kline & French
Laboratories (jaljempini asia Generics) anta-
massaan tuomiossa*? yhteisdjen tuomiois-
tuin vahvisti nimenomaisesti 47 ja 209 artik-
lassa mainittujen poikkeuksien suppean
luonteen ja sen, etti niiden soveltamisajan
pidtyttyi Espanjasta ja Portugalista tapahtu-
vaan tuontiin sovelletaan asiassa Merck anne-
tussa tuomiossa mainittua periaatetta.

42 — Primecrown toteaa, ctti kyseiseni ajankohtana tihin vetosi
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, ja sithen viitattiin
suullista kisittelyd varten laaditussa kertomuksessa; ks.
Kok. 1981, s. 2063, 2074, oikcanpuoleinen palsta, keskelld
oleva kappzle

43 — Asia C-191/90, Generics ja Harris Pharmaceuticals v. Smith
Kline & French Laboratories, tuomio 27.10.1992
(Kok. 1992, s. 1-5335).
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62. Asiassa Merck annetun tuomion mukai-
nen oikeuskidytintd antaa oikeusvarmuutta
kauppiaille, yleisdlle ja teollisoikeuksien hal-
tijoille, koska kansalliset tuomioistuimet voi-
vat Primecrownin mukaan tavallisesti vai-
vatta arvioida, onko tarpeellinen suostumus
annettu. Jos Merckin viite, joka perustuu sii-
hen, ettd rinnakkaisen patentin sammuminen
on vilttaimatdntd, hyviksyttiisiin, timin seu-
rauksena kansallisten tuomioistuinten olisi
midriteltdvd, vastasivatko patenttioikeudet
maassa, jossa valmiste saatettiin markkinoille
ensimmaista kertaa, patenttioikeuksia tuonti-
maassa. Tamin seurauksena tirkeimmit 3i-
keyhtiét huomattavine varoineen saattaisivat
atheuttaa yhtetsmarkkinoiden pirstoutumisen
ajamalla kanteita pienempii rinnakkaistuojia
vastaan.

63. Suostumuksen osalta Primecrown toteaa,
ettd Merck ei ole osoittanut, etti Espanjassa
tai Portugalissa laikeyhtidille asetettaisiin
oikeudellinen velvollisuus saattaa liskkeita
niiden markkinoille; siten Merck paitti
omasta tahdostaan saattaa kyseiset liikkeet
markkinoille, vaikka se oli tietoinen secki
yhteisSjen tuomioistuimen asiassa Merck
antamasta tuomiosta ettid liittymisasiakirjan
47 artiklan  sanamuodosta. ¥  Primecrown
vaittdd, etta kyse voi olla velvollisuudesta
jatkaa toimituksia ainoastaan, jos Merck
on mairaavissi markkina-asemassa, miki
ei voi olla tilanne kyseisten tuotteiden

44 — Primecrownin mielesti 2inoa pakko perustuu mahdolliseen
pakkoli in my6nti mitd e1 voida rinnastaa posi-
tiiviscen oikeudelliseen velvolli 1 tarjota valmisteita

markkinoilla.

osalta. 45 Lisaksi Primecrown kiisti suulli-
sessa kisittelyssi kantajina olevien liikeyh-
tividen viitteen siitd, ettd niilld oli velvolli-
suus  jatkaa  sellaisten  valmisteiden
toimittamista, joita varten ne olivat saaneet
Espanjassa markkinoille saattamista koskevat
luvat. 46 Primecrown viittdi, ettd asiassa
Merck ja asiassa Pharmon annettujen tuo-
mioiden yhteisvaikutus on se, etti perusta-
missopimuksen 30 ja 36 artiklaa on tulkittava
siten, ettd vapaata liikkuvuutta koskevaa
sadntod sovelletaan yhdessi jisenvaltiossa
markkinoille saatettuthin tavaroihin, paitsi
jos ne on saatettu markkinoille tiysin ilman
patentinhaltijan suostumusta, misti ei ole
tdssd asiassa esitetty mitdin niyttoa.

64. Primecrown toteaa myos, ettd viitetty
toimittamista koskeva eettinen velvollisuus ei
voi olla perustana poikkeukselle tavaroiden
vapaata liikkuvuutta koskevista yhteisén

oikeussaannoistd. Kukin miirittelee itse eet-
tiset velvoitteensa, joten ne ovat luonteeltaan
subjektiivisia. Lisiksi Primecrown viittaa
Merckin kansallisessa tuomioistuimessa esit-
timiin selontekoon ja viittdi, etti tillaisen

45 — Primecrown toteaa Renitecin osalta, etti Espanjan markki-
noilla on ainakin 19 vastaavaa geneeristi tuotetta; Proscarin
osalta Primecrown toteaa, ctti Espanjan markkinoilla ei ole
vastaavaa geneeristi tuotetta, joten sen on vaikeata kisittdi,
milli tavalla Merck kirsii siiti, etti valmistcella ei ole
Espanjassa patenttisuojaa.

46 — Primecrown viittasi EYin perustamissopimuksen 85 artiklan
soveltamisesta 10 pdivind tammikuuta 1996 tehtyyn komis-
sion paitdkseen (IV/34.279/F3 — Adalat) sen kisityksensi
tucksi, etti Espanjan lainsiiidinnén mukaan patentinhalti-
joilla ei ole vc]volfisuuua toimitustensa jatkamiseen. Piités
koski Bayerin ja sen r panjalaisten tytdryh-
tididen viitettyd kilpailunvastaista toimintaa niiden yrit-
tiessi rajoittaa tuotteen Adalat kysyntii vastaavaa tukku-
myyntid Ranskan ja Espanjan markkinoille. Tissi
piitSksessi muun muassa vaaditaan Bayeria lopettamaan
viitetty EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan rikkomi-
nen, ja paitoksestd on nostettu k ish ensimmii-
sen oik tuomioistui ks. asia T-41/96, Bayer
v. komissio. Asiassa T-41/96 R kantzja puolestaan vaati
kyseisen pidtéksen tiytintéénpanon vilaikaista lykkii-
mistid, minkd seuraul immiisen oik tuo-
mioistuimen presidentti miirisi 3.6.1996, eui piitsksen
2 artiklan tdytintéénpanoa lykitiin.

isten iﬂ
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eettisen velvollisuuden olemassaoloa ei ole
niytetty toteen. 4 Ei ole myoskaan osortettu,
ettd eettisia velvollisuuksia koskeva tilanne
Espanjassa olisi erilainen kuin asiassa Merck
kuvattu tilanne Italiassa. Viitetyt eettiset vel-
vollisuudet olivat yhteensopimattomia sen
viitteen kanssa, ettd patenttisuojan puuttu-
misen takia yhti6illd ei ollut hintaneuvotte-
luissa monopoliasemaa, miki tarkoittaa sitd,
ettd yhti6t haluavat estid toimitukset tai
rajoittaa niiti.

65. Primecrownin mukaan on hylittiva viite
siitd, ettd jisenvaltion hintavalvontatoimen-
piteilld voitaisiin perustella se, ettd teollisoi-
keuteen vedotaan sellaisen  valmisteen
tuonnin estimiseksi, joka on saatettu tissi
jisenvaltiossa markkinoille patentinhaltijan
toimesta tai hinen suostumuksellaan. 48
Esteen asettamista kaupalle et ole koskaan

hyviksytty vastatoimenpiteend havaitulle
markkinahiiriélle. 4° Vastaavaa lihestymis-
tapaa on sovellettu  teollisoikeuksien

kiyttimiseen. 5 Espanjassa hinnat asetetaan

47 — Ks. NERA:n (National Economic Research Associates)
selonteko, jonka Merck esitti yhteisdjen tuomioistuimelle
toimittamiensa kirjallisten huomautusten liitteeni 5. Pri-
mecrownin mukazn tissi selonteossa todetaan, ettd "50:sti
eniten mairitysti valmisteesta Euroopassa vuonna 1991
ainoastaan 40 oli saatavilla jokaisessa unionin jisenvalti-
ossa”. Primecrown siis toteaa, etti koko liiketeollisuus ei
yleismaailmallisesti noudata Merckin esittimii eettistd vel-
vollisuutta.

48 — Suullisessa kisittelyssi Primecrown viitti nimenomaan, ettd
koska kiytinnéllisesti katsoen kaikissa jisenvaltioissa hin-
toja valvotaan jollain tavalla, i pitdisi olla sallittua, ettd l3i-
keyhtiét saavat vedota nzxdcn }ar;cstclmlen olemassaoloon
perustellakseen sen, ettd | lisia teollisoikeuksia kiyte-
tiin rinnakkaistuonnin rajoittamiseen.

49 — Asia 7/61, komissio v. Italia, tuomio 19.12.1961 (Kok. 1961,
5. 633).

50 — Primecrown liinaa em. asiassa Centrafarm vastaan Sterling
Dnug (jiliempini _ asia Cent.rafarm) annetun tuomion
22—25 kohtaa ja viittaa yleisemmin asiaan Musik-Vertrieb
membran ja asiaan 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio
8.6.1971 (Kok. 1971, s. 487).
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riippumatta siitd, onko Espanjassa saatavilla
tuotepatenttisuojaa, ja ne perustuvat vertai-
luun muissa jasenvaltioissa, joissa farma-
seuttiset  valmisteet ovat patentoitavia,
sovellettuihin hintoihin. Espanjan hintaval-
vontajirjestelmi palvelec samaa sosiaalista
tavoitetta kuin muiden jisenvaltioiden jirjes-
telmit, ja koska siti sovelletaan samalla
tavalla tuotuihin ja kotimaisiin tuotteisiin,
silli ei  rikota  perustamissopimuksen
30 artiklaa. Se seikka, etti farmaseuttisia val-
misteita kulutetaan henkil6i kohden paljon,
korvaa sen, etti Espanjassa hintataso on hie-
man alhaisempi. Siten liiketeollisuuden
kokonaistuotto niilld hyvin suurilla markki-
noilla on hyva, vaikka hintataso on atemmin
ollut alhaisempi kuin muilla markkinoilla. 51

66. Primecrown viittidi, etti Merck on hioi-
tellut Espanjasta tapahtuvan rinnakkaistuon-
nin haitallisia vaikutuksia. Se korostaa, etti
rinnakkaistuonnille on huomattavia esteit3,
joista osa on luontaisia ja osa perustuu ldike-
yhtiiden omiin strategiothin rinnakkais-
tuonnin estimiseksi. 52 Eri kansallisten mark-
kinoiden hintojen vilisen eron on oltava

51 — Prxmecrown on suulhsessz kisittelyssi kuvaillut E; a]{
kah suunimmaksi iscl
markkmz-alueeks:.
52 — Primecrownin mielesti huomattavimmat esteet tuonnille

ovat seuraavat: 1) vaikeudet saada jatkuvasti tavaroita rin-
nakkaistuontia varten ja keskeytykset saatavuudessa, minki
takia apteckkarit suhtautuvat cpirdiden rinnakkaistuontiin;
2) tavaramerkkierojen aitheuttamat esteet; 3) vieraalla kie-
lelld laaditut pakkausmerkinnit; 4) joidenkin apteckkarei-
den haluttomuus myydi rinnakkaistuotuja lidkkeiti, ellei
hinta ole kyllin houKuucleva, 5) annoseroista (yksittdiset
tabletit) johtuvat esteet; ja 6) samantapaiset csteet, jotka
perustuvat pakkauskokojen eroihin,
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hyvin merkittivd, ennen kuin kauppiaat ja
apteekkarit pitavit rinnakkaistuontia kannat-
tavana. 3> Primecrown viittii, etti rinnak-
kaistuonti on viliaikainen ilmis, joka vaikut-
taa tiettyyn miirdin tuotteita tietyn ajan.
Liittymisasiakirjasta ~ sopimisen  jilkeen
espanjalaisten laikkeiden hinnat ovat ylei-
sesti nousseet tavaroiden vapaata liikku-
vuutta ja patentoitavuuden mahdollistamista
koskevien tulevaisuudennikymien takia,
mikd on vahentinyt hintaeroja. Primecrow-
nin mielesta Merck jittia huomiotta huomat-
tavat edut, joita se ja lidketeollisuus yleensi
saavat Espanjan ja Portugalin liittymisesti.

67. Lopuksi Primecrown toteaa, etti rinnak-
kaistuonnista aiheutuvat menetykset eivit
vahingoita lidketeollisuuden tutkimus- ja
kehitystyoti tulevaisuudessa. Ensinnikidn ei
olisi jarkevai rajoittaa tulevaisuudessa paten-
toitaviin laikkeisiin liittyvii tutkimusta silld
perusteella, ettd jotkut aiemmat valmisteet,
joita ei ole voitu patentoida, ovat olleet tap-
piollisia. Toiseksi tutkimus on maailmanlaa-
juista toimintaa; kun valmiste kerran on
kehitelty, siti voidaan markkinoida maail-
manlaajuisesti- tilanteessa, joka on ldikeyh-
tidille yhi edullisempi patenttisuojan asteit-
taisen parantumisen vuoksi, joka johtuu muun
muassa osana GATT-neuvottelujen Urugu-
ayn kierrosta teollis- ja tekijinoikeuksien

53 — Primecrownin mukaan on luultavaa, etti suurin osa Espan-
jasta tapahtuvasta rinnakkaistuonnista pikemminkin korvaa
Italiasta ja Ranskasta tapahtuvaa rinm{kaistuontiz kuin on
nettolisiys markkinoille, koska hinnat Espanjassa eivit eroa
kovin paljoa Italian ja Ranskan hintatasosta.

kauppaan liittyvisti nikékohdista tehdyn
sopimuksen (jiljempini TRIPS) liitteesti
19. 54

4) Viliintulijoina esiintyvit ballitukset

68. En esitd yksityiskohtaisesti niiden kah-
deksan jasenvaltion, jotka ovat esittineet kir-
jallisia tai suullisia huomautuksia, esittimii
viitteitd. Kaikki niiden esittimit viitteet on
esitetty jossakin muodossa piidasian asian-
osaisten kirjelmissa. Kaikkien niiden jisen-
valtioiden mielesti liht6kohtana on pidettivi
sitd, ettd tavaroiden vapaata liikkuvuutta
yhteis6ssi koskevan tavoitteen ja patentin-
haltjjoiden oikeuksien tarkoituksenmukaisen
suojan vililld on léydettiavi tasapaino. Nii-
den kisitykset ovat kuitenkin erilaiset silti
osin, onko asiassa Merck annettuun tuo-
mioon perustuvasta oikeuskdytinnosti luo-
vuttava tai onko sitd muutettava. Ainoastaan
Belgian hallitus yhtyy kantajien kisitykseen
tukien nimenomaisesti oikeuskiytinnosti
luopumista, mutta sen nikemys on yhtey-
dessi siihen, ettd Espanjassa sovelletaan hin-
tavalvontajirjestelmii. Espanjan hallitus ja
joiltakin osin Kreikan hallitus tukevat asiassa
Merck annettuun tuomioon perustuvan
oikeuskdytinnon soveltamista. Tanskan,
Ranskan, Italian, Ruotsin ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitukset ehdottavat, ettd

54 — Primecrown toteaa, etti 27 artiklan 1 kohdan mukaan kaik-
kien sopimuksen allekirjoittaneiden valtioiden on tarjottava
farmascuttisille valmisteille patenttisuojaa ja etti sopimuk-
sen patentoitavuutta ja suojan kestoa koskevat miiriykset
on muotoiltu EPCin miiriysten mukaisiksi. Sopimuksen
65 artiklan 4 kohdassa miiritiin kymmenen vuoden siirty-
miajasta kehitysmaille. Yleiskisityksen saamiseksi TRIPS:s
ti ks. esim. Demaret 1995: The Metamorphoses of the
GATT: From the Havana Charter to the World Trade
Organization. — 34 Columbia Journal of Transnational
Law, s. 123, 162—169.
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tismennettiisiin siti, minkilainen suostumus
tavaran markkinoille saattamiseen aiheuttaisi
sen, etti patenttioikeudet sammuvat. Ndmad
jisenvaltiot ja Belgia ovat siti mieltd, ettd
hintavalvonnan Espanjassa ja Portugalissa
joko sinilldin tai yhdistettynd oikeudelliseen
tai eettiseen velvollisuuteen toimittaa valmis-
tetta niille markkinoille tai jatkaa tillaista
toimittamista olisi katsottavan ehki estivin
scllaisen piitelmin, ettd kantajat olivat omasta
tahdostaan piittineet pitaa kyseisid tuottei-
taan kaupan niilli markkinoilla. Haluan
korostaa, ettid niiden jisenvaltioiden kisityk-
set poikkeavat toisistaan huomattavasti. Esi-
merkiksi Yhdistynyt kuningaskunta katsoo,
ettd periaatteessa voi osoittautua, ettd vapaa-
chtoisilta vaikuttavat toimet on todellisuu-
dessa tehty pakottamisen seurauksena, mutta
sen mielesti Merck el ole esittinyt tassd asi-
assa mitiin vakuuttavaa ndyttod siitd, ettd
suostumusta el olisi annettu.

5) Komissio

69. Komissio viittii, ettd vaikka Merck-
periaatetta voidaan arvostella, 55 sitd ei pitiisi

55 — Komissio viittaa erityisesti lihteescen Marenco and Banks
1990: Intellectual Property and Community Rules on Free
Movement: Discrimination Unearthed. — 15 E. L. Rev,
247, ja luettelee nelji piiasiallista arvostelun kohdetta:
1) oikeuskiytinnén takia patentinhaltijalla ei ole mahdolli-
suutta saada tiyttd korvausta luovasta tyésti; 2) oikeuskiy-
tinnén perustana on virhcellinen ajatus siiti, etti oikeus
voisi sammua, vaikka siti e todellisuudessa edes ole;
3) siind suostumuksen kisitteen kohde on viiri, eli kohteena
on valmisteen markkinoille saattaminen eikid immateriaalioi-
keuden kiyttd; 4) siini tehdiin paradoksaalinen erottelu
kahden tilanteen vililli: tilanne, jossa yritys, joka nauttii
patenttisuojasta jisenvaltiossa ja paittdi olla pitimittd val-
mistettaan kaupan kyseisessi valtiossa, jossa kuitenkin
myénnetiin pzikolisenssi, ja tilanne, jossa yritys ei voi
saada patenttisuojaa ja jossa se voi joutua myymiin valmis-
tettaan kyscisilli markkinoilla valtion midraimiin hintaan.
Suullisessa kisittelyssi komission edustaja kuitenkin kiel-
tiytyi hyviksymisti, ettd milliin niisti arvosteluista voitai-
sitn perustella Merck-oikeuskiytinnén hylkiiminen.
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lakata soveltamasta seuraavista syistd: ensin-
nikin oikeusvarmuuden periaatetta on kun-
nioitettava; toiseksi luopumisesta saattaisi
atheutua huomattavia seurauksia farmaseut-
tisten valmisteiden kaupalle Espanjan ja Por-
tugalin ja muun yhteison vililli seuraaviksi
kymmeneksi vuodekst; ja kolmanneksi titd
otkeuskiytintéi pidettiin  implisiittisesti
perustana kyseisten maiden kanssa kiydyissa
jisenyysneuvotteluissa.

70. Kirjallisissa huomautuksissaan komissio
esitti kolme viitettid sen tueksi, etti Merck-
periaatetta ei sovellettaisi tapauksiin, joissa
valmistetta on oikeudellisten tai eettisten vel-
voitteiden takia pidettivd kaupan. 56 Suulli-
sessa kisittelyssi se hyviksyi Yhdistyneen
kuningaskunnan hallituksen huomautukset
siitd, miten vaikeaa on kehittdi selked oikeu-
dellinen kisite eettiselle velvoitteelle, ja
totesi, ettd asiassa Merck annetun tuomion
mukaisen oikeuskiytinnon soveltamisesta
pitiisi luopua ainoastaan, kun on kyse oikeu-
dellisesta velvoitteesta pitdi valmistetta kau-
pan. % Tillainen oikeudellinen velvoite voi
perustua joko yhteisén oikeuteen tai kansal-
liseen oikeuteen. Komissio kiistdi, ettd kiel-
tiytyminen valmisteen toimittamisesta mark-
kinoille, joilla valmisteelle ei ole saatavissa
patenttia, voisi olla perustamissopimuksen

56 — Nimi viitteet olivat seuraavat: 1) timid kisitys sisiltyy asi-
assa Merck annetun tuomion ratio decidendiin; 2) tillainen
ratkaisu olisi yhteensopiva yhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskiytinnén hiljattaisen chilyksen ja erityisesti asiassa
Pharmon annetun tuomion kanssa; 3) tillaisella ratkaisulla

yrittdisiin siilyttimiin patentinhaltijan oikeus saada tiysi
Eorvaus luovasta tybstiin kunnioittaen samalla oikeuksien
sammumisen periaatetta.

57 — Kirjallisissa huomautuksissaan komissio totesi, ettd kansal-
lisen tuomioistuimen asiana on ratkaista, onko kyse eetti-
sestd velvoitteesta, mutta ehdotti kuitenkin, etti kyse olisi
tillaisesta velvoitteesta, jos kansanterveytti koskevien seik-
kojen perusteella jisenvaltiossa on kysyntii tietylle farma-
seuttiselle valmisteelle ja jos patentinhaltijan olisi vaikeata
kieltiytyd tyydyttimisti titi kysyntdd pelkistiin silli
perustectla, ettd sen tiytyy suojella asemaansa toiseen jisen-
valtioon tapzhtuvalta rinnakkaistuonniita.
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86 artiklassa kiellettyd miiriivin markkina-
aseman vdirinkiyttdd. 8 Espanjan lainsii-
dinnostd komissio toteaa, etta 21.5.1993
annetun kuninkaan asetuksen nro 767/1993
33 pykilin ja 20.12.1990 annetun lain
nro 25/1990 71 pykilan ¢ momentin mukaan
markkinoille saattamista koskevan luvan saa-
jan on pidettivd kaupan laikkeiti, joita kos-
kevan luvan hin on saanut. 5°

71. Komissio viittdd lopuksi, ettd viran-
omaisten oikeudelle miiriti farmaseuttisten
valmisteiden myyntihinnoista vientimaassa ei
pidd antaa ratkaisevaa merkitysti patentin-
haltijan oikeuksien sammumista arvioitaessa.
Joskin hintojen miirdiminen alemmalle
tasolle vienti- kuin tuontimaassa on kannus-
tin rinnakkaistuojalle, tilanne ei muutu sil-
loin, kun vientimaassa on mahdollista saada
patenttisuoja.

72. Komissio myénsi suullisessa kisittelyssi,
ettd patentoitavuuden ja farmaseuttisten val-
misteiden hintojen vililld on yhteys, mutta
totesi, ettd hintothin vaikuttavat myds monet
muut seikat. Esimerkiksi joidenkin geneeris-
ten valmisteiden hinnat olivat Tanskassa kor-
keammat kuin patentoitujen valmisteiden

58 — Komissio toteaa, etti on episelvii, ovatko kansallisessa tuo-
mioistuimessa vireilli olevan oikeudenkiynnin asianosaiset
todella miiridvissi asemassa kyseisilli markkinoilla, minki
lisiksi episelvii on se, voidaanko niiden mahdollista kiel-
tiytymistd valmisteiden toimittamisesta markkinoille pitai
86 artiklassa tarkoitettuna vidrinkiytténi.

59 — On todettava, etti komission kisityksen mukaan Merck-
periaatetta olisi yhi sovellettava tilanteissa, joissa valmiste
voitiin pa!cnloi!ﬂ mutta joissa patentinhaltija ei jostakin
syysti todellisuudessa saanut patenttisuojaa.

hinnat Ranskassa. Komission mielesti kan-
sallisten hintavalvontajirjestelmien vaikutuk-
set ovat merkittivampi tekiji hinnoiteltaessa
lidkkeitd yhteisossi kuin kansallisten patent-
tilainsdadintéjen erot. Komissio myénsi kui-
tenkin, etti on epitodennikdistd, ettd niitd
valvontajirjestelmid  yhdenmukaistettaisiin
yhteison tasolla lihitulevaisuudessa. 6°

V — Tissd  ratkaisuehdotuksessa  vield
kisiteltivit aiheet
73. Kolmannessa kysymyksessi esitetiin

perustavanlaatuinen ongelma, pitiisiké tava-
roiden vapaata lilkkuvuutta koskevan
yhteisén tavoitteen ja kansallisten patenttioi-
keuksien suojan vilistd tasapainoa arvioida
uudestaan, eli toisin sanoen, pitiisikd asiassa
Merck annettuun tuomioon perustuvaa
otkeuskiytint6ad noudattaa. On selvii, ettd
tahin kysymykseen annettavalla vastauksella
vaikutetaan huomattavasti esitettyjen kahden
ensimmiisen kysymyksen merkitykseen; ne
koskevat siirtymaiajasta annettujen liittymis-
asiakirjan miirdysten soveltamisajan paitty-
mistd. Jos asiassa Merck annettuun tuomioon
perustuvaa oikeuskiytintdd ei endi sovellet-
taisi, nimi kysymykset eivit olisi kovinkaan
relevantteja. Ehdotan siksi, etti kisittelen

60 — Komissio totesi, ettd ihmisille tarkoitettujen liikkeiden hin-
tojen siintelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden sovel-
tamisesta kansallisissa sairausvakuutusjirjestelmissi 21 pii-
vini joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi
89/105/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 8, jiljempiini avoimuus-
direktiivi), jonka tarkoituksena on ennen katkkea "saavuttaa
kattava nikemys kansallisista hinnoittelujirjestelyistd® (ks.
viides perustelukappale), ei ole yhdenmukaistamistoimi.

1-6315



JULKISASIAMIES FENNELLYN RATKAISUEHDOTUS — YHDISTETYT ASIAT C-267/95 JA C-268/95

ensin VI luvussa titd kolmatta kysymysta eli
yleisid nikékohtia, jotka koskevat tilannetta,
jossa yhteisdjen tuomioistuin paittaisi hylata
ailemman tuomionsa perustana olleet piitel-
mit, ja vaihtoehtoja sille, ettdi Merck-
otkeuskiytinnostd poikettaisiin. Tarkastelen
sitten VII luvussa sitd, onko yhteisdjen tuo-
mioistuimen rajoitettava annettavan tuomion
ajallisia vaikutuksia siind tapauksessa, etti se
noudattaa asiassa Merck annetun tuomion
perustana olleiden piitelmien hylkddmisti
koskevaa ehdotustani. Viimeista edellisend
atheenani kisittelen luvussa VIII ensimmaistd
ja toista kysymysti, ennen kuin esitin luvus-
sa IX yleiset paatelmini.

VI — Kolmas kysymys

74. Liikeyhti6t vaittdvit ennen katkkea, ettd
niiden pitdisi Yhdistyneen kuningaskunnan
patenttilainsdidinnén perusteella voida estdi
kyseisten farmaseuttisten valmisteiden, joihin
niilli on patentti Yhdistyneessi kuningas-
kunnassa, rinnakkaistuonti Espanjasta ja
Portugalista. ' Ne vetoavat ensisijaisesti sii-
hen, etti farmaseuttisille valmisteille ei ole
olemassa patenttisuojaa Espanjassa ja Portu-
galissa, minkid takia niilli ei ole mahdolli-
suutta hyétyi tillaisen suojan osana olevasta

61 — Kuten olen todennut edelli alaviitteessi 1, kiytin vaihtoeh-
toisesti kisitteitd “farmaseuttiset valmisteet” tai "lizkkeet”.
Seki yhteiséjen tuomioistuin ettd julkisasiamiehet ovat kol-
messa kaikkein merkittivimmassi edeltivissd asiassa myos
kiyttineet muita vastaavia kisitteiti. Kaikilla ndilli kisit-
teilli voidaan katsoa tarkoitettavan ihmisten kiytéon tar-
koitettuja liikkeiti, joista oli kyse asiassa 24/67, Parke
Davis (tuomio 29.2.1968, Kok. 1968, s. 81), asiassa Centra-
farm ja asiassa Merck ja joista on taas kyse nyt kisiteltivini
olevissa yhdistetyissi asioissa. Kisite liikevalmiste on
otettu liikevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hailin-
nollisten miiriysten lihentimisestd 26 piivini tammikuuta
1965 annetusta neuvoston direkuivisti  65/65/ETY
(EYVL 1965, 22, s. 369, jiljempini vuoden 1965 direktiivi).
Kisitetti patentinhaltija kiytetiin mukavuussyisti kuvaa-
maan henkilé3, joka on patenttiin liittyvin oikeuden haltija,
olkoon patentinomistaja, oikeud ja tai li inhaltija
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yksinoikeudesta, kun ne ovat saattaneet val-
misteet ensi kertaa markkinoille jisenval-
tioissa.

A — Patentit ja farmaseunttiset valmisteet

1) Laiketeollisuuden tilanne

75. Useat lidketeollisuusyhtidt  toimivat
koko maailmassa. Ne ovat keskittianeet toi-
mintansa piiasiassa Yhdysvaltoihin, Euroo-
pan yhteis60n ja Japaniin.

76. Vaikka asian tosiseikkojen tutkiminen
kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle, useista
tosiseikoista ja erityisesti alan tutkimus- ja
kehitystyén olennaisesta merkityksestd ja
korkeista kustannuksista ollaan yksimielisia.
Yhteiséjen toimielimet ovat tunnustaneet
timin tilanteen, ja se on vaikuttanut lainsaa-
dantoén.

77. Komissio toimitti 2.3.1994 neuvostolle ja
Furoopan parlamentille kertomuksen *far-
maseuttisella alalla yhteisossi noudatettavan
teollisuuspolititkan suuntaviivoista” (jiljem-
pini vuoden 1994 kertomus). 62 Vaikka vuo-
den 1994 kertomus ei sindnsi koske patent-

62 — KOM(93) 718 lopull.
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teja, siind toistetaan joitakin huomautuksia,
jotka oli esitetty komission 11.4.1990 teke-
middn chdotukseen liitetyssi selittivissi
muistiossa; chdotuksen perusteella annettiin
LST-asetus. Vuoden 1994 kertomuksessa
komissio valaisi joitakin tutkimuskustannuk-
siin liittyvid seikkoja ja maailmanlaajuisia
kustannusten vaikutuksia laiketeollisuuteen;
nathin on jo viitattu Merckin esittimissi
viitteissa. Komissio toteaa, ettd tutkimusku-
lujen nopea kasvu ”johtuu yleensi molekyy-
libiologian ja erityisesti sairauksien patoge-
nesiaa  koskevan tedon  kehityksests,
hoitokeinojen tai sairauksien ehkiisykeino-
jen tekniikan paranemisesta ja liikkeiden
laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden takaa-
miseksi annetuista yhi tiukemmista tekni-
sistd vaatimuksista”. 63

78. Vuoden 1994 kertomus tukee kantajien
viitteitd siitd, ettdi timi teollisuudenala
rahoittaa tutkimus- ja kehitystyon kiytin-
n6ssid omilla varoillaan ja ainoastaan poik-
keuksellisesti turvautuu lainaamiseen. Siten
tutkimuskulut on katettava hyvin harvalu-
kuisten menestystuotteiden hinnoilla. Itse
asiassa ainoastaan monikansallisilla yrityk-
silld on varoja ja kapasiteettia niiden kulujen

63 — Mainittu edelld, ensimmiinen kappale sivulla 5. Euroopan
parlamentti antoi vastauksena komission tiedonantoon pai-
toslauselman, jossa se ilmoitti, ettid se "odottaa” komissiolta
aloittcita  “todellise[ksi] teollisuuspolitiik(aksi]®, joka
“suuntaa Euroopan tutkimustoimi in tosiasial-
liseen innovointin® muun muassa "(suojaamallal uusien
lidketuotteiden — — [immateriaalioikeuksilla] seki EU:ssa
etti kolmansissa maissa” (10 kohta); péytikirja tehtiin
16.4.1996 pidetyssi istunnossa, cikd sitd ole vield julkaistu
Euroopan yhteissjen viralli J i. Ks. myés yleisesti
talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta *Liikkeiden
vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa — nykyisten esteiden
poistaminen” (EYVL 1996 C 97, s. 1).

hajauttamiseksi. Erittdin korkeiden tutki-
muskulujen ja erittdin harvalukuisten menes-
tystuotteiden yhdistelma on tirkein seikka
farmaseuttisten valmisteiden patenttisuojan
puolustamiseksi.

79. Aivan viime aikoihin asti farmaseuttisten
valmisteiden patentoitavuus oli ptkemminkin
poikkeus kuin sdintd useissa Euroopan val-
tioissa. Primecrownin mukaan Yhdistyneessi
kuningaskunnassa tuomioistuimet tunnusti-
vat tillaiset patentit jo timin vuosisadan
alussa. ¢  Ensimmiinen  nimenomainen
lainsiddannollinen tunnustaminen tapahtui
Yhdistyneessi kuningaskunnassa vuoden
1949 Patents Actin 4 pykilin 7 momentissa
ja Irlannissa vuoden 1964 Patents Actin
2 pykildssi. Farmaseuttisia valmisteita ol
mahdollista patentoida esimerkiksi Saksassa
4.9.1967 lihtien 65, Tanskassa 1.12.1983 lih-
tien, % Norjassa 1.1.1992 lihtien 87 ja Suo-
messa 1.1.1995 lihtien. ¢ Kreikka samoin
kuin Espanja tekivit alun perin varauksen
EPS:ddn, ja timin varauksen soveltamisaika
paitty: 7.10.1992; Portugali liittyi EPS:ddn
1.1.1992.

64 — Acetylene lluminating Company Ltd v. United Alkali Co.
Ltd, RPC 1905, s. 145 ja 153, House of Lords. Titi tuo-
miota sovellettiin kyseiseni ajankohtana ja vuonna 1922
saavutetun itsendisyyden jilkeenkin myés Irlanni

65 — Saksan liittotasavallan 9.5.1961 annetun patenttilain 1 pyki-
lin 1 ja 2 momentt, sellaisena kuin timi laki on muutettuna
patenttilain, tavaramerkkilain ja muiden lakien muuttami-
sesta 4.9.1967 annetulla lailla (Bundesgesetzblatt I, nro 56,
5. 953).

66 — Teollisuusministerién 16.12.1983 tckemi piités nro 450.

67 — 13.10.1989  twchdyn  piitéksen  nro 1043 1 pykilin
3 momentti.
68 — Ravinto- 1ai liikeaineisiin myonnettivisti patentista anne-

tun asetuksen 13.10.1987/932 1 ja 2 pykils.

1-6317



JULKISASIAMIES FENNELLYN RATKAISUEHDOTUS — YHDISTETYT ASIAT C-267/95 JA C-268/95

80. Italian tilanne ansaitsee enemmin huo-
miota kuin pelkidn maininnan, koska siita oli
kyse asiassa Merck. Italian patenttilain ¢
14 pykilin 1 momentin mukaan seki farma-
seuttisia valmisteita ettid niiden valmistusme-
netelmii oli mahdotonta patentoida. Myd-
hemmin Italian perustuslakituomioistuin
totest 20.3.1978 antamassaan tuomiossa
timin pykilin olevan perustuslain vastainen,
mink3 takia sita ei voida soveltaa. Kuitenkin
tissd asiassa kyseessi olleen ldikkeen eli
Modureticin  osalta aiheutui tdssd asiassa
esilli olevan kaltaisia ongelmia; sille ei voitu
myontiad patenttia Italiassa, vaikka Italian
muutetun lainsdidinnon mukaan tillaselle
farmaseuttiselle valmisteelle voitiin periaat-
teessa myontia patentti, silli uutuutta kos-
keva kriteeri ei tiyttynyt. 70

81. EPS oli merkittivia askel kohti patentti-
lainsaddiantdjen yleistid, yhdenmukaistettua
jirjestelmii erityisesti kemikaalien ja farma-
seuttisten valmisteiden patentoimisen osalta.
Kuten olen todennut, siini miiritdin, ettd
pisin sallittu sellaisen varauman voimassaolo-
aika, joka koskee velvoitetta tehdi tillaisista
valmisteista patentoitavia, oli 15 vuotta, joten
tami atka padttyi 7.10.1992. Merckin esitta-
missi kirjallisissa huomautuksissa on huo-
mattavasti yksityiskohtaista tietoa useiden
Keski- ja Iti-Euroopan valtioiden Euroopan
yhteisén kanssa tekemiin sopimuksiin perus-
tuvasta velvollisuudesta saattaa tillaiset val-
misteet patentoitavikst 1990-luvun alussa,
mutta en kisittele niitd seikoja. Primecrown
viittasi  GATT-neuvotteluiden Uruguayn

69 — 29.6.1939 annettu kuninkaan asetus nro 1127.

70 — Ks. perinpohjainen analyysi asiasta Merck annetun tuomion
s. 2065—2067.
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kierroksen ~ osana  tehtyyn = TRIPS-

sopimukseen. 7!

82. Kaikki timi osoittaa riittivalli tavalla,
ettdi koko maailmassa on suuntauksena itse
kemikaalien ja farmaseuttisten valmisteiden
eiki pelkistiin niiden valmistusmenetelmien
patentoimisen mahdollistaminen. Erityisesti
EPS:ssi sallittujen varaumakausien piityttya
kaikissa sopimusvaltioissa ja siis itse asiassa
kaikissa EY:n jdsenvaltioissa on yhteinen
20 vuoden pituinen farmaseuttisille valmis-
teille myénnettyjen patenttien voimassaolo-
aika. Tdmin suuntauksen mukaisesti muut
jisenvaltiot ovat liittymisasiakirjassa edellyt-
tancet, ettd Espanja ja Portugali tarjoavat siir-
tymikauden jilkeen yhteiséssi saavutetun
teollisoikeuksien suojan tason, josta niille
annettiin rajoitettu toimivalta poiketa kemi-
kaalien ja farmaseuttisten valmisteiden osalta.
Riippumatta siitd, luodaanko talla velvoit-
teella muita jasenvaltioita koskeva vastavuo-
roinen velvoite, kisitykseni mukaan patentti-
suojasta on tullut jotakin enemmin kuin
pelkkid EY:n perustamissopimuksen 36 artik-
lan mukainen poikkeus, vaikkei se ole
menettinyt kansallista ja alueellista luonnet-
taan, ja patenttisuoja on tunnustettu yhtei-
sOssa.

71 — European Intellectual Property Review Supplement,
Vol. 16, nro 11, marraskuu 1994. Kyseisen sopimuksen
27 artiklan 1 kay paleessa midritiin, ettd "milti teknitkan
alalta tahansa oﬁva tuotetta tai menetelmii koskevan kek-
sinnén tulee olla patentoitavissa edellyttien, ettd se on uusi
ja kel olli a siti voidaan kiiyttii teollisesti hyviksi”.
Voidaan keskustella siitd, onko asiassa Merck annettu tuo-
mio yhteensopiva timin artiklan kanssa, muuta_tillaista
scikkaa i ole esitetty ennakkoratkaisukysymyksissi. On
huomattava, etti neuvosto antoi 22.12.1994 Uruguayn kier-
roksen monenvilisissi kauppaneuvotteluissa (1986—1994)
laaditrujen sopimusten tekemisesti Euroopan yhteisn puo-
lesta l)n.cxson toimivaltaan kuuluvissa asioissa piitsksen
94/800/EY (EYVL 1994 L 336, s. 1). Yhteisjen tuomiois-
tuin totesi 15.11.1994 antamassaan lausunnossa 1/94
(Kok. 1994, s. 1-5267), etti yhteis6lld ja jisenvaltioilla on
jaettu toimivalta TRIPS-sopimuksen tekemiseen.




MERCK JA BEECHAM

2) Lupa saattaa valmiste markkinoille

83. EPS:lla  luodulla  eurooppapatentilla
annettua 20 vuoden perussuojaa on kuiten-
kin murennettu jisenvaltioiden menettelyilld,
jotka koskevat lupaa saattaa valmiste markki-
noille. Komissio on myéntinyt, etti sen jil-
keen kun ldike on kehitetty ja lupa saattaa
valmiste markkinoille saatu, suoja-ajasta on
ollut jaljelld vain noin 8—10 vuotta”. 72 Kun
keksijd eli yleensa ladkeyhtid on kehittinyt
uuden lidkeaineen, se haluaa jiudi patentti-
hakemuksen suojatakseen keksinnén ja
saadakseen sen uutuuden tunnustetuksi. Kui-
tenkin jisenvaltioiden viranomaisten viisti-
mittd hyvin tiukoissa siannéksissi vaaditaan,
ettd valmisteen laatu, turvallisuus ja tehok-
kuus osoitetaan kliinisissi kokeissa ja muilla
kokeisiin perustuvilla tiedoilla, miki lykkii
markkinoille saattamista koskevan luvan
myontimisti. 73

84. Neuvoston 26.1.1965 antamalla direktii-
villi 65/65/ETY 74 pyrittiin yhdenmukaista-
maan joitakin niiden kansallisten siinnésten
vilisia eroja. Liikevalmisteita koskevien

72 — Edelli alaviitteessi 62 mainitun vuoden 1994 kertomuksen
s. 14,

73 — Nimi huolet heijastuvat myés ihmisille ja eliimille tarkoi-
tettuja lidkkeiti koskevista yhteisén luvananto- ja valvonta-
menettelyisti seki Euroopan lidkearviointiviraston perusta-
misesta 22 heinikuuta 1993  annetussa  neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 2309/93 (EYVL 1993 L 214, s. 1, jil-
jempind vuoden 1993 asetus).

74 — Mainittu edelli alaviitteessi 61.

lakien, asetusten ja hallinnollisten masi-
riysten lihentimisestd annetun direktiivin
65/65/ETY muuttamisesta 22 paiviand joulu-
kuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissi
87/21/ETY 75 neuvosto totesi, etti on tar-
peen varmistaa, "etta innovatiivisia yrityksii
ei saateta epaedulliseen asemaan”, ja siiti,
etta uuden lizkkeen markkinoille saattamista
koskevan ensimmiisen luvan mydntimisest,
jota varten on tarpeen suorittaa laatua, tur-
vallisuutta ja tehoa koskevia kattavia kokeita,
on kuluttava tietty ajanjakso toisen, genee-
risti kopiota koskevan suppeamman hake-
muksen jattimiseen, sanotun rajoittamatta
mitenkdin olemassaolevaa patenttisuojaa.
Jasenvaltiot voivat vapaasti pidentdd titi
aikaa ohi sen piivin, jolloin alkuperiisen val-
misteen patenttisuoja lakkaa. 76

85. Komissio paitti lopulta 11.4.1990 esittdi
neuvostolle ehdotuksensa LST-asetukseksi. 77
Ehdotusta koskevassa selittivissi muistiossa
komissio viittasi yhteisén terveyspolitiikan
osana olevaan tavoitteeseen taata hoidollinen,
tieteellinen, taloudellinen ja sosiaalinen kehi-
tys ja totesi, ettd sen ehdotuksen tavoitteena
on “parantaa innovaation suojaa ldike-
alalla™. 78 Se katsoi, etti patenttisuojajirjes-
telma oli ”—— perustavanlaatuinen tilli
innovatiivisella alalla, koska tutkimukseen
tehdyt investoinnit rahoitetaan sini aikana
saaduilla tuotoilla, jolloin yksinoikeus on
voimassa”. 79

75 — EYVL 1987 L 15, s. 36.

76 — Ks. direktiivin 1 artiklassa mainitun 8 kohdan a alakohdan
iii alakohta, jolla muutetaan vuoden 1965 dircktiivii.

77 — KOM(90) 101 lopull. — SYN 255.
78 — Ibidem, 1 kohta.
79 — Ks. muistion 5 kohta.
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86. Timin ehdotuksen seurauksena annet-
tiln  LST-asetus. 8¢ Timin  asetuksen
johdanto-osan nelji ensimmiistd perustelu-
kappaletta ovat seuraavat:

“farmasian alan tutkimuksella on ratkaiseva
merkitys kansanterveyden jatkuvassa paran-
tamisessa,

lidkkeiden, erityisestt niiden, jotka syntyvat .

pitkin ja kalliin tutkimuksen tuloksena,
kehittiminen ei jatku yhteiséssi ja Euroo-
passa, ellet laakkeita suojata sellaisilla suotui-
silla siinnoksilla, jotka antavat tillaisen tut-
kimuksen kannustamiseksi riittivin suojan,

tdlli hetkelld aika, joka kuluu uutta lidketta
koskevan patentin saamista koskevan hake-
muksen tekemisen ja sanotun liikkeen
markkinoille saattamista koskevan luvan
my0ntimisen vililli, lyhentdd patentin anta-
maa todellista suojaa niin, etti se ei riiti tuot-
tamaan takaisin tutkimukseen kiytettyjd
varoja,

timi tilanne johtaa puutteelliseen suojauk-
seen, joka haittaa farmasian alan tutkimusta”.

80 — Mainittu edelld alaviitteessi 13.
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Asetuksen 13 artiklan mukaan peruspatentin
hakemispiivin ja ensimmiisen yhteis6ssi
myénnetyn myyntiluvan myontimispaivan
vililla kulunut aitka on lisittivid patentilla
my&nnettyyn suoja-aikaan; timai lisitty atka
voi olla enintiin viisi vuotta.

87. Siten olennaisena osana uutta teollisuus-
polititkkaa yhteison on edistettivi teollisoi-
keuksien suojaa, jonka tirkein osa lizkealalla
on patenttisuoja.

B — Patentit ja tavaroiden vapaa litkkuvuus

88. Tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja kil-
pailua  koskevien perustamissopimuksen
miiriysten ja immateriaalioikeuksien suojaa
koskevien kansallisten oikeussddntdjen vili-
nen ristiriita on aina atheuttanut vaikeuksia,
minki takia yhteisdjen tuomioistuimen on
tehtiva hienojakoisia erotteluja. 8

81 — Ks. esim. yhdistetyt asiat C-241/91 P ja C-242/91 P, RTE ja
ITP v. komissio, tuomio 6.4.1995 (Kok. 1995, s. 1-743, jil-
jempini Magill-tapaus).
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1) Kansallisten immateriaaliotkeuksien alu-
eellisuns

89. Perustamissopimuksen 222 artiklan
mukaan perustamissopimuksella el puututa
jasenvaltioiden ”omistusoikeusjirjestelmiin”,
Teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien
(jiljempind  teollisoikeuksien)  asemasta
perustamissopimuksessa ei ole mitiin tyh-
jentdvid mairayksii; silld "luodaan ainoastaan
runko. Yhteisdjen lainsiitijin ja yhteisdjen
tuomioistuimen tehtdvini on tiydentdi titi
runkoa”. 8 Tavaroiden vapaata litkkuvuutta
siitd, ettd “kyseisten kahden kilpailevan int-
ressin valilli on ristiriita”; 33 nimi intressit
ovat vapaakauppaa koskeva yhteismarkki-
noiden perustamisen perustavanlaatuinen
tavoite ja tarve turvata kansalliset edut, jotka
koskevat teollisoikeuksia. Yhteismarkkinoi-
den perustamisessa on kysymys kansallisten
markkinoiden  sulauttamisesta  yhdeksi
markkina-alueeksi, kun taas jisenvaltioiden
teollisoikeuksia koskevat lait ovat luonteel-
taan alueellisia. Jotta olisi mahdollista tunnis-
taa kansalliset lait, jotka ovat ristiriidassa
tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan
periaatteen kanssa, joka on mainittu erityi-
sesti 30 artiklassa, yhteiséjen tuomioistuin
kehitti niiden oikeuksien erityisen sisillon
tai ydinsisallon sammumista koskevan teo-
rian. 84

82 — Ks. asia C-10/89, HAG II, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990,

s.1-3711), julkisasiamies Jacobsin ratkaisuchdotuksen
10 kohta.

83 — Saman ratkaisuchdotuksen 9 kohta.

84 — Yhteissjen tuomioistuin on kiyttinyt niiti kisitteitd vaih-

televasti oikeuskiytinndssiin, mutta tisti eteenpiin kiytin
ratkaisuehdotuksessani kisitetti ydinsisilts.

90. Esimerkiksi teoksessa Copinger and
Skone James on Copyright viitataan julkis-
asiamies Roemerin asiassa Deutsche Gram-
mophon antamaan ratkaisuehdotukseen ja
selitetadn alueellisuuden periaatetta seuraa-
vasti: 8

”Se, etti teollisoikeudet on luotu sen valtion
kansallisessa lainsiidinnéssi, joka antaa
kyseiset oikeudet, rajoittaa vilttimitti oi-
keusvaikutuksien syntymisen tietylli alueelle.
Titd ilmidtd on kutsuttu teollisoikeuksien
alueellisuuden periaatteeksi — — mutta
todellisuudessa stind vain kuvastuvat kysei-
sen valtion suvereenisuuden alueelliset rajat.
Tissa tilanteessa mikdin britannialainen tuo-
mioistuin ei voi ottaa kisiteltivikseen kan-
netta, joka perustuu vuoden 1956 Copyright
Actiin ja jonka on nostanut henkild, joka on
tamin lain mukaisella tekijinoikeudella suo-
jatun teoksen tekija ja joka haluaa riitauttaa
Ranskassa tehdyt toimenpiteet, vaikka nimi
toimenpiteet olisi tehnyt henkild, joka kuu-
luu Ison-Britannian tuomioistuinten tuomio-
valtaan — — .” 86

Vaikka kansallisten patenttilakien taustalla
oleva politiikka lzhemmin tarkasteltuna saat-
taa vathdella eri valtioissa, varsin yksimielisia
ollaan siitd, ettd patenttien tarkoituksena on
"tehdi keksijoille heidin ponnisteluistaan ja

85 — 12. painos (London, 1980), s. 1016.

86 — Samaa periaatetta sovelletaan mutatis mutandis patentteihin.
Siten esimerkiksi Irlannin vuoden 1992 Patents Actin
40 pykilissi todetaan, etti “voimassa olevalla patentilla
patentinhaltijalle annctaan oikeus estii kaikkia kolmansia,
joilla ei ole hinen suostumustaan, tekemisti tdssé valtiossa
— —" tiettyjd toimia, jotka kuuluvat patenttisuojan olen-
naiseen osaan. Ks. myés viittaukset ilmaisuun “Yhdisty-
neessi  kuningaskunnassa” patentinloukkausta koskevissa
kanteissa, joita timin jisenvaltion tuomioistuimissa on nos-
tettu vuoden 1977 Patents Actin 60 pykilin nojalla.
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rahoittajille heidin riskeistdin mielekkaita
— — Yhteiskunnalle yksinkertaisin, halvin ja
tehokkain tapa ndiden yllykkeiden tarjoami-
seksi on myo6ntad viliaikaisia monopoleja
keksintdjda  koskevina patenttioikeuksina,
jotka ovat yksinoikeuksia”. 87

91. Vaikuttaa siltd, etti silloin kun perusta-
missopimus tuli voimaan ensimmaisten
jasenvaltioiden vililla, lihes kaikissa kansalli-
sissa patenttilaeissa patentinhaltijan yksinoi-
keus rajoitettitn  patentoidun valmisteen
ensimmadiseen myyntiin 3% joko mairittele-
milli patentin loukkaus niin oikeussdin-
ndissi tai nimenomaisella sammumista
koskevalla doktriinilla. 8 Common law
-jirjestelmii soveltavien valtioiden lirttymi-
nen yhteis66n muutti hieman perustana ole-
via kansallisia jirjestelmid; Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Irlannin patenttilait ovat
erilaisia, koska patentilla suojattujen tuottei-

87 — Machlup: An Economic Review of the Patent System.
—Study of the Committee on Patents, Trademarks and
Eynghu of the Committee of the Judiciary, US Senate,
85th Congress. Study No 15. Washington, s. 21. Ks. myés
ne patentujirjestelmien perustana olevan polmxkzn (timin
ja muiden) mielenkiintoiset arviot, joita on esittinyt edes-
mennyt professori ja yhmsqcn tuomioistuimen tuomari

René ]orel (jiljempini proft i Joliet) artikkeli
Patented Articles and the fg'ce Movement of Goods within

the EEC 28. —Current Legal Problems. 1975,

s. 15, 30—32.
88 — Osapuolct olivat yksimielisid suullxsessz kisittelyssi esitet-
ymykseen ar ! siitd, ettd

s

atcnul( kansallisessa lnnsaadannossa annettua yksinoi-
Ecuttz sovelletaan patentinhaltijan valmistaman tai hinen
suostumuksellaan valmistetun patenr.oxdun valmisteen kun-
kin yksittdisen erin tai yksikdn ensimmadiseen myyntiin.

89 — Ks. Demaretin perinpohjainen tutkimus Patents, Territorial
Restrictions and EEC Law. —1IC Studies in Industrial
rrl?pcrty and Copyright Law. Osa2. Miinchen 1978,
uku 3
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den ostajat voivat kiyttdd valmisteita sen fik-
tion perusteella, etti patentinhaltija antaa
tuotteen myydessain implisiittisesti lisenssin.
Tdta implisiittistd lisenssid voidaan kuitenkin
rajoittaa sopimuksella. % Miki on vield mer-
kittavimpaa, kaikkien ensimmaiisten jisen-
valtioiden lainsaddannéssi tunnustettiin ylei-
sesti, ettd patenttien alueellisen luonteen
takia patentoitujen valmisteiden saattaminen
markkinoille ulkomailla ei vaikuttanut paten-
tinhaltijan oikeuteen estaa tillaisten valmis-
teiden maahantuonti silli perusteella, euti
kyseessi on kansallisen patentin loukkaus,
vaikka markkinoille saattaminen olisi tapah-
tunut  patentinhaltijan  suostumuksella; 1
patentinhaltijan yksinoikeus siis jatkui, kun-
nes se oli saattanut suojatun tuotteen mark-
kinoille kansallisella alueella tai suostunut
sithen. Erityisesti Hollannin hallituksen huo-
mautukset merkittivissi  teollisoikeuksia

90 — Tallaisten rajoitusten on oltava nimenomaisia: "Jos joku on
ostanut tuotteen, hin olettaa voivansa miiriti tuotteesta, ja
mlyyji voi perustellusti viittdd, ettei hin ole antanut osta-
jalle lupaa myydi tuotetta tai kiyttid siti haluamallaan
tavalla, ainoastaan siini tzpaukscssz, ettd tillaisesta kiellosta
on selvi ja nimenomainen sopimus”; ks. lordi Hatherleyn
puhe, Betts v. Willmott (1871) LR 6 Ch. App, s. 239, 245.
Irlannin lainsiidinnéssi timi periaate hyviksyttin Sup-
reme Courtin asiassa Hunter v. Fox vuonna 1965 antamalla
twomiolla (RPC 416). Yhdistyneen kuningaskunnan ja
Irlannin oikeuden mukaan silloin kun patenunhaltija pitai
patentoituja valmisteita kaupan ulkomailla, se ei voi estid
ndiden valmisteiden myShempii tuontia Yhdistynceseen
kuningaskuntaan taj Irlantiin, ellei m ynnhetkclla ole ase-
tettu selvid ja nimenomaista tuontikieltoa: "Siten Englannin
common law -jirjestelmissi ei (toisin kum muissa valti-
oissa) tunnusteta sitd, etti patentinhaltijan toimesta tai
timin suostumuksella tapahtuvan patentoidun tuotteen
myymisen takia onkcudcl automaattisesti ja vilttdmattd
sammuisivat — —”, Chartered Institute of Patent Agents.
ZC.LP. A Guide to the Patents Acts. 4. painos. London
1995, s. 420.

91 — Ks. edelli alaviite 89, Demaret, ja Alexander 1968: L’établis-
sement du Marché commun et le probléme des brevets
paralleles. — RTDE, s. 513, 516—521. Yhdistyneen kunin-
gzskunnzn Ga Irlznmn) ‘oikeuden mukaan ulkomaisen
patentin lisenssinhaltijan harjoittamaan myyniin suhtaudu-
taan tiul in kuin kotimai myyntiin, sili tavaroita
ci piistetd Yhdlstynccscen kumngaskuntun (tai Irlantiin),
ellei Yhdistyneessa } (tai Irl ) myén-
netyn patentin haltija anna tihin (nimenomaista tai impki-
stittistd) lupaa; ks. Cornish 1981: Intellectual Property:
Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. Lon-
don, s. 199, jossa viitataan muun muassa tuomari Ruddin
asiassa Beecham vastaan International Products (1968, RPC,
s. 129) esittimdin toteamukseen: *Jos myynti harjoittaa
lisenssinhaldja, tilanteen tiytyy nippua lisenssinhaltijan
lisenssinsaajalle lisenssilli tai muuila heidin viliselldin sopi-
muksella annetuista oikeuksista” (s. 135).
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koskevassa asiassa Parke Davis 22 kiinnittivit
yhteisdjen tuomioistuimen huomion tihin
liittyvdan ristiriitaan kahden seikan valilld,
jotka ovat patentinhaltijan kansallinen yksin-
oikeus, joka perustuu kansalliseen patentti-
lainsddddnt66n, ja erityisesti ne ETY:n
tavoitteet, jotka koskevat sellaisten vapaiden
markkinoiden luomista, joilla tavaroita voi-
daan myydd esteetti maasta toiseen. Jos
yhteis6jen tuomioistuin nyt luopuu Merck-
tuomioon perustuvasta otkeuskiytinnosti,
on tietenkin kansallisen tuomioistuimen
asiana paittds, onko samaa kisittelytapaa
sovellettava  kisiteltivini olevissa asioissa
kysymyksessd oleviin tuotteisiin eli tuottei-
siin, jotka on valmistettu lisenssilld (patentin-
haltijoiden paikalliset tytiryhtiot) tilanteessa,
jossa Espanjassa ja Portugalissa ei ollut saata-
villa patenttisuojaa.

2) Sammumista koskevan doktriinin synty
ybteison otkeudessa

92. Asiassa Parke Davis lidkeyhtio vetosi
Hollannin tuomioistuimissa kloramfenikolia
varten Hollannissa myonnettyyn patenttiinsa
estadkseen sen, ettd Centrafarm ym. tuovat
véitetysti patenttia Joukaten Italiassa valmis-
tettua tuotetta ajankohtana, jolloin Italiassa
farmaseutusille valmisteille tai niiden valmis-
tusmenetelmille ei voinut saada patenttia. %3
Yhteis6jen tuomioistuin totesi, etti “asiaa
koskevien lainsiidintSjen erot ovat omiaan
estimiin patentoitujen tuotteiden
vapaata likkuvuutta — — yhteismarkki-
noilla”, ja jatkoi, ettd 736 artiklassa sallitaan

92 — Edelli alaviitteessd 61 mainittu asia, tuomion tosiseikkoja ja
sovéllettavia oikeussiint6ji koskeva kohta, s. 102.

93 — Centrafarm tosin viitti suullisessa kisittelyssi, ettd italialai-
nen yhtié valmisti tuotetta Parke Davisin myéntimalli
lisenssilla.

sellaiset tuontia koskevat kiellot ja rajoituk-
set, jotka ovat perusteltuja teollisoikeuksien
suojelemiseksi, mutta silli nimenomaisella
edellytykselld, etti ne ’eivit saa olla keino
mielivaltaiseen syrjintddn tai jisenvaltioiden
vilisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen’”, %4

93. Tavaroiden vapaata litkkkuvuutta koske-
vien yhteisén tavoitteiden ja kansallisten
teollisoikeuksien yleensi alueellisen luonteen
vilisen ristiriidan osalta vedenjakajana ”oli
asiassa Deutsche Grammophon annettu tuo-
mio”. % YhteisGjen tuomioistuinta pyydet-
tiin  ratkaisemaan, “voiko kansallisessa
lainsiidanndssi dinitteiden valmistajalle tun-
nustettu yksinoikeus suojeltujen tavaroiden

vaihdantaan saattamiseen estii yhteison
saant6d rikkomatta sellaisten tuotteiden
kaupan pitimisen jisenvaltion alueella,

jotka valmistaja on laillisesti saattanut tai
jotka on valmistajan suostumuksella saatettu
vaihdantaan toisen jisenvaltion alueella”. %
Yhteis6jen tuomioistuin erotti toisistaan
“oikeuksien olemassaolon” ja “oikeuksien
kidyttimisen”; vapaata liikkuvuutta koske-
vien sdintdjen mukaan teollisoikeuksia voi
kdytrdd ainoastaan, jos "niiden perusteena on

94 — Tuomion perustelujen 4 ja 5 kohta.

95 — Ks. edelli alaviitteessi 87 mainittu professori Jolietin artik-
keli, s. 18. Deutsche Grammophon (DG) valmisti dinitteitd,
joita se myi mm. tavaramerkilli Polydor Saksassa ja tytir-
yhtidnsi vilitykselli Ranskassa. Saksassa jilleenmyyjien
tiytyi toimituKsia saadakseen allekirjoittaa sopimus, jossa
ne sitoutuivat tiettyyn jillcenmyyntihintaan. Toimitukset
vastaajana olevalle Mctrolle keskeytettiin timin velvoitteen
rikkomisen takia. Metro onnistui hankkimaan Saksassa
dinitteitd, jotka DG oli alun perin toimittanut ranskalaiselle
tytiryhti(‘ifleen. Kyseiset dinitteet ranskalainen tytiryhtis
oli myynyt kolmannessa valtiossa sijaitsevalle yhtislle, joka
sitten toimitti ne Hampurissa sijaitsevalle yhtiélle, jolta
Metro vuorostaan ne hankki. DG vaati saksalaisia nromiois-
tuimia kieltimiin sen, etti Metro myy ainitteiti edelleen tai
muuten jakelee niiti Saksassa.

96 — Tuomion 4 kohta,
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kyseisen omaisuuden ydinsisiltéon kuulu-
vien oikeuksien suojeleminen”.®” Oikeuk-
sien olemassaolon ja kiyttimisen vilinen
erottelu voi toisinaan olla varsin keinotekoi-
nen; viimeaikaisessa  oikeuskidytinndssi,
kuten asiassa HAG Il annetussa tuomiossa,
sithen el ole viitattu, ja ainakin silloin, kun
on kyse perustamissopimuksen 30 ja
36 artiklan soveltamisesta, siti voidaan olla
soveltamatta. %8 Kuitenkin niiden oikeuksien
tunnistaminen, jotka ovat kansallisen imma-
teriaalioikeuden ydinsisiltd, on olennaista
yhteison oikeudessa kiytetylle sammumisen
kisitteelle, jonka yhteisdjen tuomioistuin
kehitti — joskaan ei tdlli nimelli — asiassa
Deutsche Grammophon antamassaan tuo-
miossa; kyseisessi asiassa oli tosin kyse teki-
janoikeudesta, mutta tilld oli kaikki patentin
tavanomaiset piirteet. % Tuomion keskeisessi

97 — Mainittu edelld, tuomion 11 kohta.

98 — Olen samaa mielti niiden henkiléiden kanssa, joiden mie-
lesti erottelu ei ole looginen; katson etenkin, etti "oikcuden
sisilténi voivat olla vain sen mahdolliset kiyttétavat™; ks.
esim. Korah 1972: Dividing the Common Market through
national Industrial Property Rights. — MLR, s. 634, 636, ja
myohempi kritiikld, jota Marenco and Banks ovat esittineet
alaviitteessd 55 mainitussa artikkelissaan, s. 224—226. Pidin
oikeana nikemysti, jonka julkisasiamies Gulmann esitti
edelli alaviitteessi 81 mainitussa  Magill-tapauksessa:
“Immateriaalioikeuden ydinsisiltdén kuuluvien oikeuksien
kiytts littyy oikeuden ol 1 Oikeuksien olemas-
saolon ja kiytén erottaminen ja ydinsisillén kisitteen kiyt-
timinen ovat toisin sanoen ilmauksia samasta kisitteellisestd
lihestymistavasta. Timin vuoksi — — oikeuksien olemas-
saolon ja kiytén viliselli erottelulla ei ole itseniisti merki-
tysti rajattacssa valituksen kohdetta™ (ratkaisuchdotuksen
31 kohta). Ks. myés esim. Irlannin High Courtin tuomio
(tuomari Kenny) asiassa Central Dublin Development
Association v. Attorney General (1975) 109 ILTR 69, jonka
mukaan omistusoikeus on "joukko oikeuksia”.

99 — Julkisasiamies Roemer totesi asiassa Deutsche Gram-

phon ant ratkaisuchdot etti tavaramer-

kin ja patentin vilinen erottelu on “merkityksetén”

(Kok. 1971, s. 487, 509). Hin totesi, etti "tekijinoikeus on

varmasti lihempini patenttia_kuin tavaramerkkioikeutta®.

Professori Joliet (edelli alaviitteessi 87 mainittu artikkeli,

s. 20) viittasi sen Saksan lainsiidinnén alkuperdin, jossa rii-

danalai ikeud immiisti kertaa siddettiin, ja

totesi, etti oikeudesta siidettiin teknisen palvelun laadun

takia ja niiden huomattavien kulujen takia, joita tarvitaan

kaupan pitimiseen soveltuvien Finitteiden valmistamiseen,

ja ettd “timin tehtivin vuoksi kyseinen monopoli oli hyvin
samankaltainen kuin patentti”.
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kohdassa yhteis6jen tuomioistuin toteaa seu-
raavaa: 19

Jos tekijinoikeuden lihioikeuteen vedotaan
lihiotkeuden haltijan vaithdantaan saattamien
tai hinen suostumuksellaan toisessa jisenval-
tiossa vaihdantaan saatettujen tuotteiden
kaupan pitimisen kieltamiseksi jisenvaltiossa
ainoastaan silli perusteella, ettid tavaroita ei
ole saatettu vathdantaan kansallisella alueella,
tillainen kielto, jolla eristetiin kansalliset
markkinat, on vastoin perustamissopimuksen
merkittivdi piimaiirii, joka on kansallisten
markkinoiden yhdistiminen yhteismark-
kinoiksi.”

Jo ennen kuin yhteisjen tuomioistuin siis
nimenomaisesti kiytti kisitettd sammumi-
nen, se kiinnitti huomiota sithen, oliko tava-
rat saatettu markkinoille teollisoikenden hal-
tijan suostumuksella. 191

100 — Em. asia, tuomion 12 kohta.

101 — Julkisasiamies Roemer viittasi ratkaisuchdotuksessaan
oikeuksien sammumiseen asiassa Deutsche Grammophon
kyseessi ollutta vastaavassa tilanteessa ja totesi seuraavaa:
"Mielestini tissi ratkaisevaa on se, ctti teollisoikeuden
tarkoitus on saavutettu tavaroita ensimmiisti kertaa vaih-
dantaan saatettaessa, koska oikeudenhaltijaila on ollut
mahdollisuus saada hyétyd etuoikeutetusta ansaitsemisti-
lanteestaan. Sitd vastoin siiti ei ole epiilysti, etti kyseisen
oikeuden suojaavaa tarkoitusta pidemmille menisi se, ettd
haltijalla olisi mahdollisuus vzrvoa my&hempid markki-
nointivaiheita ja etenkin kieltii jilleentuont ja siten estid
tavaroiden vapaa litkkuvuus. Vaikuttaa siten siltd, ettd
ottaen huomioon seki 36 artiklassa tarkoitettu varaus cttd

rustamissopimuksen olennaiset tavoitteet ja yhteismark-

inoiden periaatteet voin myéntii, etti esilld olevan kaltai-
sessa tilanteessa kyscessi on oikeuden sammuminen huoli-
matta siiti, etti teollisoikeuksien olemassaolo on taattu
perustamissopimuksessa”(Kok. 1971, s. 487, 508). Jo tdssi
asiassa annetun tuomion perusteella oli siis selvii, ettd
sammumista koskeva doktriini, jota oltiin hyviksymissi
yhteisdn oikeuteen, oli olennaisilta osin vain nienniisesti
samankaltainen kuin Hollannin ja Saksan oikeuden mukai-
nen kisitys, josta se oli saanut paljon vaikutteita.
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3) Patentin ydinsisilto

94. Yhteisdjen  tuomioistuin  midritteli
patentin ydinsisillén ensimmiisti kertaa asi-
assa Centrafarm antamassaan tuomiossa.
Sterling Drug Inc. -yhtié, kotipaikka New
York, oli farmaseuttista menetelmii koske-
vien rinnakkaisten patenttien haltija seki
Yhdistyneessd kuningaskunnassa etti Alan-
komaissa. Yhdistyneessi kuningaskunnassa
patentti kuului kyseisen yhtién brittiliiselle
tytiryhridlle (Sterling-Winthrop Group Ltd),
joka valmisti kyseisti tuotetta, kun taas
Alankomaissa valmistetta myytiin brittildisen
yhtién tytaryhtién vilitykselld. Centrafarm
toi Alankomaihin erii patentoitua valmis-
tetta, ja Sterling Drugin tytiryhtiét olivat
laillisesti saattaneet nimi erit vaihdantaan
Yhdistyneessa kuningaskunnassa ja Saksassa;
asia Centrafarm oli siis selvisti tapaus, jossa
oli kyse rinnakkaisista patenteista Yhdisty-
neessd kuningaskunnassa ja Alankomaissa.

95. Alankomaiden lainsiidinnén mukaan
Sterling Drugin hollantilaisella tyciryhtislla
oli oikeus estii niiden valmisteiden pitimi-
nen kaupan, koska patentinhaltijan hollanti-
lainen patentti ei ollut sammunut silli perus-
teella, ettd valmistetta oli myyty vientimaissa,
mutta kansallinen tuomioistuin kysyi, onko
timd vastoin tavaroiden vapaata litkkuvuutta
koskevia perustamissopimuksen miiriyksii.
Yhteisojen tuomioistuin viittasi asiassa Deut-
sche Grammophon annettuun tuomioon ja
totesi, etti 36 artiklassa sallitaan ”tavaroiden
vapaata liikkuvuutta koskevat poikkeukset
ainoastaan siind miirin, kuin ne ovat perus-
teltuja sellaisten oikeuksien suojelemiseksi,

jotka muodostavat niiden oikeuksien ydinsi-
sallén”. 192 Yhteiséjen tuomioistuimen kisi-
tykseen vaikutti epdilemitti julkisasiamies
Trabucchin kisitys, 19 ja se miiritteli paten-
tin ydinsisallon olevan ”sen takaaminen, ettd
haltija saa korvauksena luovasta keksijin
tyostd yksinoikeuden kiyttii keksintdi teol-
lisuustuotteiden valmistuksessa ja niiden
saattamisessa ensimmiisen kerran vaihdan-
taan joko suoraan tai myéntimilli lisensseji
kolmansille osapuolille samoin kuin oikeu-
den torjua loukkaukset™ 104,

96. Yhteisojen tuomioistuin totesi, etti tava-
roiden vapaan litkkuvuuden esteeni on
pidettivi sellaisen kansallisen oikeuden peri-
aatteen soveltamista, jonka mukaan paten-
tinhaltijan oikeus ei sammu, kun patentilla
suojattua tuotetta pidetdin kaupan toisessa
jisenvaltiossa, ja jonka perusteella patentin-
haltija voi estdd valmisteen tuonnin omaan
valuoonsa, kun siti on pidetty kaupan toi-
sessa valtiossa.” Se totesi, ettid tillaiseen
oikeuteen voidaan vedota, jos kaksi edelly-
tystd tdyttyy: tuote ei ole patentoitavissa
jisenvaltiossa, josta se tuodaan, ja tuotteen
markkinointiin sielli ei ole annettu suostu-
musta. 1% Tiilaiseen otkeuteen ei toisaalta saa
vedota, ”jos patentinhaltija itse on laillisesti
saattanut tuotteen markkinoille jisenval-
tiossa, josta se on tuotu, tai tuote on, erityi-
sesti rinnakkaisten patenttien haltijan ollessa

102 — Em. asia, tuomion 8 kohta.

103 — “Patentinhaltijalle myénnetyn suojan olennainen sisilts on
yksinoikeus patentoidun valmisteen valmistamiseen ja
vaihdantaan saattamiseen, milli annetaan haltijalle korvaus
keksimisty8sti ja annetaan hinelle taloudellinen korvaus
hinen tydstiin ja taloudellisesta riskistiin, mutta timi
suoja annetaan vain viliaikaisesti — —~ (ratkaisuehdotuk-
sen 4 kohta).

104 — Tuomion 9 kohta.

105 — Ks. tuomion 10 ja 11 kohta.
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kyseessd, hinen suostumuksellaan saatettu
sielli markkinoille”. 1% Tillaisen oikeuden
hyviksyminen antaisi patentinhaltijalle mah-
dollisuuden eristid kansalliset markkinat ja
siten rajoittaa kauppaa ”ilman etti tillainen
rajoitus olisi vilttimidtdn sen varmistami-
seksi, ettd hin saa rinnakkaisista patenteista
johtuvat yksinoikeudet olennaiselta osin”. 197

97. Tista seuraa mielestini, ettd jos patentin-
haltija on nauttinut taatusta yksinoikeudesta
valmistetta ensimmiistd kertaa vaihdantaan
saatettacssa, miki el ole takuu mistidin
monopolivoitoista, patentin ydinsisiltd on
sammunut. Toisin kuin kansallisissa patentti-
laeissa, joissa annetaan patentinhaltijalle
(sisdlloltdin vaihteleva) oikeus estii sellaisen
patentoidun valmisteen tuonti, jota on
pidetty kaupan kyseisen valtion alueen ulko-
puolella, yhteison oikeudessa nyt kehitetyssi
sammumista koskevassa doktriinissa anne-
taan patentinhaltijalle otkeus ainoastaan
valita se paikka yhteisdssi, jossa hin haluaa
saattaa valmisteen ensimmiistd kertaa vaih-
dantaan; kun timi valinta on kerran tehty,
kaupan pidettyjen erien on annettava litkkua
vapaasti koko yhteismarkkinoilla sammu-

106 — Tuomion 11 kohta.

107 — T 12 kohta. Julkisasiamies Trab i ilmaisi nike-
myksensd yhtid selvisti: “Tavaroiden lukkuvuutu koskevan
yhteisén jarjestelmin pcruspcnuundcn kanssa ei varmasti
ole yhteensopivaa se, ettd yhtis, joka on voimassa olevien
patcntlicn haltija useassa {mxson jisenvaltiossa ja joka on
sellaisen yhtién vilityksells, jossa silld on tiysi mdardimis-
valta, osallistunut tietyn valmisteen markkinoille saattami-
scen jossakin jisenvaltiossa, estdd sen, ettd valmistetta
hankkineet kolmannet tahot toisivat sitd toiseen jisenval-
tioon, taatakseen niin tytiryhtiénsi kaupallisen monopo-
lin tuossa toisessa jisenvaltiossa® (ratkaisuchdotuksen

5 kohta).
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mista koskevan yhteison periaatteen mukai-
sesti.

98. Tarkoittaako asiassa Centrafarm tunnus-
tettu yksinoikeutta koskeva takuu oikeutta
saattaa valmiste ensimmiistid kertaa markki-
noille patenttisuojasta  nauttien, kuten
Beecham viittii? Kun otetaan huomioon se,
ettd tilla tuomiolla on keskeinen merkitys
yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskiytinndn
kehityksessi, tihin kysymykseen on tirkeiti
vastata. Esitetyn kysymyksen nimenomai-
sena perustana oli se, ettd patentoitua valmis-
tetta oli pidetty kaupan vientimaassa siten,
ettd sitd sekd suojattiin patentilla ettd paten-
tinhaltija oli antanut asianmukaisen suostu-
muksen. Asiassa annettiin vastaus juuri tihin
kysymykseen. Toisaalta kiytetty kieli sovel-
tuu muihinkin yhteyksiin. Tuomion 11 koh-
dassa yhteisdjen tuomioistuin tunnusti, ettd
vapaan litkkkuvuuden estiminen on sallittua,
jos sekid patentoitavuutta ettd suostumusta
koskevat edellytykset jaivac tayttymairtd, ja
viittasi siten samanatkaisesti kahteen edelly-
tykseen eli sithen, ettd valmiste “tuodaan
)asenvaltlosta, jossa se el ole patentoitavissa
ja jossa sen on valmistanut kolmas osapuoh
ilman patentinhaltijan suostumusta” (kursi-
vointi kirjoittajan), miki tietenkin oli tilanne
asiassa Parke Davis. Tuomioistuin ei tutkinut
tilannetta, jossa ainoastaan toinen noista
edellytyksistd tayttyy Lisaa episelvyyttd
atheutuu ilmaisun “erityisesti rinnakkaisten
patenttien haltijan ollessa kyseessa” kiytosti,
miki ehki tarkoittaa, ettd timi on vain yksi
tilanne, jossa rinnakkaistuonnin estiminen ei
ole perusteltua. Tarkasti ottaen asiassa Cent-
rafarm annetulla tuomiolla ratkaistiin ainoas-
taan tillainen tilanne. Kuitenkin yhteisdjen
tuomioistuin kiinnitti paljon huomiota suos-
tumukseen, joka koskee valmisteen saatta-
mista markkinoille ensimmiisti kertaa, ja
tilti osin tuomio on yhteensopiva asiassa
Deutsche Grammophon annetun tuomion
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kanssa. Kyseisessi asiassa oli kyse piinvastai-
sesta tulkintaongelmasta, kun (ainakaan tosi-
seikkojen tapahtuma-aikana) Ranskassa ei
ollut annettu dinitteiden valmistajille saman-
tasoista suojaa kuin Saksan tekijinoikeus-
laissa. Kuitenkaan julkiasiamies sen kum-
memmin kuin yhteiséjen tuomioistuinkaan
eivit kiinnittineet huomiota tillaiscen erotte-
luun, eiki sitd mainita tuomion perusteluissa.

99. Lidkeyhudiden esittimii tulkintaa asi-
assa Centrafarm annetusta tuomiosta puolus-
taa vahvimmin se, ettd koska patentin ydin-
sisilténd on yksinoikeus saattaa patentoitu
valmiste ensimmiisti kertaa markkinoille,
sdintd, jonka mukaan sellaisten valmisteiden
rinnakkaistuonti, joita patentinhaltija on
pitdnyt kaupan jasenvaltiossa, jossa patentti-
suojaa ei ole ja jossa patentinhaltija siten
altistuu kilpailulle heti valmistetta markki-
noille saattaessaan, tekisi yksinoikeudesta
suurelta osin merkityksettdmin; timin takia
patentinhalujalla olisi oltava ainakin mahdol-
lisuus saada monopoliasemaan perustuvia
voittoja jasenvaltiossa, josta valmiste vieddin,
ennen kuin voidaan sanoa, etti sen kansalli-
set oikeudet jisenvaltiossa, johon valmiste
tuodaan, ovat sammuneet. ' Timi oli

108 — Timi oli piiasiallinen kritiikki, jonka professori Joliet
esitti asiassa Centrafarm annetusta tuomiosta edelli alaviit-
teessd 87 mainitussa artikkelissaan (s. 37), kun hin totesi
seuraavaa: "— — silli, ettd patentinhaltija on valmistanut
tuotteen, ei ole merkitysti, jos joku muukin olisi voinut
valmistaa samaa tuotetta. Tutkittaessa, onko patentinhaltija
suostunut valmistamiseen, peruslihtgkohtana on mieles-
tini se, ettd patentinhaltija pystyi midriimain valmistami-
sesta, eli se, ettd hinelld oli rinnakkainen patentti maassa,
josta tuote tuodaan. On lisiksi selvii, etti tillaisessa tilan-
teessa tuontia saadaan rajoittaa myds patentin tehtivin

erusteella®. Myés Demaret on pitinyt oikeana titi tul-

intaa kyseisestd tuomiosta ja todennut, ettd jos patentin-
haltija pitdi valmistetta kaupan valtiossa, josta tuote on
lihtsisin, tai siti pidetdin si ﬁi kaupan hinen suostumuk-
sellaan mutta ilman cttd valmiste on suojattu patentilla, asi-
assa Centrafarm annetun tuomion mukaan on epitodenni-
koistd, eud yhteiséjen  tuomioistuin hyviksyisi
tuontirajoitukset; ks. Le brevet communautaire aprés
Centrafarm: un instrument dépassé ou inachevé?
—RTDE 1 1977, s. 33.

tietenkin asiassa Merck Merckin ja huomau-
tuksiaan esittineiden jiscnvaltioiden tirkein
argumentti, jonka yhteiséjen tuomioistuin
sitten hylkasi.

4) Asia Merck

100. Asian Merck tosiseikat vastaavat asian
Parke Davis tosiseikkoja muuten paitsi
yhden tirkein seikan osalta. Merckilli oli
suurimmassa osassa jisenvaltioita rinnakkai-
sia patentteja Modureticille, joka on veren-
paineen hoitoon kiytetty farmaseuttinen
valmiste. Se saattoi timin patentoidun
valmisteen markkinoille Italiassa ajankoh-
tana, jolloin Italiassa oli nimenomaisesti sii-
detty, ettd farmaseuttisia valmisteita ja niiden
valmistusmenetelmid ei voida patentoida.
Stephar hankki valmiste-erii, joita Merck
myi Italiassa, ja toi ne Alankomaihin, jossa se
saattoi Alankomaiden korkeiden hintojen
takia myydi ne halvemmalla kuin Merck.
Merck viitti, ettd sen Alankomaiden patent-
tilainsiidinnén mukaiset oikeudet eivir voi
sammua sen takia, ettd se pitdii valmistetta
kaupan Italiassa, jossa patenttisuojaa ei voi-
nut saada.

101. Beecham viittdd, ettd todetessaan asi-
assa Merck, etti patentinhaltijan oikeuden
ydinsisilté voi sammua silli perusteella, etti
haltija saattaa valmisteen markkinoille jisen-
valtiossa, jossa patenttisuojaa ei ole, yhtei-
sbjen tuomioistuin laajensi virheelliselld
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tavalla asiassa Centrafarm annetussa tuo-
miossa esitettyd doktriinia. Asiassa Merck
komissio ja Stephar viittivit, ettd rinnakkai-
sen patentin puuttuminen oli epiolennaista,
koska ratkaiseva seikka oli Merckin suostu-
mus valmisteen saattamiseen vaithdantaan Ita-
liassa. Merck, jota Ranskan ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitukset tukivat, viitt,
etti patentinhaltjalla tiytyy olla mahdolli-
suus hydtya yksmmkeudesta ainakin kerran,
vaikka Merck pitikin asiassa Centrafarm
annetussa tuomiossa esitettyi patentin ydin-
sisallén madritelmad oikeana.

102. Katson, etti on tarkoituksenmukaista
esittdd yksityiskohtaisesti yhteisdjen tuomio-
istuimen ja julkisasiamies Reischlin paittelyt.

103. Ratkaisuehdotuksessaan julkisasiamies
selitti, etti asian Deutsche Grammophon
(Jossa saksalaisen tekijinoikeuden sammu-
mista ei estinyt se, ettd vastaavaa oikeutta ei
ollut Ranskassa) tosiseikat muistuttavat asian
Merck tosiseikkoja, ' ja totesi, ettd yhtei-
sbjen tuomioistuimen asiassa Centrafarm
antaman tuomion 11 kohdassa "tarkoitetaan
selvisti sellaisen wvaltion tilannetta, jossa
patenttisuojaa ei ole”. 11 Hin luetteli kolme
tarkeintd perustetta sen kasityksen hylkiami-
seksi, ettdi sammumisesta voi olla kyse ai-
noastaan, jos patentoitu valmiste on saatettu

109 — Hin totesi aivan oikein, etti yhteisdjen tuomioistuin ei
pitinyt titi seikkaa olennaisena asiassa Deutsche Gram-
mophon antamassaan tuomiossa; ks. edelli 98 kohta.

110 — Ratkaisuchdotuksen s. 2088.
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vaihdantaan jisenvaltiossa,
suoja on saatavilla:

jossa patentti-

1) oikeuksia, joiden tunnustetaan olevan osa
patentin ydinsisaltod, el voida pitdi itse-
tarkoituksena, vaan niiden tehtivini on
antaa  patentinhaltijalle  "mabdollisuus
saada korvaus luovasta keksijan tydsta
[miki tosin on] yksi patenttioikeuden
tavoitteista mutta mikd ei luonnostaan
kuulu tihin oikeuteen, jonka toteutumi-
nen riippuu useasta markkinatekijdstd
kuten korvaavien tuotteiden olemassa-
olosta, mahdollisuudesta kiyttdi valmis-
tetta kaupallisesti hyviksi ja vastaavista
edellytyksista”; 111

2) se seikka, ettd patenttisuojaa ei ole mah-
dollista saada, on merkitykseton, koska
Merck “saattoi pdattad vapaasti, missd
jisenvaltiossa se haluaa saattaa Alanko-
maissa patentoidun valmisteen markki-
noille”, joten se teki valinnan omien int-
ressiensi mukaisesti, ja Italiassa silli “on
lisiksi tosiasiallinen monopoli kyseisen
valmisteen osalta”; 112

3) sammumista koskevan doktriinin sovelta-
miseen ei voi vaikuttaa se, etti rinnakkais-
tuojat ovat todennakoisesti kuluttajien

111 — Ratkaisuchdotuksen s. 2090 (kursivoint alkuperidisessi
tekstissi).

112 — Ratkaisuchdotuksen s. 2091.
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sijasta pidasiallisia edunsaajia, silli yksi
yhteismarkkinoiden olennaisista niké-
kohdista on se, euwti tuotteet on mahdol-
lista valmistaa tai saattaa vaihdantaan
stelli, missi timi voidaan tehdi mahdol-
lisimman halvalla.

104. Yhteis6jen tuomioistuimen tuomio on
yhtd chdoton. Siinid todetaan, etti patentin
ydinsisiltd "koostuu ennen kaikkea siiti, ettd
keksijdlle annetaan yksinoikeus tuotteen
saattamiseksi ensimmaiistd kertaa vaihdan-
taan”. Juuri timd oikeus, "jolla keksijille
varataan monopoli tuotteen hyédyntimi-
sessd, mahdollistaa sen, ettid keksiji voi saada
luovasta keksimistydsti korvauksen, takaa-
matta hinelle kuitenkaan sen saamista kai-
kissa olosuhteissa”. 113 Patentinhaltijan on
padtettdvd “tdysin asioista perilli ollen edel-
lytyksistd — — mukaan lukien mahdollisuus
saattaa se markkinoille jasenvaltiossa, jonka
lainsiidinnéssi ei ole siidetty patenttisuo-
jasta”. Jos hin piattda pitid valmistetta kau-
pan tillaisessa valtiossa, hinen on hyviksyt-
tdvd valintansa seuraukset tuotteen vapaaseen
liikkuvuuteen  yhteismarkkinoilla, miki
perusperiaate kuuluu otkeudellisiin ja talou-
dellisiin seikkoihin, jotka patentinhaltijan on
otettava huomioon miiritessiin yksinoikeu-
tensa soveltamismuodoista”. 1* Yhteisdjen
tuomioistuin jatkoi seuraavasti: "sen sallimi-
nen, ettd keksija tai patenttiin liittyvin
otkeuden haltija kiyttiisivit [patenttioikeut-
taan tdssi tilanteessal, atheuttaisi kansallisten
markkinoiden eristimisen vastoin perusta-
missopimuksen tavoitteita”. 115

113 — Em. asia, tuomion 9 ja 10 kohta.
114 — Tuomion 11 kohta.
115 — Tuomion 11 kohta.

105. Merck-oikeuskiytinnén muuttamiseksi
tissd esitetyt laajahkot argumentit voidaan
tiivistdd kahteen tirkedin, toisistaan riippu-
vaan viitteeseen: 1) loogisesti ajatellen kan-
sallisen patentin ydinsisilté ei voi sammua
yhteison oikeuden mukaan, ellei suojattua
valmistetta ole saatettu ensimmiisti kertaa
vaihdantaan patentilla suojattuna; 2) asiassa
Merck annettu tuomio on yhteensopimaton

yhteisbjen  tuomioistuimen myShemmin
oikeuskiytinnon kanssa. '
C — Merck-oikeuskiytinnosti Inopuminen

106. Julkisasiamies Jacobs katsor HAGII
-tapauksessa antamassaan ratkaisuehdotuk-
sessa, ettd tavaramerkkien yhteisti alkuperii
koskevalle doktriinille, jonka yhteiséjen tuo-
mioistuin esitti HAG 1 -tapauksessa 116, ei
ole jirkevad perustetta. Asiassa Merck
annettu tuomio edustaa ainakin patenttien
osalta sen kisityksen kulminaatiota, etti
suostuminen vaihdantaan saattamiseen on
peruste teollisoikeuksien sammumiselle. Kun
patentinhaltija on suostunut saattamaan
ensimmiistd kertaa vaihdantaan erin valmis-
tetta missa tahansa jisenvaltiossa, titd erii
koskevat rinnakkaispatentit sammuvat koko
yhteisossd riippumatta siiti, onko kyseisessi
valtiossa saatavilla patenttisuojaa. Olen
varma siitd, etti Merck-oikeuskiytintoi ei
pitdisi endd soveltaa. Yhteistjen tuomioistui-
men piaittely tissd asiassa oli virheellistd ja
perustui suurimmaksi osin asiassa Centra-

116 — Asia 192/73, Van Zuylen v. HAG, tuomio 3.7.1974
(Kok. 1974, s. 731, jiljempini HAG I -tapaus).
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farm  annetun tuomion implisiittiseen
toteamukseen — joka ei sinidnsd liittynyt
yhteisdjen tuomioistuimen kisiteltiviksi saa-
tetun asian tosiseikkoihin — tavaroiden
vapaan litkkuvuuden ja kansallisten patentti-
oikeuksien vilisestd soveliaasta tasapainosta
tilanteessa, jossa rinnakkaisia patentteja ei
ollut. Mielestini asiassa Merck annetussa
tuomiossa mentiin liian pitkille sen varmista-
miseksi, etti teollisoikeuksia ei kiytettiisi
kansallisten  markkinoiden  eristimiseksi
yhteismarkkinoille vahingollisella tavalla, ja
heikennettiin niin siti oikeutta, jonka olisi
pitinyt tunnustaa olevan patenun perusta-
vanlaatuisin osa ja jonka sisiltoni on se, ettd
patentmhaltl)a voi pltaa jokaista valmisteensa
erdd kaupan ensimmiisti kertaa jisenvaltiossa
siten, ettd se ei kirsi luvattomien kopioiden
kilpailusta patentin voimassaoloaikana.

1) Tuomion virbeellinen perusta

107. Perustamissopimuksen 36  artiklan
perusteella on selvii, etti kansalliset teollis-
oikeudet eivdt ole luonteeltaan ristiriidassa

tavaroiden vapaan litkkuvuuden kanssa
yhteismarkkinoilla. Koska teollisoikeuksia
koskevia  yhdenmukaistettuja  yhteisén

otkeussiantdjd et ole, yhteisén oikeudella ei
vaikuteta niihin otkeuksiin. Yhteisén oikeu-
dessa on kuitenkin perustellusti puututtu
rinnakkaisten patenttien haltijoiden toimin-
taan, joka eristii kansallisia markkinoita. 117

117 — Ai ikeuskiyti din eli esimerkiksi edelld ala-
viitteessi 61 mainitussa asiassa Parke Davis antamassaan
tuomiossa yhteisGjen tuomioistuin totesi seuraavaa: ~Teol-
lisoikeul 1 suoj a koskevia } isia sdintdjd ei
vieli ole yh kaistettu yhteiso peruste-
lujen 4 kohta).

i (o
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Kansallisissa  teollisoikeuksia  koskevissa
laeissa on perinteisesti tehty syrjiva erottelu
silti osin, saattaako oikeudenhaltija valmis-
teen vathdantaan omassa maassaan vai toi-
sessa maassa. Kun siis markkinoille saattami-
nen valtion omalla alucella yleensi estdd sen,
etti patentinhaltija enia valvoisi suojatun
valmisteen kaupan pitimistd kotimaassaan,
muissa maissa tapahtuneella markkinoille
saattamisella ei yleensd ole titi seurausta.
Timin eron takia rinnakkaisten patenttien
omistajat ovat voineet eristai kansalliset
markkinat torvoen saavansa monopoliase-
maan perustuvia voittoja kultakin valvotulta
markkina-alucelta. On itsestdin selvii, ettd
tillaista syrjivaa kohtelua ei enia voida sietii
yhteis6ssd, jonka yksi perustavanlaatuinen
tavoite on sellaisten yhteismarkkinoiden luo-
minen, )odla et ole kansallisia rajoja. 118 Kui-
tenkin asiassa Merck annetussa tuomiossa
menniin pidemmalle kohtelemalla samalla
tavalla tuontia, jota ei niin valvota. Ainoa
peruste tahin on oletetusti omaan tahtoon
perustuva markkinoille saattaminen.

108. En ole vakuuttunut siitd, ettd patentin-
haltijan hyviksi siidetty tuontirajoitus olis
yhteison sisdisen kaupan mielivaltainen rajoi-
tus pelkistain silla perusteella, ettd kyseisid
valmisteita pidettiin patentinhaltijan tahdosta

118 — Yhteisbjen tuomioistuin on aina hyviksynyt sen, ctti teol-
lisoikeudet eivit sammu silli cruslcclla, ctti niitd kiyte-
uin yhteisdn ulkopuolella; Es ensin asia 51/75, EMI
Records, tuomio 15.6.1976 (Kok. 1976, s. 811), ]oka koski
tavaramerkkeji, ja uudestaan edelli alaviitteessi 43 mai-
nittu asia Generics, joka koski liittymisasiakirjaa ja patent-
tqa ]ot.kut kanszlhsct tuomioistuimet ovat kztsonce!, ettd
patentoitujen val iden tuonti kol a valtiosta

toisen jisenvaltion kautta ei sammuta patentmha]h]an kan-

sallxs(a Pﬂtcn!uo\kﬂu‘.u mﬂumpunﬂ olcvassa ]zschi]ll-
ossa; ks. esim. tapaukset, ]olkz mainitaan teoksessa Tritton

1996: Intcl)cctu:f Property in Europe. Lontoo, jossa tode-

taan, etti Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

totesi asiassa Re Patented Band Material

tuomiossa (1988) 2 CMLR 359, eui patenunhzlujan

oikeudet eivit ole sammuneet, kun hinell3 ei ole rinnzk-

kaista patenttia jisenvaltiossa, jonka kautta valmisteet tuo-

daan”, 5. 317.
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kaupan toisessa jisenvaltiossa, jossa niitd ei
voitu patentoida. 1'® Asiassa Merck annetun
tuomion scurauksena on se, etti paitsi val-
miste my6s vientivaltion lainsiiddinnollisista
valinnoista johtuvat kaupalliset seuraukset
viedddn tuontimaahan silli perusteella, ettd
patentinhaltija on tehnyt kaupallisen valin-
nan myydd valmistetta myés huonommin
suojatuissa olosuhteissa. Tilld oikeuskiytin-
nolld rohkaistaan patentinhaltijaa jakamaan
yhteismarkkinat eri tavalla, jotta hin vilttyisi
vahingolta, jota atheutuu hinen kansallisten
patenttioikeuksiensa arvolle jisenvaltioissa,
joissa niitd oikeuksia suojataan; hin siis
kieltaytyy toimittamasta tavaraerid niiden
jasenvaltioiden markkinoille, joissa hinen
oikeuksiaan ei suojata, minki takia rinnak-
kaistuojat ja -viejit eividt saa valmisterta ja
patentinhaltija voi joka tapauksessa vedota
patenttioikeuksiinsa muissa jisenvaltioissa
estidkseen sellaisten luvattomien kopioiden
rinnakkaistuonnin, jotka on valmistettu
markkinoilla, joilla tuote ei ole patentoita-
vissa. 2 Toisin sanoen tilld ratkaisulla suosi-
taan kaupallisesti jirjetdntd pidtostd pitdi
valmiste poissa niiden valtioiden markki-
noilta, joilla valmisteella voisi saada voit-
toa. 12!

119 — Edelli alaviitteessi 32 mainittu Koch kuvaa syrjimits-
myytti seuraavasti: "Markkinoille saattamisen :J};ﬂytyksct
poikkeavat toisistaan niissi kahdessa jisenvaltiossa, eiki
patentin  kiyttimiselli syrjiti markkinoille saattamista
ulkomailla”;’s. 620.

120 — Useat kirjoittajat ovat arvostelleet asiassa Merck annetun
tuomion 11 kohdassa tehtyi valintaz; ks. esim. Korah
1994: EC Competition Law and Practice, 3. painos. Lon-
100, 5. 193, jossa todetaan seuraavaa: "Jos patentin haltijalle
tehddin vihemmin haluttavaksi tuotteiden myyminen
maissa, joissa se ¢i voi saada patenttia, timi voi teoriassa
johtaa siihen, etti tuotteita myydiin vain sielli, missi ne
on suojattu patentilla, ja markkinat voivat jakautua vaka-
vammin kuin ne jakautuisivat erilaisen hinnoittelun seu-
rauksena”, ja cdclfi alaviitteessi 55 mainittu Marenco and
Banks, jossa todetaan, etti *{o]n ironista, etti oikeussiin-
15jd, joilla on tarkoitus edistid markkinoiden vapautta, tul-
kitaan siten, etti timin vapauden kiyudmisesti rangais-
taan”,

121 — Kantajat eivit ole koskaan viittineet, etteivit ne hyétyisi
kyseisten valmisteiden kaupan pitimisesti Espanjan ja
Portugalin markkinoilla; en kuitenkaan usko, euti timi
seikka poistaa suuren perisatteellisen eroavaisuuden
patenttisuojalla tai ilman siti myymisen vilili,

109. Yksi epitoivottu seuraus siitd, ettd kan-
tajat tekevit asiassa Merck annetun tuomion
11 kohdassa tarkoitetun "valinnan”, olisi se,
ettd espanjalaiset ja portugalilaiset potilaat
voisivat kiyttdd ainoastaan luvattomia, pai-
kallisesti valmistettuja kopioita liikkeists,
jotka on patentoitu muissa jisenvaltioissa. En
usko, ettd timi lihestymistapa edistid farma-
scuttisten  valmisteiden  sisimarkkinoiden
toteuttamista tai “myotivaikuttaa thmisten
terveyden korkeatasoisen suojelun toteutta-
miseen”. 122

110. Kidyttdmilld asiassa Merck annetussa
tuomiossa kisitetti vapaa suostumus vaih-
dantaan saattamiseen yhteiséjen tuomioistuin
naamioi mielestini tavalla, jota en voi hyvik-
syd, sen loogisen mahdottomuuden, etti
patentinhaltijan oikeuksien voidaan sanoa
sammuneen, koska hin on tehnyt valinnan
pitdd patentoidun valmisteen erid kaupan
jisenvaltioissa, joissa patenttisuojaa ei ole.
Jos hyviksytiin — kuten mini teen —
yhteiséjen tuomioistuimen esittimi miiri-
telmi patentin ydinsisillésti, 12 en usko, etti
suojatun valmisteen kaupallisesti perustel-
lulla vaithdantaan saattamisella jisenvaltiossa,
jossa patenttisuojaa ei ole, kulutettaisiin
tdimidn ydinsisilléon takaama olennainen
seikka. Asiassa Merck yhteisdjen tuomiois-
tuin kuvaili, etti patentin ydinsisiltd on
siind, ettd “keksijalle annetaan yksinoikeus
tuotteen saattamiseksi ensi kertaa vaihdan-
taan”, milldi “keksyjille varataan monopoli
tuotteensa hyddyntimisessi — -—— [minki

122 — EY:n perustamissopimuksen 129 artiklan 1 kohta.

123 — Ks. edelli 95 kohdassa mainittu asia Centrafarm, tuomion
9 kohta.
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takia) keksiji voi saada luovasta keksimis-
“tyostd korvauksen, takaamatta hinelle kui-
tenkaan sen saamista kaikissa olosuhteissa”, 124

111. Vaikka uskon, etti yhteisdjen tuomiois-
tuin on ollut perustellusti huolissaan siitd,
etti teollisoikeuksien haltijat saattavat kayt-
tid luonteeltaan alueellisia (ja siten protektio-
nistisia) oikeuksiaan siten, ettd kansalliset
markkinat eristetiin, katson, etti tillainen
huoli on atheeton silloin, kun rinnakkaisia
patentteja ei ole. Sen syyni, ettid yhteismark-
kinat eivit ole yhdenmukaiset, oli todellisuu-
dessa se, etti jisenvaltioiden suhtautuminen
farmaseuttisten valmisteiden patentoitavuu-
teen vaihteli maasta toiseen. 125 Tillaisessa
tilanteessa jonkinlaisen venire contra factum
-periaatteen soveltaminen (periaate, jonka
mukaan aikaisempaan omaan toimintaan ei
voida vedota) (kuten julkisasiamies Reischl
ehdotti asiassa Merck antamassaan ratkaisu-
ehdotuksessa) 126 patentinhaltijoihin, jotka
haluavat kiyttii kansallisia patenttiotkeuk-
siaan, pelkistiin silld perusteella, ettd he oli-
vat jo yrittineet saada voittoa jonkin toisen
valtion markkinoilla, vaikka he eivit voineet
sielli saada patenttisuojaa, tarkoittaa todelli-
suudessa sitd, ettd patentinhaltijoiden on alis-
tuttava yhteismarkkinoiden rasitteille alalla,
jolla yhteismarkkinoita ei ole. Julkisasiamies
Reischl totesi, ettd patentinhaltijat eivat aina
saa monopolivoittoa, ja mainitsi useita ulkoi-
sia tekijoitd, jotka voivat vakavasti vihentdd
kannattavuutta, kuten korvaavien valmistei-
den olemassaolon. 127 Yhteisjen tuomiois-

124 — Ks. tuomion 9 ja 10 kohta.

125 — Silloin kun yhteiséjen tuomioistuin antoi tuomion asiassa
Merck, lukinden patentoitavuus oli Euroopassa pikem-
minkin poikkeus kuin siints, silli Espanjan ja Portugalin
lisiksi Itzvalt.a, Tanska, Suomi, Kreikka ja It.alla ovat teh-
neet niisti valmisteista patentoitavia vasta viimeisimpien
15 vuoden aikana; ks. edelli 79 kohta.

126 — Mainitru edelli, s. 2095.

127 — Joskin timi viite pitad varmasti paikkansa, patentinhaltijan
oikeuden sisilténi on mabdollisuns saada monopoliin
perustuvaa voittoa, miti osoittaa selvist patentinhaltijoi-
den osoittama piittiviisyys timin oikeuden puolustami-
sessa.
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tuimen nikemys siitd, ettd tallaisessa tilan-
teessa patentinhaltijan on hyviksyttiva val-
misteensa markkinoille saattamisesta aiheu-
tuvat seuraukset, “ei ole syy vaan
paitelma”. 128

112. Jos kantajat esimerkiksi vetdisivat tuot-
teensa Espanjan ja Portugalin markkinotlta
ja pyrkisivit kattamaan kyseisiin valmistei-
siin kidytetyt tutkimusinvestoinnit ainakin
yhteisén alueella pelkistaan muilla kansalli-
silla markkinoilla, joilla niiden patentit
tunnustetaan, ne kairsisivit omien vait-
teidensa mukaan etenkin Espanjassa ja Por-
tugalissa huomattavaa taloudellista vahinkoa
goodwill-arvolleen ja maineelleen. Nimi
viitteet tekivit minuun vaikutuksen erityi-
sesti, koska tillaista vahinkoa aiheutuisi stit3,
ettd lidkkeet vedettiisiin kokonaisilta mark-
kinoilta tai etti ladkkeitd kieltiydyttiisiin
toimittamasta niille. Mahdollinen taloudelli-
nen vahinko ei tietenkiin ole peruste sille,
ettd jiasenvaltioiden valistd vapaakauppaa ei
toteutettaisi. Kuitenkin tallainen vahinko on
selvisti yhteydessi sithen, ettd sijoittajat
saattavat menettdi sijoitushalunsa. Olen tai-
puvainen hylkiimain viitteet siitd, eud
tutkimuskulujen takaisinsaantia koskevan
oitkeuden menettiminen yhden tai kahden
valtion markkinoilla olisi jitettivi huo-
miotta, ellei voida osoittaa, etti sen takia
investoinnit tutkimukseen todennikdisesti
tulevaisuudessa pienenevit. Tilanteeseen on
suhtauduttava eri kantoja tasapainottaen ja
oikeudenmukaisesti. Tamin takia Espanjan ja
Portugalin markkinoita ei ainakaan pidd

128 — Korah, mainittu edelli alaviitteessi 120.
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kayttai siihen, ettdi muilla markkinoilla
tapahtuvaa tutkimuskulujen kattamista vai-
keutetaan, vaikka niiden markkinoilla timi
kattaminen ei olisikaan mahdollista. Valitet-
tavasti asiassa Merck annetun tuomion loogi-
nen vaikutus on tilld hetkelld se, etta liike-
tehtaita ei ainoastaan rohkaista vetiytymiin
Espanjan ja Portugalin markkinoilta ja erot-
tamaan siten ne muusta yhteisésti, vaan
kopioijille my6s annetaan molemmilla mark-
kinoilla mahdollisesti etuoikeus, joka kestdi
ainakin sithen asti, kun tutkimukseen suun-
tautuneet lizkeyhtidt voivat saattaa niille
markkinoille uusia ja siten patentoitavia val-
misteita.

113. Kaupallinen valinta, joka liikeyhtisi-
den on tehtivi asiassa Merck annetun
tuomion 11 kohdan perusteella, on vieli kol-
kompi, kun sitd tarkastellaan liikemarkki-
noilla vallitsevan tilanteen yhteydessi. Jil-
jempini 155—161 kohdassa tarkastelluista
syistd en suosittele, ettd yhteisojen tuomiois-
tuin arvioi, missi tilanteissa eettinen velvoite
mitatol ladketehtaiden vapaan tahdon. Nimi
pddtelmit eivit kuitenkaan ole tiysin ansiot-
tomia tai merkityksettémii, kun asiassa
Merck annetun tuomion perustaa tarkastel-
laan vudelleen. Voidaan ajatella, etti tirkeim-
milld liikeyhtisilld on mahdollisuus piattis,
ettd ne vetdvit muissa valtioissa patentoidut
valmisteensa Espanjan ja Portugalin markki-
noilta. Toisaalta ei voida olettaa, etti niin
darimmiinen vaihtoehto olisi vilttimittd
toteutettavissa. Mielestini useat pakottavat
kaupalliset nikokohdat, joilla on huomatta-
vassa mairin ecettinen sisiltd, tekevit tillai-

sesta vaihtoehdosta kiytinndssi mahdotto-
man.

114, Mielestiani se, ettd jasenvaltiot ottivat
liitttymisasiakirjassa  implisiittisesti  huo-
mioon asiassa Merck annetun tuomion,
et vaikuta pidtelmiin lopettaa Merck-
oikeuskiytinnon  soveltaminen.  Asiassa
Merck annettua tuomiota ei vahvistettu liit-
tymisasiakirjalla osaksi yhteisén oikeutta.
Liittymisasiakirjan pitkd- ja lyhytaikaisena
vaikutuksena on piinvastoin se, ettd Merck-
oikeuskiytinnostd luovutaan ja etti sen
pysyvd soveltaminen suljetaan pois. Pitkilla
aikavililli Espanjan ja Portugalin on saatet-
tava patenttilainsiddintonsi “sopusointuun
— —— yhteisdssd saavutetun teollisen omai-
suuden suojan tason kanssa”.'?® Kuten
olemme nihneet, titi vahvistetaan kemiallis-
ten ja farmaseuttisten valmisteiden patentoi-
tavuuden osalta velvollisuudella  liittyd
EPS:ddn; velvollisuutta tosin lykittiin vuo-
teen 1992 asti. Kaikkia tillaisia valmisteita on
siis voitu patentoida niissi jisenvaltioissa
vuodesta 1992 lihtien. Rinnakkaisista paten-
teista tulee pikemminkin siintd kuin poik-
keus. Valmisteita, jotka on patentoitu muissa
jasenvaltioissa ennen vuotta 1992 ja joille ei
ole mydnnetty patenttia Espanjassa ja Portu-
galissa uutuutta koskevan arviointiperusteen
jddtya tdyttymattd, saatetaan kayttii rinnak-
kaistuontiin, jos patentinhaltijat pitivit niiti
kaupan Espanjassa ja Portugalissa, jolloin
nimi valmisteet siis hyotyvit asiassa Merck
annetun tuomion mukaisesta oikeuskiytin-
nosta. Kuitenkin tissikin tilanteessa siinnén
tiytintoonpanoa on lykitty kolmella vuo-
della siirtymiaikaa koskevalla oikeussiin-
nélld. Liittymisasiakirjassa ei siis mitenkiin
muotoilla tai vahvisteta asiassa Merck anne-
tun tuomion mukaista oikeuskiytintéi. Voi-
daan sanoa enintdidn, ettd siirtymiaika on
implisiittinen osoitus siitid, ettd yhteiséjen

129 — Péytikirjan n:o 8 ja péytikirjan n:o 191 artikla,
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tuomioistuin on omaksunut tillaisen niko-
kannan mutta ettd sen vaikutuksia pitiisi
lykata.

115. Tiivistetysti esitettynd olen vakuuttunut
siitd, ettd asiassa Merck annetulla tuomiolla
rajoitettiin  kansallisten patenttioikeuksien
oikeutettua kiyttod tavalla, jota ei voida
hyviksyi. Tuomio perustuu pelkistddn sii-
hen arviointiperusteeseen, onko markkinoille
saattamiseen annettu suostumusta. Uskon,
etti tuomio on tavalla, jota ei voida hyvik-
syi, vahingollinen patentinhaltijoiden oikeu-
tetuille intresseille ja haitallinen sen yhi laa-
jemmin tunnustetun tehtdvian kannalta, joka
patenteilla on Euroopan yhteiséssa. Olen jir-
kyttynein siitd, ettdi tuomio on epilooginen.
Patentit ovat kansallisten oikeuksien, eivit
yhteisén oikeuden, luomia. Sammumista
koskeva doktriini on omaksuttu joissakin,
muttei katkissa jdsenvaltioissa. Kansallista
patenttioikeutta ei voida kayttdd toisessa
jisenvaltiossa, jossa ei tunnusteta titd eikd
mitiin muutakaan kyseiseen valmisteeseen
kohdistuvaa patenttioikeutta, eikd se siis voi
sammua silli perusteella, etti valmistetta
pidetain kaupan siella. Kansallinen tuomiois-
tuin totesi perustellusti, ettd “sammumista
koskeva doktriini tuskin oli sovelias asiassa
Merck”. Asiassa Centrafarm annetussa tuo-
miossa  esitettyd sammumista koskevaa
yhteison doktriinia pitiisi soveltaa ainoastaan
silloin, kun on kyse todellisista rinnakkaisia
patentteja  koskevista oikeuksista. Tilloin
perusajatuksena on se, ettd patentinhaltijalla
on kerran ollut monopolioikeus jasenvaltiossa,
josta valmiste viediin. Tilloin oikeudet
sammuvat. Talloin sovelletaan perustamisso-
pimuksen 30 artiklaa sen estimiseksi, ettd se,
jolla on patenttioikeus myos valtiossa, johon
tuote tuodaan, kiyttii kahta rinnakkaista
patenttiaan markkinoiden jakamiseen. Asi-
assa Merck annettu tuomio ei sovi tihin
logiikkaan.
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2) Ebdotus yhteisojen tuomioistuimelle

116. Olen siis vakuuttunut siiti, etti asiassa
Merck annettuun tuomioon perustuvaa
oikeuskdytintoad e1 endi pitdisi soveltaa,
ennen kuin olen edes tutkinut kantajien
timin kisityksen tueksi mainitsemaa my6-
hempii oikeuskiytintod. Mielestdni perusta-
missopimuksen 36 artiklaa pitaisi tulkita niin,
ettd silld annetaan liikettd koskevan, yhdessid
jisenvaltiossa myOnnetyn patentin haltijalle,
joka pitid valmiste-eria kaupan toisessa
jisenvaltiossa, jossa patenttisuojaa ei ole ole-
massa, mahdollisuus vedota oikeuksiinsa
ensin mainitussa jisenvaltiossa estdikseen
sellaisten valmisteiden tuonnin tihin val-
tioon, jotka oli alun perin myyty jalkimmai-
sessi jisenvaltiossa.

3) Merck-oikenskdiytinnisti
tukeva otkeunskdytinto

luopumista

117. Olen myds sitd mieltd, ettdi kantajat
ovat oikeassa viittiessdin, etti yhteisojen
tuomioistuimen asiassa Merck antaman tuo-
mion jilkeinen otkeuskiytintd tukee sitd
nikemysti, etti Merck-otkeuskiytinnon
soveltamisalaa olisi muutettava. Kantajat ovat
vedonneet erityisesti asiassa Pharmon, asiassa
Warner Brothers ja asiassa IHT Internatio-
nale Heiztechnik annettuihin tuomioihin.
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a) Asiassa Musik-Vertrieb membran ja asi-
assa Pharmon annetut tuomiot

118. Asiassa Pharmon annetun tuomion
merkitystd ei ole mahdollista tiysin arvioida,
jollei ensin tarkastele myés muutamia kuu-
kausia ennen astassa Merck annettua tuo-
miota asiassa Musik-Vertriecb membran
annettua tuomiota. Yhdistyneen kuningas-
kunnan vuonna 1956 annetun Copyright
Actin 8 pykildi sovellettiin, jos tekijinotkeu-
den haltija oli jo valmistanut Yhdistyneessi
kuningaskunnassa musiikkiteoksesta #init-
teen vihittdismyyntii varten tai jos se oli val-
mistettu hinen lukuunsa. Jos suostumusta ei
ollut annettu, musiikkidinitteiden tulevan
valmistajan piti lakisdateisen lisenssin saadak-
seen ainoastaan ilmoittaa saveltdjille aiko-
muksestaan toisintaa teos ja suostumukses-
taan maksaa 6,25 prosentin  suuruinen
lisenssimaksu, josta on tullut dinitteiden val-
mistajien maksamien rojaltien tosiasiallinen
enimmdismiird Yhdistyneessi kuningaskun-
nassa. Tekijinoikeuden haltijaa Saksassa
edustava tekijinoikeusjirjestdt GEMA vas-
tustt kolmen sellaisen dinitteen tuontia, joita
oli alun perin pidetty kaupan Yhdistyneessi
kuningaskunnassa, ja yritti saada Saksan ja
Ison-Britannian rojaltien vilisen erotuksen.
Yhteisojen tuomioistuin totesi kuitenkin seu-
raavaa: 13°

”— — vyhteismarkkinoilla, joita luonnehtii
tavaroiden vapaa liikkuvuus ja palvelujen tar-
joamisen vapaus, tekiji voi, joko suoraan tai
kustantajansa vilitykselld, valita vapaasu

130 — Asia Musik-Vertrieb membran, tuomion 25 ja 26 kohta.

mistd tahansa jisenvaltiosta paikan, jossa las-
kee teoksensa litkkeeseen. Hin voi tehdi
valintansa omien intressiensi mukaan, ja
valintaan vaikuttavat kysymyksessi olevassa
jasenvaltiossa taattu korvaustaso, mutta
my6s muut sellaiset tekijat kuin esimerkiksi
teoksen jilleenmyynti- ja kaupanpitimis-
mahdollisuudet, jotka lisiksi ovat lisiinty-
neet yhteisossd tavaroiden vapaan liikkuvuu-
den ansiosta. Niin ollen tekijinoikeuksia
hallinnoiva jirjestd ei voi vaatia toiseen
jisenvaltioon suuntautuvalta tuonnilta lisi-
korvauksen maksamista eri jisenvaltioissa
vallitsevien eritasoisten korvauksien joh-
dosta.

Niin ollen tekijinoikeuksien kaupallista
hyédyntimisti koskevien kansallisten sdin-
tojen  yhdenmukaistamisen  puuttumisen
vuoksi olemassa olevia eroja ei saa kiyttii
estdimdin tavaroiden vapaata litkkuvuutta
yhtetsmarkkinoilla.”

Julkisasiamies Warner oli kuitenkin piinvas-
taista mieltd, silli hinen mielestiin kansalli-
sella lainsdddinnolld rajoitetaan todellisuu-
dessa kyseisti teollisoikeutta, joten tissi
tilanteessa  ”jisenvaltion, jonne tuotteet
tuodaan, lainsiidint66n voidaan vedota tar-
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vittavilta osin vastapainona tille rajoituk-
selle”. 131

119. On vaikeata yhdistdd yhdistetyissd asi-
oissa Musik-Vertrieb membran annettua tuo-
miota tai sen loogisena jatkeena olevaa, asi-
assa Merck annettua tuomiota mychemmin
asiassa Pharmon annetun tuomion kanssa. 132
Hoechst oli Frusemide-nimisen farmaseutti-
sen valmisteen valmistusmenetelmii koske-
van patentin haltija Saksassa, Alankomaissa
ja Yhdistyneessi kuningaskunnassa. DDSA
Pharmaceuticals Ltd sai Patents Actin
41 pykilin nojalla pakkolisenssin, joka ei
perustanut yksinoikeutta ja jota el voinut
luovuttaa. Yhdistyneessi kuningaskunnassa
myoOnnetyn patentin ollessa juuri lakkaa-
massa DDSA paitti vuoden 1976 lopussa olla
piittaamatta lisenssiin sisiltyneesti vientikiel-
losta ja myi huomattavan erin Frusemide-
tabletteja ~ Pharmonille  Alankomaihin.
Hoechst nosti Pharmonia vastaan kanteen
Alankomaissa silli perusteella, ettd silli on
yksinoikeus valmisteeseen nidilli markki-
noilla.

131 — Ratkaisuchdotuksen s. 180. Julkisasiamies ei pelkistiin
chdottanut, etti GEMA voisi vaatia "yksinkertaisesti Bri-
tanniassa sovellettavan 6,25 prosentin laillisen miirin ja
sen omien siintdjen mukaan lasketun miirin erotusta”.
Hin arvioi, ettdi GEMA:n soveltamat rojaltiasteikot olivat

"irrelevantteja®, ja chdotti, etti rajoituksen miiri olisi
“todellisuudessa Yhdistyneessi kuningaskunnassa makse-
tun rojaltin miirin ja sellaisen rojalun erotus, joka olisi
voitu neuvotella Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, jos
8 pykailii ei olisi ja jos lihtokohtana olisi se, ettd danitteit,

oista timi korvaus on maksettu, voidaan vapaasti pitii
iuupan kaikkialla yhteisdssi®; s. 179.

132 — Useat kirjoittajat ovat esittineet vastaavia kisityksig; ks.
esim. ed :{la alaviitteessi 55 mainittu Marenco and Banks,
s. 246—248; Demaret 1987: Industrial Property Rights,
Compulsory Licences and the Free Movement of Goods
under Community Law. —18I1IC s.161, 176; White,
kommentaari asiassa Pharmon annetusta momxosu.
23 CMLR, s. 721, 722 ja 723; Gotzen 1985: La libre circu-
lation des produns couverts par un droit de propriété
intellectuelle dans la jurisprudence de la Cour de Justice.
— Revue trimestrielle de droit commercial et de droit éco-
nomique, s. 467, 471.
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120. Yhteis6jen tuomioistuimen mukaan
kansallinen tuomioistuin halusi tietdi, "este-
tidnké ETY:n perustamissopimuksen 30 ja
36 artiklalla soveltamasta jisenvaltion kansal-
lista lainsdaddintod, jossa patentinhaltijalle
annctaan oikeus estad tdss3 jisenvaltiossa
pitamistd kaupan tuotetta, joka on valmis-
tettu muussa jasenvaltiossa sellaisen henkilén
toimesta, jolle on mydnnetty pakkolisenssi
saman patentmhaltx;an omistamaan rinnak-
kaiseen patenttiin”. Yhteisdjen tuomioistuin
ei tehnyt eroa patentoidun valmisteen suoran
tuonnin ja rinnakkaistuonnin vililli.

121. Kuten julkisasiamies Mancini tiivisti,
Pharmon viitti itse asiassa, etti yhteisdjen
tuomioistuin oli asiassa Merck antamassaan
tuomiossa hyviksynyt constructive consent
-periaatteen, jonka mukaan patentinhaltijan
tulkitaan hyviksyneen ne haitat, joita hinelle
voi aitheutua sen lainsiaidinnén soveltami-
sesta, jonka mukaan patentti on hinelle
myéonnetty. 13 Yhteisdjen tuomioistuin kui-
tenkin totesi seuraavaa:

”Tdlta osin on korostettava, etti silloin
kun jisenvaltion toimivaltaiset viranomaiset,
kuten kisiteltivind olevassa tapauksessa,
mydntivit  kolmannelle  pakkolisenssin,
jonka mukaan kolmas voi suorittaa valmista-
miseen ja kaupan pitimiseen liittyvid toimia,
jotka patentinhaltijalla olisi tavallisesti oikeus
kieltdd, viimeksi mainitun ei voida katsoa
hyviksyneen kolmannen suorittamia toimia.
Itse asiassa tillaisella toimenpiteelld patentin-
haltjalta evataan hinen oikeutensa paattai
vapaasti hinen tuotteensa kaupan pitimistd
koskevista edellytyksista.

133 — Em. ratkaisuchdotuksen s. 2285, kursiivi alkuperdisessi
tekstissi.
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Kuten yhteisdjen tuomioistuin on viimeksi
todennut 14.7.1981 antamassaan tuomiossa
(—— Merck vastaan Stephar ja Exler
— — ), patenttioikeuden tirkein osa muo-
dostuu ensisijaisesti keksijille annettavasta
yksinoikeudesta saattaa kysymyksessi oleva
tuote ensi kertaa vaihdantaan, jotta hinelle
suodaan mahdollisuus saada korvaus keksi-
jinty6stddn, Patentinhaltijan yksinoikeuksien
tirkeimmin osan suojaamiseksi on siten vilt-
tdmitonti, ettd patentinhaltijan sallitaan esti-
vin sellaisten tuotteiden maahantuonti ja
kaupan pitiminen, joiden valmistus perustuu
hinen patenttiinsa myodnnettyyn pakkoli-
senssiin.” 134

122. Kansallinen tuomioistuin  tiedusteli
myos, vaikuttaako ensimmiiseen kysymyk-
seen annettavaan vastaukseen ensinnikin se,
liittyyké pakkolisenssiin vientikielto, ja toi-
seksi se, kuuluiko pakkolisenssiin jirjes-
telmd, jossa rojaltit taattiin, ja oliko patentin-
haltija todella hyviksynyt rojaltit tai saanut
niitd. Yhteis6jen tuomioistuin vastasi yksin-
kertaisesti seuraavaa:

"Tdssd yhteydessi riittad, kun todetaan, ettd
edelld esitetyt rajat, jotka yhteison oikeu-
dessa asetetaan sen jiscnvaltion, johon val-
mistetta tuodaan, lainsiidinnon soveltami-
selle, eivit riipu millidin tavoin ehdoista, joita
sen jasenvaltion, johon valmistetta tuodaan,
toimivaltaiset viranomaiset ovat asettaneet
pakkolisenssin my6ntimiselle.” 135

134 — Tuomion 25 ja 26 kohta.
135 — Tuomion 29 kohta.

Toisin sanoen vaikuttaa siltd, ettd ”niilld sei-
koilla e1 ole mitddn merkitysti”. 136

123. Mielestini asiassa Pharmon annetussa
tuomiossa sovelletaan ensimmiisti kertaa
vaithdantaan saattamista koskevan doktriinin
perustana olevaa ajattelua keinona yhdistii
kansalliset  patenttiotkeudet  tavaroiden
vapaan liikkuvuuden kanssa. Vaikka pakkoli-
sensseja ei voida tiysin samaistaa omasta tah-
dosta myénnettyihin lisenssethin, niilli kui-
tenkin annetaan patentinhaltijalle arvokasta
suojaa. Patentinhaltija voi omasta tahdostaan
hakea patenttia mutta piittdd olla kiytti-
mittd sitd kyseisessi valtiossa, koska hin
olettaa, etti kolmannelle mydnnetiin sielld
pakkolisenssi. Tallaisen lisenssin myéntimi-
sen jilkeen patentinhaltijalla on mahdollisuus
saada korvaus kyseisiltdi markkinoilta (rojal-
teina, joiden suuruuden viranomaiset ovat
miiridnneet) ja sdilyttdid oikeutensa estii
kaikki kyseisen valmisteen suora tuonti tai
rinnakkaistuonti kyseisesti valtiosta muihin
jisenvaltioihin. Lyhyesti sanottuna patentin-
haltijan voiton miirdi, johon vaikuttavat
miirityn rojaltin taso ja mahdollisten sopi-
muslisenssien miiri, rajoitetaan ainoastaan
jasenvaltiossa, jossa pakkolisenssi on mydn-
netty {eli vientivaltiossa), ja patentinhaltijan
kansalliset oikeudet muissa jisenvaltioissa
jdavit koskemattomiksi.

124. Asiassa Pharmon yhteiséjen tuomiois-
tuimeen vaikutti selvasti pakkolisenssien alu-
eellinen luonne ja luultavasti myds se, ettd

136 — Ks. Gormley (1985) 10 E. L. Rev,, s. 447, 449.
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useat jisenvaltiot myoOnsivat niitd lisensseji
syrjivasti. Se teki selvasti oikein hylitessian
kasityksen, jonka mukaan se, etta pakkol:-
senssid  kidytetian jossakin jisenvaltiossa,
sammuttaisi patentinhaltijan oikeudet toi-
sessa jisenvaltiossa, varsinkin kun pakkoli-
senssi on voitu myontii pelkistddn siksi, ettd
patentinhaltija oli joko haluton kiyttimiin
patenttiaan tuotteen valmistamiseen kysei-
sessa jasenvaltiossa tai toi patentoitua valmis-
tetta kyseiseen valtioon. Timan vuoksi
yhteisojen tuomioistuin toisti sen, ettd kah-
den edellytyksen eli patentoitavuutta koske-
van edellytyksen ja markkinoille saattamista
koskevaa suostumusta koskevan edellytyk-
sen tiytyy tdyttyd, ennen kuin on kyse
vapaasta paitoksestd saattaa valmiste markki-
noille. Kyseisessa asiassa jalkimmiinen edel-
lytys ei tiyttynyt, kun taas nyt kasiteltivina
olevissa kahdessa asiassa edellinen ei tiyty.
Yhteisén jirjestelmissi ei ollut perustetta
sille, ettd vuoden 1949 Patents Actissa heijas-
tuvaa kansallista kisitysti suosittaisiin sen
kasityksen sijaan, joka oli perustana Alanko-
maissa myonnetylli patentilla Hoechstille
annetuille oikeuksille.

125. Ainakin osaa asiassa Pharmon anne-
tussa tuomiossa kiytetyistd kasitteisti on
vaitkea  katsoa  Merck-oikeuskiytinnon
mukaisiksi. Olen vakuuttunut siitd, ettd jos
"patenttioikeuden tirkein osa muodostuu
ensisijaisesti keksijille annettavasta yksinoi-
keudesta saattaa kysymyksessi oleva tuote
ensi kertaa vaihdantaan, jotta hinelle suo-
daan mahdollisuus saada korvaus keksijan-
tydstdan” 137, patentinhaltijan on todella
nautittava tillaisesta yksinoikeudesta, jotta
sammumista koskevaa doktriinia voitaisiin
soveltaa.

137 — Em. asia Pharmon, tuomion 26 kohta (kursivointi kifoit-
tajan).
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126. Vaikka asiassa Pharmon ja yhdistetyissi
asioissa Musik-Vertrieb membran annetut
tuomiot olisivat muodollisesti sopusoinnussa
keskendin — jos viitataan yhdistetyissi asi-
oissa Musik-Vertriecb membran lisenssin
vapaaehtoisuuteen ja asiassa Pharmon lisens-
sin pakkoluonteisuuteen — ne ovat aineelli-
sesti yhteensopimattomia: jos tekijinoikeu-
den  haltija olisi “omasta tahdostaan”
kieltiytynyt antamasta lisenssid dinitteiden
valmistajalle asiassa Musik-Vertrieb mem-
bran, timi olisi voinut yksinkertaisesti
vedota pakkolisenssiinsi. En usko, ettd
tilanne, jossa patentinhaltija vilttelee vaista-
mitonti tekemilld sopimuksen tulevan levy-
jen valmistajan kanssa, voidaan vaivatta erot-
taa tilanteesta, jossa on kyse pakkolisenssisti,
kuten asiassa Pharmon. Demaret kuvasi
lyhyesti titi epijohdonmukaisuutta seuraa-
valla tavalla: 138

*Tietylld tavalla voi olla parempi musiikki-
teoksia koskevien tekijinoikeuksien haltijoi-
den taloudellisille intresseille Yhdistyneessa
kuningaskunnassa ja muissa jisenvaltioissa,
jos kyseisia teoksia kayttavat hyvakseen pak-
kolisenssien haltijat Yhdistyneessia kuningas-
kunnassa eivitki itse teollisoikeuksien halti-
jat. Edellisessi tilanteessa kyseessi olevien
oikeuksien haltijoilla on oikeus estiz Yhdis-
tyneestd kuningaskunnasta periisin olevien
dnitteiden tuonti, jilkimmiisessi tilanteessa
titd oikeutta ei ole. Tita eroa el voida perus-
tella milldan syylld.”

138 — Industrial Property Rights, Compulsory Licences and the
Free Movement of Goods under Community Law, (1987)
nide 18 IIC nro 2, s. 161, 175.
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127. Uskon, etti kaavamainen suostumusta
koskeva lahestymistapa ei tarjoa vakuuttavaa
selitystd sille, ettd asiassa Pharmon ja yhdis-
tetyissi asioissa Musik-Vertrieb membran
annetut tuomiot eroavat toisistaan. 13® Olen
varma sitd, etti ainoastaan lihestymistavalla,
joka perustuu siithen, sovelletaanko ensim-
miistd kertaa vaihdantaan saattamista koske-
van yksinoikeuden periaatetta, voidaan vilt-
tdd erheelliset tulokset, joita sisiltyy
kaavamaiseen suostumuksen antamisen ar-
viointia koskevaan lihestymistapaan, ja voi-
daan korostaa "yksinoikeuksien kaupallista
ydinsisaltoa”. 140

b) Asiassa Warner Brothers ja Metronome
Video annettu tuomio

128. Kantajat ovat antaneet kenties eniten
painoarvoa asiassa Warner Brothers ja Met-
ronome Video annetulle tuomiolle. Tanskan
lainsdidannén mukaan videotallenteita kos-
kevien tekijanoikeuksien haltijalla on oikeus
estdd myos se, ettd videokasetti vuokrataan,
vatkka se olisi myyty tekijanoikeuden halti-
jan suostumuksella. Yhdistyneen kuningas-
kunnan lainsdidinndssi ei tosiseikkojen
tapahtuma-aitkana myénnetty mitdin vastaa-
vaa oikeutta. Se, ettd tekijinoikeuden haltija
myi tuotteen omasta tahdostaan tai ettid se
myytiin hinen suostumuksellaan, sammutti
hdnen oikeutensa Yhdistyneessi kuningas-

139 — On kiinnostavaa huomata, etti edes kiihkeimmit asiassa
Merck annetun tuomion mkqal eivit olleet vakuuttuncita
siitd, ettd asiassa Pharmon annetun tuomion vaikutukset
ovat yhteensopivat asiassa Merck annetun tuomion perus-
tana olevan logitkan kanssa; ks. esim. Bonetin ilmaisema
vankka tuki asiassa Merck annetulle tuomiolle, Revue tri-
mestriclle de droit européen, (1982), s. 161—166, ja rin-
nasta timi hyviksynti hinen kriittisten, asiassa Pharmon
anncttua tuomiota koskevien arvioidensa kanssa, Revue
trimestrielle de droit européen, (1986), s. 281—286.

140 — Ks. edelli alaviitteessi 138 mainittu Demaretin artikkeli
Industrial Property Rights, Compulsory Licences and the
Free Movement OFGoods under Community Law, s. 177.

kunnassa, miki ei ollut tilanne Tanskan lain-
saadinnén mukaan. Christiansen osti Lon-
toossa videokasetin, jonka tekijinoikeus
kuului Warner Brothersille ja jota ei tosiseik-
kojen tapahtuma-aikana ollut saatavilla Tans-
kassa, varta vasten vuokratakseen kasettia
videolitkkeessiin Tanskassa. Kansallinen
ensimmdisen asteen tuomioistuin kielst aio-
tun vuokraamisen Warner Brothersin ja sen
tanskalaisen oikeuksienhaltijan (Metronome
Video ApS) vaanmuksesta, mutta valitusas-
teena toiminut tuomioistuin esitti yhteisjen
tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyk-
sen erityisesti siitd, onko lainsiidints, jonka
mukaan kielto on mahdollinen, yhteensopiva
yhteison oikeuden kanssa.

129. Christiansen vetosi asiassa Musik-
Vertrieb membran annettuun tuomioon. Hin
lainasi tuomion 25 kohtaa korostaakseen
teollisoikeuden haltijan vapaata valintaa saat-
taa valmiste markkinoille. 141 Hin viit, ettd
Warner Brothers oli tehnyt valinnan pitda
videokasetteja kaupan Yhdistyneessa kunin-
gaskunnassa. Jos se olisi "pitinyt videokaset-
teja kaupan Tanskassa tai Saksassa, tekijoiden
korvaukset olisivat olleet huomattavasti
alhaisemmat kuin miti ne ovat Yhdistyneessi
kuningaskunnassa”, koska ”kasettien kor-
keaan myyntihintaan Isossa-Britanniassa sisil-
tyi maksu teollisoikeudesta, jonka sisiltona
on mahdollisuus antaa kasetti vuokralle”. 142

130. Huomautuksissaan komissio korosti
teollisoikeuksien haltijoiden mahdollisia suu-

141 — Kertomus suullista kisittelyd varten, Kok. s.2611; tuo-
mion 25 kohta on toistettu edelld 118 kohdassa.

142 — Mainittu edelli, s. 2611.
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ria tulojen menetyksii, koska videokasettien
vuokraamisesta on tullut niiden ostamiseen
verrattuna yhi suositumpaa. Komission mu-
kaan sen setkan, ettd kaikissa jisenvaltioissa
ei tunnusteta tillaista oikeutta, ei pitiisi estdd
teollisoikeuksien haltijoita vetoamasta niiden
jasenvaltioiden lainsiadantoihin, joissa se
tunnustetaan.

131. Julkisasiamies Mancini perusti ratkaisu-
ehdotuksensa asiassa Musik-Vertrieb mem-
bran annettuun tuomioon. Hian tiivisti, etti
esitetty kysymys koskee siti, voiko vapaaeh-
toisestt jossakin jisenvaltiossa myydyn kase-
tin ostaja "vuokrata kasetin kolmansille toi-
sessa jisenvaltiossa vastoin tekijinoikeuden
haltijan tahtoa; lyhyesti sanottuna sovelle-
taanko tdssi tekijinoikeuden sammumista
koskevaa periaatetta”. 142 Hin viitti, ettd
tuomion 15 kohdassa ilmaistu periaate oli
ratkaiseva”, ja totesi seuraavaa:

”Kun filmin tekiji on myynyt kasetin kol-
mannelle ja siten siirtinyt pysyvisti omistus-
oikeutensa tallenteeseen ja hyviksynyt, ettd
se liikkuu vapaasti, hian ei voi sen jilkeen
vedota toisen jisenvaltion oikeussdintoihin
saadakseen vahvistetuksi  yksinotkentensa
teokseen, joka on ainitetty kasetille, ja
estizkseen siten kiytinnGssi sen piisyn
tahin toiseen valtioon” 144,

143 — Mainittu edelld, s. 2623.
144 — Em. ratkaisuehdotus, s. 2623.
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132. Yhteisdjen tuomioistuin otti huomioon
markkinatilanteen muuttumisen ja hyviksyi
komission nikemyksen, jonka mukaan ol
syntynyt nauhoitettujen videokasettien eri-
tyiset markkinat, ja totesi, etti lainsiddints,
jolla pyritdin varmistamaan elokuvien teki-
joille korvaus, ”joka olisi suhteessa tosiasial-
lisesti tapahtuneiden vuokrausten lukumaii-
riin ja joka takaisi heille riittivin tuotto-
osuuden videotallenteiden vuokrausmarkki-
noista — — on — — ilmeisesti oikeutettua
perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisen
teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojan
perusteella”. 145 Yhteisdjen tuomioistuin
jatkoi seuraavasti: “Sen vuoksi ei voida
hyviksyi, ettd tekijan teoksen sisiltivian
videotallenteen markkinoille saattaminen
jasenvaltiossa, jossa ei swojata erityisesti
vuokrausoikeutta, voisi vatkuttaa samalle
tekijille toisen jisenvaltion lainsiaidinnossi
myonnettyyn oikeuteen kieltdi kyseisen
videotallenteen vuokralle tarjoaminen tissi
jisenvaltiossa.” 146

133. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskun-
nan hallitukset yrittivit sovittaa yhteen asi-
assa Warner Brothers annetun tuomion asi-
assa Merck annetun tuomion kanssa hyvin
samankaltaisilla  perusteilla. Kun Merck
kyseisessi  asiassa  suostui  patentoidun
valmisteensa saattamiseen Italian markki-
noille tiysin tietoisena tisti mahdollisesti
sen oikeuksille muissa jisenvaltioissa aiheu-
tuvista seurauksista, Warner Brothersin
Yhdistyneessi kuningaskunnassa myymai
videokasettia koskevan tekijinoikeuden sam-

145 — Em. tuomion 15 ja 16 kohta (kursivointi kirjoittajan).
146 — Tuomion 18 kohta (kursivointi kirjoittajan).
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muminen el sammuttanut sen toissijaista
oikeutta, joka oli vuokrausoikeus Tanskassa.
En usko, cttd niiden viitteiden perusteella
voidaan vakuuttavalla tavalla erottaa asiassa
Warner Brothers annettu tuomio asiasta
Merck: patenttioikeuden  ydinsisiltéd e
voida erottaa samalla tavalla kuin tekijinot-
keuden sisiltod useisiin yksittdisiin toimiin,
joita tekijinoikeudella rajoitetaan. Kukin
ndistd yksittdisistd oikeuksista on osa imma-
teriaalioikeuksia, joiden olemassaolo perus-
tuu jisenvalton lainsidadintdén. Yhteiséjen
tuomioistuin selvensi asiassa Warner Brot-
hers antamassaan tuomiossa, etti yhden
oikeuden sammuminen yhdessi jisenval-
tiossa el sammuta samaa tuotetta koskevaa
toista oikeutta toisessa jisenvaltiossa. Koska
erityinen videokasettien vuokraamista kos-
keva Tanskan lainsiddinnén mukainen teki-
janoikeus on erottava tekiji verrattuna asi-
assa Merck annettuun tuomioon, piitelmi
on erilainen kuin Espanja ja Yhdistynyt
kuningaskunta suosittclevat. Jos edes tekijin-
oikeudella suojatun  valmisteen myynu
Yhdistyneessid kuningaskunnassa ei sammut-
tanut Tanskassa tunnustettua toissijaista,
vuokraamista koskevaa oikeutta, sitd suu-
remmalla syylli on mielestini niin, ettd
patentilla suojaamattoman valmisteen myynti
yhdessa jasenvaltiossa ei voi sammuttaa titd
oikeutta toisessa jisenvaltiossa, jossa tillai-
nen suoja on. Nimi oikeudet, jotka muodos-
tuvat kahdesta osasta tekijinoikeuden osalta
(yksinoikeus valmistaa kappaleita ja oikeus
esittdd teos) ja yhdesti osasta silloin, kun on
kyse patentinhaltijan yhdestd toimesta pitii
valmistetta kaupan, eivit poikkea keskeiseltd
sisilloltdin toisistaan (vaikka voivatkin poi-
keta laajuudeltaan). Missddn titi seikkaa ei
ole korostettu yhti selvisti kuin asiassa War-
ner Brothers annetussa tuomiossa. 147

147 — Ks. edelli 132 kohdassa lainatut tuomion 15, 16ja
18 kohta ja niiden perustana oleva taloudellinen analyysi,
erityisesti kursiivilla painottamani sanat.

134, Mielestidni asiassa Warner Brothers
annetussa tuomiossa yhteisjen tuomioistuin
muutti perustavanlaatuisesti kisitystdin teki-
jinoikeuden ja tavaroiden vapaan liikkkuvuu-
den vilisestd suhteesta. Warner Brothers
epiilemittd hyotyl omaan tahtoon perustu-
vasta videokasetin myynnisti Christianse-
nille Yhdistyneessi kuningaskunnassa, 14¢
mutta yhteisdjen tuomioistuin totesi silti,
ettd se saattoi yhi vedota tekijinoikeuteensa
Tanskassa estidkseen Christiansenia kiyti-
mistd kasettia muuten hyddykseen. Kun
sovellan tdtd kisitystd asiaan Merck, viistd-
mitén padtelmini on, etti sen, etti Merck
piti patentoituja valmisteita kaupan Italiassa,
jonka lainsiidinndssi patenttiotkeuksia ei
tunnustettu, ei olisi pitinyt katsoa sammut-
tavan sen yksinoikeutta patenttiin Alanko-
maissa. Jos mukailen hieman yhteiséjen
tuomioistuimen asiassa Warner Brothers
antaman tuomion 18 kohdassa (lainattu
edelli 132 kohdassa) kiyttimii kieltd, siind
todetaan seuraavaa: "Sen vuoksi ei voida
hyvaksy4, ettd [se, ettd patentinhaltija saattaa
patentoidun valmisteen markkinoille] jisen-
valtiossa, jossa [patenttioikeutta ei tunnus-
teta], voisi vaikuttaa samalle [patentinhalti-
jalle] toisen jdsenvaltion lainsiidinndssi
mydnnettyyn oikeuteen kieltii kyseisen
[valmisteen rinnakkaistuonti tihin jisenval-
tioon].” Suoraan sanottuna patentinhaltijan
ei pitdisi joutua kirsimiin siitd, ettd valmiste
saatetaan markkinoille jisenvaltiossa, jossa
sen patenttioikeutta el tunnusteta.

148 — Voitto Ison-Britannian markkinoilla oli todennikéisesti
suurempi kuin vastaavasta myynnisti olisi Tanskassa saatu.
Kuitenkaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei anta-
nut vastauksessaan yhteisdjen tuomioistuimen esittimiin
kysymykseen mitiin lukuja siitd, miten suuri on "tekijin-
oikeuksien osa”, jonka oli viitetty olevan yli 25 prosenttia
Yhdistyneessi kuningaskunnassa myytyjen videokasettien
"markkinahinnasta® (ks. asia Warner Brothers, kertomus
suullista kisittelyd varten, Kok. s. 2616).
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135. Professori Joliet selitti erittiin vakuut-
tavasti, miksi asiassa Warner Brothers anne-
tun tuomion perustana olevaa kisitysti on
pidettivi asiassa Merck annetussa tuomiossa
esitettyi parempana. Sammumista koskeva
doktriini perustuu sithen, ettd seka vienti-
ettd tuontimaassa on saatavilla samanlaisia
etuoikeuksia; ratkaisu, jossa doktriinia sovel-
letaan siitd huolimatta, etti titi vastaavuutta
ei ole, tarkoittaa siti, ettd tuontimaassa tun-
nustettua suojaa alennetaan vientimaan
vihemmin suojaavan lainsiidinnén tasolle,
milli tavalla tehdiin lains3addannollinen
valinta, joka kuuluu jittia jisenvaltioille. 149
Mielestini ei ole mitain vakuuttavaa tavaroi-
den vapaaseen litkkuvuuteen litttyvida syytd
sithen, miksi Espanjan ja Portugalin aiempi
politiitkka kieltiytyd tunnustamasta farma-
seuttisten valmisteiden patentoitavuutta olisi
vikisin saatettava muiden jisenvaltioiden
kaytannoksi, kun nima hylkisivit sen monta
vuotta ennen kuin liittymisasiakirjassa edel-
lytettiin Espanjan ja Portugalin hyviksyvin
patentoitavuuden.

136. Yhteiséjen tuomioistuin sovelsi saman-
laista, lainsiidintépoliittista valintaa koske-
vaa piittelyi hiljattain asiassa IHT Interna-
tionale Heiztechnik antamassaan tuomiossa.
Timin asian monimutkaiset tosiseikat
voidaan tiivistii seuraavasti: Vuoteen 1984
asti American Standard -konsernilla oli sak-
salaisten ja ranskalaisten tytiryhtiidensd
vilitykselld hallussaan Saksassa ja Ranskassa
saniteettikalusteiden ja limmityslaitteiden
tavaramerkki Ideal Standard. Heinikuussa
1984 ranskalainen tytiryhtid myi laimmitys-

149 — Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr, (1989)
GRUR Int.s. 177, 179, jota edelld alaviitteessi 55 maini-
tussa Marenco and ja Banksin artikkelissa lainataan eng-
lanniksi, s. 250; ks. my®s artikkelin ranskannos (1989)
RDAI 7, s. 815.

1-6342

laitteiden Ideal Standard -tavaramerkin
Ranskassa toiselle ranskalaiselle yhtidlle, joka
myohemmin  luovutti  sen kolmannelle,
CICh-nimiselle ranskalaiselle yhtislle. Kum-
mallakaan ranskalaisista luovutuksensaajista
ei ollut mitiin yhtcytti American Standard
-konserniin. Saksalainen yhtué IHT alkoi
myydi CICh:n Ranskassa valmistamia
limmityslaitteita, joiden tavaramerkki oli
Ideal Standard, mutta American Standard
-konsernin saksalainen tytiryhti6 (Ideal
Standard GmbH) nosti siti vastaan tavara-
merkin loukkaamista Saksassa koskevan kan-
teen, vaikka saksalainen yhtié oli lopettanut
limmityslaitteiden valmistamisen ja myynnin
vuonna 1976.

137. Kyseisessid asiassa annetun tuomion
merkittivyys kisiteltavini olevissa asioissa
on rajallinen sen erityisesti tavaramerkkioi-
keuden sammumista koskevan ongelman
takia, josta oli kyse, eli sen ongelman takia,
onko mahdollista, ettd saksalaiset kuluttajat
erchtyvit kyseessi olevassa tilanteessa, ja
onko saksalaista tavaramerkkii koskevan
oikeuden haltijalla mitiin keinoa valvoa tuo-
tujen valmisteiden laatua. 15° THT tukeutui
kuitenkin Ranskan lainsiidanto6n, jossa, toi-
sin kuin Saksan lainsiidinnossi, sallitaan se,
ettd tavaramerkki luovutetaan vain joidenkin
valmisteiden osalta, ja viitti, etti ranskalai-
nen tytiryhtid oli sopeutunut tilanteeseen,
jossa eri alkuperii olevia tuotteita (limmi-
tyslaitteita ja saniteettikalusteita) myytiisiin
samalla tavaramerkilli samalla kansallisella

150 — Tavaramerkkioikeuden sammumisesta yhteisdjen tuomio-
istuin totesi seuraavaa: “Suostumus, joka on osa jokaista
luovutusta, ei ole se suostumus, joka on tarpeen oikeuk-
sien sammumista koskevan doktninin soveltamiseksi. Titd
varten on tarpeen, etti oikeuksien haltijalla on valta tuon-
tivaltiossa joko suoraan tai vilillisesti miirittdd valmisteet,
joihin tavaramerkki liitetilin vientimaassa, ja valvoa tava-
roiden laatua. Tatd valtaa ei enii ole, jos oikecus midrid
tavaramerkistd siirretiin kolmannelle, jolla i ole taloudel-
lista yhteyttd luovuttajaan™ (tuomion 43 kohta).
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alueella, ja ettd saksalaisen tytiryhtion toi-
minta, kun se yritti estdd muualta periisin
olevien limmityslaitteiden myynnin Saksassa
kyseiselld tavaramerkilld, oli oikeuden vai-
rinkdytt6d. Yhteisdjen tuomioistuin hylkisi
painokkaasti timin viitteen toteamalla kisi-
teltdvini olevien asioiden kannalta merkitti-
villi tavalla seuraavaa: 151

"Jos IHT:n viite hyviksytiin, tisti seuraisi,
ettd vientimaassa sovellettavaa ratkaisua
sovellettaisiin my®&s tuontimaassa, jonka lain-
sdddinnGssd tillaista yhtiaikaista olemassa-
oloa ei ole hyviksytty, huolimatta siit3, ettd
kyseiset oikeudet ovat luonteeltaan alueelli-
: »

sia.

Soveltaisin titd piittelyd mutatis mutandis
kisiteltivini olevaan asiaan.

D — Poikkeaminen atemmassa oikeuskdytin-
ndssi vabvistetuista periaatteista

138. Koska ehdotan yhteisdjen tuomiois-
tuimelle, ettd sen el endi pitiisi soveltaa asi-
assa Merck annetun tuomion mukaista
oikeuskiytintéd, asianani on kisittiskseni
osoittaa se, miksi yhteiséjen tuomioistuimen
olisi katsottava olevansa vapaa poikkeamaan
ailemmasta selkedsti perustamissopimuksen
tulkinnastaan.

151 — Ks. tuomion 52 kohta.

139. Tietenkdin yhteiséjen tuomioistuin ei
periaatteessa ole sidottu omiin aiempiin tuo-
mioihinsa silld tavalla kuin yhteisén kahden
common law -jirjestelmii soveltavan maan
korkeimmat oikeudet, jotka noudattavat
ennakkotapaus- eli stare decisis -doktriinia,
Irlannin Supreme Court on sitoutunut "seu-
raamaan tavanomaisena ja lihes yleismaail-
mallisena menecttelyni aiempaa oikeuskiy-
tint6ddn”, mutta se poikkeaa aiemmasta
oikeuskdytinndstdin  pakottavista  syisti:
"— — kun Supreme Court katsoo, etti
pakottavasta syystd sen ei pitiisi noudattaa

aiempaa oikeuskdytintéiin — — jos se on
ilmeisen virheellinen, onko sen yhi toimit-
tava virheellisesti? — — Vaikka oikeusvar-

muus sekd oikeuden vakaus ja ennustetta-
vuus olisivat miten tavoiteltavia tahansa,
niilld ei mielestdni voida perustella sitd, et
ylimminasteinen tuomioistuin antaa tuo-
mion, jonka se tietid pakottavien syiden
takia olevan virheellinen.” 152 Samalla tavalla
House of Lords totesi vuonna 1966 practice
statementissa, etta “lilan tiukka alemman
oikeuskdytinnén soveltaminen voi johtaa
epioikeudenmukaisuuteen  yksittiistapauk-
sessa ja my0Os perusteettomasti rajoittaa
oikeuden hyvii kehitysti. Siksi House of
Lords aikoo muuttaa nykyisti kiytintoian
ja poiketa siitd, jos se vaikuttaa perustellulta,
vaikka aiemmat tuomiot tavallisesti ovatkin
sitd sitovia”, 153

140. Yhteis6jen tuomioistuimen asennetta
tuomioihin, jotka se on antanut perustamis-
sopimuksen 177 artiklan mukaisessa menet-

152 — Tuomari Kingsmill Moore antaessaan Supreme Courtin
tuomiota asiassa Attorney General v. Ryan’s Car Hire
(1965) IR s. 642, 654; ks. yleisesti Kelly 1994: The Irish
Constitution. 3. painos, Hogan and Whyte, Butterworths,
Dublin and London, s. 532—539.

153 — Practice statement ennakkoratkaisuasiassa 26.7.1966 (1966)
1 WLR, s. 1234, (1966) 3 All ER, s. 77; timin practice sta-
tementin nykyisesti soveltamisesta ks. Pepper v. Hart
(1993) 2 WLR, s. 1035, ja (1993) 1 All ER, s. 42.
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telyssi, kuvaa julkisasiamies Lagrange asiassa
Da Costa ym. antamassaan ratkaisuehdotuk-
sessa seuraavalla tavalla:

”— — ennakkoratkaisumenettelyssi on siis
kyse yhteisojen tuomioistuimen ja kansallis-
ten tuomioistuinten valisesta yhteistyosta,
jossa on paidyttivi oikeuskiytinnon, siis
tuomioiden eiki sidinnosten, avulla erittiin
toivottavaan yhtenidiseen tulkintaan. Toisin
sanoen yhteiséjen tuomioistuimen on tilti
kuten muiltakin osin oltava vapaa tulevaisuu-
dessa annettavien ratkaisujensa osalta. Huoli-
matta siiti, miten merkityksellinen on tuo-
mio, joka yhteiséjen tuomioistuimen on
annettava tietyssi asiassa, tai miki on — tai
vaikuttaa olevan — perustamissopimuksen
jollekin mairiykselle annetun tulkinnan
abstraktinen merkitys, oikeusvoiman suh-
teellisuutta koskevan kultaisen sidnnon on
oltava voimassa: tuomioistuimen — kuten
yhteisdjen tuomioistuimen — merkittivyy-
den on perustuttava sen ratkaisujen moraali-
seen auktoriteettiin eiki oikeusvoimavaiku-
tukseen. Tietenkiin kukaan ei oleta, ettid
yhteisdjen tuomioistuin annettuaan periaat-
teellisesti merkittdvian ratkaisun poikkeaisi
siitd toisessa asiassa ilman vakavia perusteita,
mutta silli on oltava laillinen oikeus tehda
niin.” 154

141. Yhteis6jen tuomioistuin ei itse esittinyt
kyseisessi asiassa antamassaan tuomiossa
mitiin periaatteellista kisitystd oikeusvoi-
masta ja ennakkoratkaisun sitovuudesta. Se
kuitenkin nimenomaisesti hylkisi komission
kasityksen siitd, ettd koska esitetyt kysymyk-
set olivat identtiset asiassa Van Gend en

154 — Yhdistetyt asiat 28/62, 29/62 ja 30/62, Da Costa ym., tuo-
mio 27.3.1963 (Kok. 1963, s.59, ratkaisuchdotuksen II
osa).
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Loos 155 esitettyjen kanssa, ennakkoratkaisu-
kysymyksiin ei pitdisi vastata, koska tahin ei
ole enai tarvetta. Vaikka yhteisdjen tuomio-
istuin katsoi, etti sen pitid antaa ratkaisu
esilli olevassa asiassa, se pelkistiin toisti
perustamissopimuksen 12 artiklaa koskevan
tulkinnan, jonka se oli antanut aiemmassa
asiassa, ja piitteli, etti kyseistd artiklaa ”e1
ole tarpeen tulkita toisin”, 156

142, On kuitenkin selvadi, etti yhteisgjen
tuomioistuimen taytyy kiaytinnossid seurata
atempaa oikeuskaytintddin, jollei ole vakavia
syitd olla niin tekemitti. Ensinniakin monet
yhteison oikeuden tirkeit osa-alueet —
mukaan lukien tissi asiassa keskeinen tava-
roiden vapaan litkkuvuuden periaatteen
ja teollisoikeuksien kayttimisen vilinen
suhde — ovat sellaisia, ettei niiti ole katta-
vasti  kisitelty  perustamissopimuksessa;
yhteison oikeudessa sovellettavat periaatteet
ja sdinndt ovat siten suurelta osin "oikeus-
kiytinndssi kehitettyd oikeutta”, ja koska
niilli tulkitaan perustamissopimuksen mai-
rayksia, niiti ei voida lainsiidinnélldi muuttaa
tai miiritelli uudelleen. Toiseksi ennakkorat-
kaisumenettelylle on luonteenomaista se, ettd
yhteiséjen tuomioistuimen paiasiallisena teh-
tivini on taata yhteisén oitkeuden yhdenmu-
kainen soveltaminen. Tisti seuraa, etti kan-
sallisten tuomioistuinten olisi voitava luottaa
yhteisén oikeussiintdjen tulkintaa koskeviin
ratkaisuihin, jotka on annettu toisten kansal-
listen tuomioistuinten esittimiin kysymyk-
siin, ja itse asiassa yhteisdjen tuomioistuin on
itse todennut, ettd jos yhteisdjen tuomiois-
tuin on antanut ennakkoratkaisun, jonka
mukaan tietty sainnds on pitemiton, timid
on riittivi peruste sille, ettd kansallisella tuo-

155 — Asia 26/62, Van Gend en Loos, tuomio 5.2.1963
(Kok. 1963, s.1); tuomio annettiin seitsemin viikkoa
ennen asiassa Da Costa ym. annettua tuomiota.

156 — Edelli alaviitteessi 154 mainittu asia Da Costa ym., tuo-
mion s. 77 ja 78.
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mioistuimella ei ole velvollisuutta esittdi
samaa sainndsta koskevaa kysymysti yhtei-
sojen tuomioistuimelle. 157 Yhteisdjen tuo-
mioistuimen asiassa CILFIT ym. antama
tuomio perustuu samalle olettamalle yhtei-
sojen  tuomioistuimen  oikeuskidytinnén
johdonmukaisuudesta, silli se totesi, ettd
yhteisén oikeutta koskevaa ennakkoratkaisu-
kysymysta e1 ole tarpeen esittad, jos yhtei-
sojen tuomioistuin on oikeuskiytinndssdan
ratkaissut kyseisen oikeusseikan, olipa niihin
ratkaisuihin johtaneiden menettelyjen luonne
mikd tahansa, ja vaikka riidanalaiset kysy-
mykset eivit olisi taismilleen samanlaisia”, 158
Tami hetjastuu lisiksi yhteisdjen tuomiois-
tuimen tyodjarjestyksen 104 artiklan 3 koh-
dassa, jossa todetaan seuraavaa: "Jos ennak-
koratkaisukysymys on selvisti samanlainen
kuin kysymys, johon yhteisjen tuomiois-
tuin on jo antanut ratkaisun, se voi — — rat-
kaista asian perustellulla miiriykselld, jossa
viitataan sen aikaisemmin antamaan tuo-
mioon.”

143. Tim3 e tarkoita sitd, ettd yhteisdjen
tuomioistuimen pitdisi kieltiytyd muutta-
masta  alemmin  antamansa  ratkaisun
mukaista oikeuskiytintdi, jos on selvisti
osoitettu, ettd ratkaisu oli tdysin tai osittain
virheellinen. Tilanne oli varsin selkeisti til-
lainen T3ernobyl-tapauksessa, jossa yhtei-
sOjen tuomioistuinta pyydettiin luopumaan
komitologiatapauksessa vain 20 kuukautta
aiemmin annetun tuomion mukaisesta kesta-
mittdmistd oikeuskdytinndstd; timin tuo-
mion mukaan perustamissopimuksen tilli
hetkelld sovellettavien midraysten mukaan
yhteisdjen tuomioistuin ei voi katsoa, ettd
Euroopan parlamentilla voisi olla asiaval-

157 — Asia 66/80, International Chemical Corporation, tuomio
13.5.1981 (Kok. 1981, s. 1191, 13 kohta).

158 — Asia 283/81, CILFIT ym., tuomio 6.10.1982 (Kok. 1982,
s. 3415, 14 kohta).

tuutta kumoamiskanteen nostamiseen. 159
Myﬁhemmiss'al tuomiossa yhteiséjen tuo-
mioistuimen tdytyi myOntdd, ettd kisiteltd-
vand olleen asian tosiseikkojen ja esitettyjen
vaitteiden perusteella oli todettava, ettd Eura-
tomin perustamissopimuksessa ja ETY:n
perustamissopimuksessa midrityt oikeussuo-
)akemot saattavat osoittautua tehottomiksi
tai epdvarmoiksi, miten hyddyllisid ja moni-
naisia ne sitten ovatkin; ¢ yhteiséjen tuo-
mioistuin totest niin siitd huolimatta, etti se
oli tutkinut aivan samoja oikeudellisia perus-
teita alemmassa tuomiossaan ja etti sen asi-
assa TSernobyl valitsema ratkaisu oli itse asi-
assa identtinen sen ratkaisuehdotuksen
kanssa, jonka julkisasiamies Darmon oli
antanut kyseisessd aikaisemmassa asiassa.

144, Vastaavasta  tilanteesta oli  kyse
yhdistetyissi asioissa Keck ja Mithouard 161,
joissa yhteis6jen tuomioistuimen piti rat-
kaista, sovelletaanko Cassis de Dijon
-tapauksessa 162 ilmaistua periaatetta samalla
tavalla sekd myyntijirjestelyja ettd tuotteiden
koostumusta ja ulkoasua koskeviin kansalli-
siin oikeussddntdihin. Yhteisojen tuomiois-
tuin vahvisti Cassis de Dijon -tapauksessa
annetun tuomion mukaisen oikeuskiytinnon
yleensi mutta totesi, ettd “tdhanastisesta
oikeuskiytinnosta poiketen on katsottava,
ettd tiettyjd myyntijarjestelyja rajoittavien tai
ne kieltivien kansallisten oikeussiintdjen
soveltami[nen]” 163 ei edes kuulunut perusta-
missopimuksen 30 artiklassa kiellettyjen, asi-

159 — Asia 302/87, parlamentti v. neuvosto, tuomio 27.9.1988
(Kok. 1988, s.5615, 28 kohta, ns. komitologiatapaus);
vaikka kyseessi oli suora kanne eiki ennakkoratkaisume-
nettely, ratkaistavana oli sama periaatteellinen kysymys.

160 — Asia C-70/88, parlamentti v. neuvosto, tuomio 22.5.1990
(Kok. 1990, s. 1-2041, 16 kohta, ns. Ts'crnobyl-tapaus).

161 — Yhdistetyt asiat C-267/91 ja C-268/91, Keck ja Mithouard,
tuomio 24.11.1993 (Kok. 1993, s. 1-6097).

162 — Edelld alaviitteessi 31 mainittu asia, tuomion 8 kohta.
163 — Em. asia Keck ja Mithouard, tuomion 16 kohta.
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assa Dassonville annetussa tuomiossa 164
mairiteltyjen vaikutukseltaan vastaavien toi-
menpiteiden soveltamisalaan, jos niditd
oikeussdintdji sovelletaan kaikkiin kyseessi
oleviin toimijoihin j Ja jos niilli on sama vai-
kutus kotimaisiin ja maahantuotuihin tuot-
teisiin.

145. Timin asian ratkaisemisen kannalta
merkittavin on ehki asiassa HAG II annettu
tuomio. Kyseisessa asiassa yhteisdjen tuo-
mioistuinta pyydettiin muuttamaan asiassa
HAGT antamassaan tuomiossa maarittele-
miansi teoriaa tavaramerkkien yhteisestd
alkuperidstd; tissd tuomiossa yhteisdjen tuo-
mioistuin oli todennut, ettdi tavaroiden
vapaan liikkuvuuden kanssa yhteensopima-
tonta on se, ettid tavaramerkkiin vedotaan sel-
laisen tavaran tuonnin estimiseksi, joka on
laillisesti varustettu tavaramerkilli toisessa
jisenvaltiossa, kun molemmilla tavaramer-
keilli on yhteinen alkuperi. Vakuuttavassa
ratkaisuehdotuksessaan julkisasiamies Jacobs
paitteli, ettd yhteisti alkuperii koskevalla
doktriinilla ei ollut perustaa perustamissopi-
muksessa etki missiin muuallakaan ja ettd
doktriinin soveltaminen edelleen oli yhteen-
sopimatonta tavaroiden vapaan likkkuvuuden
ja teollisoikeuksien suojelun vilistd suhdetta
koskevan yhteiséjen tuomioistuimen my6-
hemmin oikeuskiytinnon kanssa. 1 Tuo-
mion alussa yhteiséjen tuomioistuin korosti
nimenomaisesti, ettd se piti “tarpeellisena
tdssd tuomiossa [HAG I] annetun tulkinnan
uudelleenkisittelyd ottaen huomioon oikeus-
kiytintd, joka on asteittain vakiintunut teol-

164 — Asta 8/74, Dassonville, tuomio 11.7.1974 (Kok. 1974,
s. 837, 5 kohta).

165 — Hin totesi my®&s, ettd yhtcxsta alkuperii koskevaa doktrii-
nia i ollut otettu mydhempiin lainsiidintdén, erityisesti
jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisestd
21 piivini joulukuuta 1988 annettuun ensimmiiseen neu-
voston direktiiviin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s.1),
joskin hin katsoi, ettd timi vnkcncmmcn voidaan tulkita
joko hyviksymiseksi tai hylkiimiseksi (ratkaisuehdotuk-
sen 53 kohta).
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lisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ja
perustamissopimuksen yleisten mairiysten
valisen suhteen osalta, erityisesti tavaroiden
vapaan litkkuvuuden alalla”. 166 Yhteis6jen
tuomioistuin korosti seuraavaksi tavara-
merkkioitkeuden merkitysti viiristymitts-
min kilpailun varmistamisessa, mairitteli
tavaramerkin ydinsisillén ja totesi, etti tava-
ramerkkiotkeuden haltijan suostumuksen
puuttuminen on “ratkaiseva tekija” kisitelta-
vind olleen kaltaisessa tilanteessa. Yhteisojen
tuomioistuin paitteli seuraavaa: "— — tava-
ramerkin paitehtivia vaarantuisi, jos oikeu-
denhaltija et voisi kidyttdid kansallisella lain-
siadinnolld hinelle annettua mahdollisuutta
kieltad sellaisen samankaltaisen tuotteen
tuontia — — joka on omiaan aiheuttamaan
sekaannusvaaraa hinen omaan tavaramerk-
kiinsi — — Tatdi paitelmidi et muuta se
seikka, ettd kansallisella lainsiidinnslli suo-
jattu tavaramerkki ja samankaltainen tavara-
merkki, jolla tuontitavara on varustettu — —
ovat alun perin kuuluneet samalle haltijalle,
joka menetti toisen niisti ennen yhteison
perustamista toisen ndistd valtioista suoritta-
man pakkolunastuksen seurauksena.” 167

146. Vaikka edelli kuvatut tuomiot ovat
lukumairiltadn aivan litan vahiisid laajojen
yleistysten tekemiseksi, vaikuttaa siltd, ettd
yhteis6jen tuomioistuin tarkastelee uudelleen
ja tarpeen tullen muuttaa aiempien tuomioi-
densa mukaista oikeuskiytintdi, joka
on ehkd perustunut yhteison otkeuden
perustavanlaatuisten periaatteiden virheelli-
seen soveltamiseen ja jossa tulkitaan perusta-
missopimuksen miaardysta siten, etta sitd
sovelletaan tilanteissa, jotka ovat tiysin sen
soveltamisalan ulkopuolella, tai jossa paidy-
tddn eri periaatteiden, kuten tavaroiden

166 — Edelli alaviitteessi 82 mainittu asia HAG I, tuomion
10 kohta.

167 — Em. tuomion 16 ja 17 kohta.
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vapaan litkkuvuuden ja teollisoikeuksien
suojan, vilisen suhteen epitasapainoon.

147. Jo csxtetylsta sylsta uskon, etti yhtei-
sOjen tuomioistuin painotti virheellisesti
vapaakaupan vaatimuksia kansallisten patent-
tioikeuksien kustannuksella asiassa Merck
antamassaan tuomiossa. Vaikka olen taipu-
vainen uskomaan, etti tissi tuomiossa kuvat-
tua tasapainoa ei enai pitidisi soveltaa, katson
my®s, ettd yhteisdjen tuomioistuimen pitiisi
harkita huolellisesti sellaisen uuden tuomion
taannchtivaa vaikutusta, jolla se luopuu asi-
assa Merck annettuun tuomioon perustu-
vasta oikeuskdytinnésti. 168

E — Vaibtoehto sille, etti Merck-oikeuskdy-
tantod ei endd sovelleta

148. Kolmannella kysymykselliin kansalli-
nen tuomioistuin haluaa ensinnikin tietd,
pitdikd asiassa Merck annetun tuomion
mukaista oikeuskiytintda yleensi soveltaa, ja
toissyjaisesti se tiedustelee, vaikuttavatko
neljd erityistd seikkaa (erikseen tai yhdessi)
siten, ettd yhdessi jisenvaltiossa myénnetyn
patentin haltija saa estid sellaisten patentoi-
tujen valmisteiden tuonnin, joita on pidetty
kaupan Espanjassa ja Portugalissa niiden lii-
tyttyd yhteis66n mutta ennen kuin kyseisille
valmisteille oli mahdollista saada patenttisuo-
jaa. Niiden seikkojen merkityksellisyys on
siing, ettd niilli voidaan osoittaa, ettd kyseisii

4 167—170 kohd

P

168 — Titd kysymysti kisitelldin jilj

valmisteita ei pidetty omasta tahdosta kau-
pan vientivaltiossa, vaikka niiti nyt pidettii-
siinkin. Jo esitetyisti syistd katson, etti
yhteisdjen tuomioistuimen ei enii pitiisi
soveltaa asiassa Merck annetun tuomion
mukaista otkeuskiytintdi. Jos yhteisdjen
tuomioistuin ei hyviksy suositustani, ehdo-
tan vaihtoehtoisesti, etti yhteisdjen tuomio-
istuin katsoisi, ettei millian kansallisen tuo-
mioistuimen mainitsernista  seikoista  tai
milliin kantajien toissijaisesti esittimisti
viitteistd voida riittavasti perustella poikkea-
mista asiassa Merck annettuun tuomioon
perustuvasta oikeuskiytinndsta.

1) Oikeudellinen velvollisuus pitii valmis-
tetta kaupan

149. Kansallisen tuomioistuimen kisityksen
mukaan yksi vahvimmista mahdollisista viit-
teistd tdssd yhteydessi on se, etti kyseessi on
oikeudellinen velvollisuus toimittaa kyseisti
valmistetta Espanjan ja Portugalin markki-
noille. Yhteis6jen tuomioistuimelle esitetty-
jen huomautusten perusteella vallitsee laaja
yksimielisyys siiti, ettdi jos liikeyhtislla
on joko kansallisen tai yhteisén oikeuden
mukaan velvollisuus toimittaa tiettyi valmis-
tetta tietyille kansallisille markkinoille, sen
ei voida katsoa suostuneen valmisteen saatta-
miseen ensimmdiistd kertaa vaihdantaan
kyseisessi valtiossa. Ilmaisen asian yhteiséjen
tuomioistuimen asiassa Merck antamassa
tuomiossa kiyttimin kisitteen avulla: paten-
tinhaltijan, jolla on velvollisuus pitdi tuotet-
taan kaupan, ei voida katsoa pdittineen "tiy-
sin asioista perilld ollen edellytyksisti, joilla
hin pitdd tuotettaan kaupan”. 16°

169 — Mainittu edelli, tuomion 11 kohta.
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150. Asiassa Pharmon annettu tuomio tar-
koittaa sitd, ettd pakkolisenssin myontimi-
nen tekee merkityksettomiksi patentinhalti-
jan suostumuksen, vaikka patentinhaltija
olisikin patenttia hakiessaan tietoinen kansal-
lisesta polititkasta myéntii tillaisia lisensseja.
Mielestini ei ole mahdollista tehdd olennaista
eroa pakkolisenssin mydntimisen ja sellaisen
velvoitteen vililli, joka asetetaan lailla tai
hallinnollisella toimella patentinhaltijalle tai
patenttiin liittyvien oikeuksien saajalle ja
jonka mukaan hinen on toimitettava valmis-
tetta markkinoille. Kuten esitetyisti huo-
mautuksista ilmenee, kiytinndssa jasenval-
tio, joka haluaa pakottaa ldikeyhtion
tarjoamaan tiettyd valmistetta kansallisella
alueellaan, tekee sen todennikoisesti my6n-
timilli tai uhkaamalla myéntii pakkolisens-
sejd.

151. Kantajat ovat vaittineet, ettdi seka
Espanjan ettd Portugalin lainsaddiannon
mukaan toimivaltaiset kansalliset viranomai-
set voivat velvoittaa liakeyhtiot todella pita-
miin kaupan tiettyji ladkkeitd, joita varten
ne ovat saaneet markkinoille saattamista
koskevat luvat. Primecrown kiistid nimai
viitteet, samoin kuin Espanjan hallitus (suul-
lisissa huomautuksissaan). Kansallisen tuo-
mioistuimen toimivaltaan kuuluu ratkaista
viitteiden yhteensopivuus kansallisen oikeu-
den sisillon kanssa kansallisten todistamista
koskevien s3antojen mukaisesti.

152. Primecrown erottelee vapaan paatksen
saattaa valmiste ensimmiisti kertaa vathdan-
taan ja myShemmin velvoitteen jatkaa
valmisteen toimittamista. Timi erottelu el
kuitenkaan ole merkityksellinen yhteisén
oikeuden mukaisen oikeuksien sammumista
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koskevan  doktriinin  kannalta.  Kuten
Beecham aivan oikein totesi suullisessa kisit-
telyssd, vapaata litkkuvuutta koskevia
yhteisén siintdji sovelletaan tietyn valmis-
teen saattamiseen vaihdantaan; suostumus
tamin valmisteen saattamiseen markkinoille
ei esti sitd, ettd kyseisen valmisteen myo-
hempii erid ehki pidetiin kaupan vastoin
tahtoa. Jos kansallinen tuomioistuin katsoo,
ettd vientivaltion viranomaiset pakottivat lai-
keyhti6t jatkamaan valmisteen toimittamista,
tillainen kaupan pitiminen e silloin perus-
tuisi ainakaan yhteison oikeuden perusteella
vapaaseen paitokseen. Se, etti nimi yhtidt
mythemmin vetoavat tuontivaltion patentti-
lainsaidinnén mukaisiin  otkeuksiin (tidssi
Yhdistyneen kuningaskunnan lainsiidin-
toon) estazkseen valmisteidensa tiettyjen
erien rinnakkaistuonnin, voi olla perusteltua
perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla.
Toisaalta pelkistaan silli, ettd on olemassa
tillaisia oikeussdintdji, joita ei ole sovellettu
patentinhaltijaan, ei olisi titd vaikutusta,
kuten ei my&skiin pelkki astassa Pharmon
tarkoitettu pakkolisenssijirjestelmin olemas-
saolo olist voinut olla rittivd sithen, etti
vapaachtoinen markkinoille saattaminen olisi
ollut merkityksetontd, jos Hoechst olisi
kyseisessi asiassa ndin toiminut. Tassd asiassa
ei ole esitetty, ettd kumpaakaan kantajaa vas-
taan olisi vedottu pakkolisenssiin Espanjassa
tai Portugalissa.

153. Kantajat ovat viitanneet myés sithen
mahdollisuuteen, etti kun patentoitu farma-
seuttinen valmiste on alun perin saatettu
vaihdantaan tietyilli kansallisilla markki-
noilla, patentinhaltijan tai patenttiin litty-
vien oikeuksien saajan voi olla pakko jatkaa
valmisteen toimittamista perustamissopi-
muksen 85 tai 86 artiklan perusteella. Téssd e
ole mielestini esitetty rittavasti argumentteja
stitd, missi tilanteessa voidaan paityi kanta-
jien esittdimiin kauaskantoiseen kisitykseen,
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jonka mukaan niithin miiriyksiin  voisi
vedota tarkoituksena tehdi suostumuksen
antaminen merkityksettdmaksi. Ensinnikiin
ei ole esitetty, ettd tihin mennessa olisi tehty
tai edes aiottu tehdi mitiin kumpaakaan
kantajaa vastaan joko kansallisella tai
yhteisén tasolla. Esitetyt viitteet ovat par-
haimmillaankin spekulatiivisia. Jos 85 artik-
laa olisi sovellettava, jomman kumman kan-
tajista  olisi tiytynyt olla osapuolena
sopimuksissa tai yhdenmukaistetuissa menet-
telytavoissa, "joiden tarkoituksena on esti,
rajoittaa tai vairistad kilpailua yhteismarkki-
noilla tai joista seuraa, etti kilpailu estyy,
rajoittuu tai vairistyy yhteismarkkinoilla”.
Kumpikaan kantajista ei selvistikiin viitd
olleensa tillaisena osapuolena. En missiin
tapauksessa suhtautuisi suopeasti sellaiseen
mahdollisuuteen, ettd yritys, joka viittii ole-
vansa tillaisen jirjestelyn osapuolena, saisi
vedota sithen, ettd valmisteen kaupan pitimi-
nen ei perustunut suostumukseen, koska tar-
koituksena oli pelkistdin viltead 85 artiklan
rikkominen. Hyvin samanlaisia piitelmii
olisi sovellettava 86 artiklaan perustuviin
viitteisiin silld erotuksella, ettd kantajien tai
jommankumman niisti tdytyisi osoittaa
olevansa miiriddvissi markkina-asemassa
yhteismarkkinoiden merkittivilli  osalla,
miki ei olisi helppoa ottaen huomioon far-
maseuttisten valmisteiden suuri korvattavuu-
den aste. Ilmaistu pelko siit, etti muut voi-
sivat syyttdd kantajia kilpailua rajoittavasta
toiminnasta, i todellakaan ole perusta timin
viditteen vakavalle tarkastelulle.

154. Ennen kuin alan tarkastella mahdollisia
eettisid velvoitteita, haluan korostaa tiettyi
tirkedd kaytinnén seikkaa, joka liittyy kaik-
kiin nithin oikeudellista pakkoa koskeviin
perusteisiin. Naiden perusteiden soveltami-
nen merkitsee sitd, ettd yhden jisenvaltion
(tuontivaltio) kansallinen tuomioistuin arvioi
toisen jiscnvaltion (vientivaltio) lainsii-

dinnén sisiltda tai sitd, onko yhteisdn kilpai-
lulainsdadinnén soveltamisen vaikutus vien-
tivaltiossa  sellainen, ettd patentinhaltija
todellisuudessa pakotettiin myymiin farma-
seuttisia valmisteita tai jatkamaan niiden
myymistd. Vaikka useiden jisenvaltioiden
prosessioikeuden mukaan on mahdollista
esittad ndyttoa oikeudellisesta ja/tai tosiasial-
lisesta tilanteesta toisessa jisenvaltiossa, sitd,
ettd kansallisten tuomioistuinten edellytettii-
siin tiyttivin tdmin velvollisuuden niiden
soveltaessa poikkeusta tavaroiden vapaata
litkkuvuutta koskevasta perustamissopimuk-
sen mairdyksestd, voitaisiin ainoastaan pitii
ainakin mahdollisena ristiriitojen aiheutta-
jana. Jos syntyy tillainen kansallisen ja
yhteison oikeuden vilinen ristiriita, on vai-
keata uskoa, etti se voitaisiin ratkaista edes
asian saattamisella yhteisdjen tuomioistui-
men kasiteltiviksi. Mielestdni asiassa Merck
annetussa tuomiossa tarkoitetun suostumuk-
sen kasitteen jaottelu eri tilanteisiin silti osin
kuin kysymyksessi on oikeudellinen pakko,
saattaa atheuttaa enemmin ongelmia kuin
miti silli voidaan ratkaista verrattuna tilan-
teeseen, jossa timin tuomion mukaisesta
otkeuskiytinnésti luovutaan.

2) Eettinen wvelvollisuus pitii wvalmistetta
kaupan

155. Kantajat ovat viittineet my®ds, etti asi-
assa Merck annettuun tuomioon perustuvaa
oikeuskaytintdad voitaisiin muuttaa siten,
ettd siitd poikettaisiin, jos patentinhaltija e1
vol pakottavien eettisten velvoitteiden takia
vapaasti padttdd valmisteensa — ainakaan far-
maseuttisen valmisteen — pitimisestid kau-
pan. Kantajat, joita Tanskan, Ruotsin ja Ita-
lian hallitukset tukevat ja komissio tuki
alussa, viittivit, etti farmaseuttisia valmis-
teita valmistetaan erityisid terveydenhoidolli-
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sia vaatimuksia varten ja ettd sen takia, ettd
ne ovat niin tirkeiti thmisten terveydelle,
ladketehtailla on velvollisuus pitii niitd kau-
pan niin monessa valtiossa kuin mahdollista.

156. Myonnin, ettd niilli viitteilld on jonkin
verran painoarvoa. En kiistd kantajien vii-
tettd siitd, ettd ne tuntevat velvollisuudekseen
sellaisen yleisen eettisen polititkan noudatta-
misen, jonka tarkoituksena on taata niiden
valmisteiden mahdollisimman laaja saatavuus
ja tahdn litttyvd lazkevalvonta. Kantajat ovat
viittineet, etti tiettyd valmistetta koskevan
eettisen velvoitteen olemassaolo et ole tiysin
subjektiivista vaan ettd se voidaan todellisuu-
dessa mitata objektitvisesti kansanterveyden
tarpeiden tai kyseisen valmisteen kysynnin
avulla. Vaikka siis lazkeyhti6 voi samanaikai-
sesti myos kaupallisilla perusteilla paittaa
saattaa valmisteen tietyille markkinoille tai
pitad sitd siella kaupan, se saattaa silt kyeta
osoittamaan, ettel se toimi vapaasti.

157. En kuitenkaan hyviksy sita, ettd se, ettd
liikeyhtioilli on eettinen politiikka, voitai-
siin — kun otetaan huomioon tarve edistii
otkeusvarmuutta muun muassa rinnakkais-
kauppaa harjoittavien kauppiaiden osalta —
erottaa tihin liittyvistd kaupallisista niko-
kohdista, joiden perusteella kaupan pitimisti
koskevat paitokset tehdain. Esimerkiksi tie-
tyn jasenvaltion laikarit voisivat eettisilld
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syilli painostaa liikeyhtiotdi toimittamaan
tiettyd valmistetta, jolloin valmisteen toimit-
tamatta jittiminen saattaisi vahingoittaa l3i-
keyhtidn mainetta ja siten sen kaupallisia
etuja. Kantajat ovat maaritelleet timan eetti-
sen velvoitteen itse ja ilmaisseet sen hieman
eri sanamuotoa kiyttien. Objektiivisia siin-
toji ei ole. Parhaimmillaankin on mainittu
esimerkkeji yhtioistd, jotka ovat omaksuneet
tillaisen periaatteellisen lihestymistavan. En
kisiti, miksi yhti6lli olisi moraalinen vel-
voite toimittaa valmistetta sellaisen jisenval-
tion kansanterveyspalveluja varten, jossa esi-
merkikst hinnat on vahvistettu niin alhaisiksi,
ettd siita seuraa tappioita. Ei ole myoskian
helppo kisittdi, ettd kaikissa tapauksissa olisi
kyse eettisestd velvoitteesta toimittaa valmis-
tetta, etenkian silloin, kun terveydenhoidon
tarpeet tyydytetddn riittdvisti geneerisilla
valmisteilla.

158. Jos yhteisdjen tuomioistuin kuitenkin
toteaa, ettd tillaisen velvoitteen mahdollinen
olemassaolo on merkityksellisti Merck-
periaatteen  soveltamiselle, kantajat ovat
hyviksyneet sen, ettd niilld olisi velvollisuus
esittii kansallisessa tuomioistuimessa erillisti
niyttdd eettisisti perusteista, jotka vaikutta-
vat tiettyihin valmisteisiin ja joiden viitetdin
estineen sen, etti kantajat olisivat voineet
vapaasti piittdd nididen valmisteiden myyn-
nisti Espanjassa ja Portugalissa. Kuten
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus aivan
oikein totesi suullisessa kasittelyssi, “jos
suostumuksen kisitteessi otettaisiin huomi-
oon tillaisia velvoitteita, yhteison tirkeai
vapaan liikkkuvuuden periaatetta heikennet-
tasiin huomattavasti ja rinnakkaistuojien ja
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valmistajienkin asema olisi huomattavan epi-
varma”. Mielestini eettiset nikdkohdat voi-
vat enintdédn olla puoltava syy tehtiessi siti
valintaa, pidetiinké tiettyd farmaseuttista
valmistetta kaupan, mutta siti ei voida
rinnastaa esimerkiksi pakottavaan, toimival-
taisten kansallisten viranomaisten patentin-
haltijalle asettamaan velvollisuuteen pitii
valmistetta kaupan. Jos Merck-periaatteen
osalta keskeisessi asemassa oleva suostumus
sille, ettd valmiste saatetaan ensimmiisti ker-
taa vaihdantaan, pitiisi niyttii totcen tillais-
ten piddtelmien mukaisesti, oikeuksien sam-
mumista koskeva yhteison periaate, sellaisena
kuin sita on sovellettu patentteihin, olisi
timin jilkeen soveltamisedellytyksiltiin
huomattavan epavarma. Olen huolissani eri-
tyisesti siitd, ettd jos eettiseen velvoitteeseen
perustuva jaottelu hyviksytiin, niiden
patenttien haltjjat kiyttdisivit huomattavasti
varoja rinnakkaistuojien ja -viejien toimin-
nan estimiseksi, kuten Primecrown on itse
asiassa vaittinyt.

159. Viitteen hylkdimisclle on toinen ja
edellisti pakottavampi syy. Vaikka eettisii
padtelmii ei ehkd esitetty asiassa Merck
perusteena rinnakkaistuonnin  estimiselle,
yhteisGjen tuomioistuin (ja julkisasiamies)
olivat jo hylinneet vastaavan viitteen asiassa
Centrafarm. Tissi asiassa yhdessi kansallisen
tuomioistuimen  esittimistd  kysymyksistd
yhteis6jen tuomioistuinta pyydettiin ratkai-
semaan, saako patentinhaltija kiyttii paten-
tista johtuvia otkeuksiaan valvoakseen far-
maseuttisen tuotteen jakelua vieston suojele-
miscksi virheellisten tuotteiden aiheuttamilta
vaaroilta, sen estimittd mitd tavaroiden
vapaata litkkuvuutta koskevissa yhteisén

sidnndissd mairitadn”. 7° Yhteiséjen tuo-
mioistuimen vastaus on kuvaava:

“Koska huoli viestdn suojelemisesta virheel-
listen farmaseuttisten tuotteiden vaaroilta on
oikeutettua, jisenvaltiot saavat perustamisso-
pimuksen 36 artiklan mukaan poiketa tava-
roiden vapaata litkkuvuutta koskevista siin-
noistd ihmisten ja eldinten terveyden ja
elimin suojelemiseksi.

Tatd tarkoitusta varten tarvittavat toimenpi-
teet on kuitenkin toteutettava terveydensuo-
jelullisina toimenpiteini eiki kiyttimilld
vidrin teollisia ja kaupallisia oikeuksia kos-
kevia saantoji.

Teollisten ja kaupallisten oikeuksien suojele-
minen eroaa ydinsisilténsa puolesta viestén
suojelemisesta ja siiti mahdollisesti johtu-
vista velvollisuuksista.” 171

160. Yhteis6jen tuomioistuin toimi selvisti
oikein erottaessaan kansanterveytti koskevat
kysymykset teollisoikeuksien suojelua kos-
kevista kysymyksisti. Kuten julkisasiamies
Trabuccht ytimekkiisti totesi, “kansanter-
veyden suojelu on eri asia kuin teollisotkeuk-

170 — Mainittu edelli alaviitteessi 38, tuomion 26 kohta.
171 — Em. asia, tuomion 27—29 kohta.
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sien suojelu”. 172 Mielestini farmakologiset
nikokohdat, joista kantajien mukaan aiheu-
tuu niissi asioissa eettinen velvoite pitii val-
mistetta kaupan, ovat pelkistidn asiassa
Centrafarm esitettyjen huolenaiheiden tois-
toa. Kantajien vdittimi eettinen velvoite
jaella valmisteita Espanjassa ja Portugalissa
merkitsee sita, ettd kantajat ovat itse miari-
telleet tehtivikseen valvoa kansanterveytti
ndissa valtioissa.

161. Jos yhteiséjen tuomioistuin nyt katsoo,
ettd tillaiset paitelmit ovat relevantteja, kat-
son, ettd on hyvin vaikeaa kehittaa arviointi-
perusteita, jotka varmasti koskisivat ainoas-
taan sellaisten patentoitujen valmisteiden
rmnakkalskauppaa, joita on myyty ensim-
miisen kerran jisenvaltioissa, joissa patentti-
suojaa el ollut saatavilla. Jos ladkeyhud voi
vaittad, ettd silld oli eettinen velvoite pitdd
jotakin patentoiduista valmisteistaan kaupan
tillaisessa valtiossa, miksi se ei voisi vaittaa,
ettd samojen piitelmien perusteella se ol
velvollinen pitdmiin saman valmisteen erid
kaupan muissa jisenvaltioissa, joissa patentti-
suoja on olemassa? Yhteisdjen tuomiois-
tuimelle esitettyjen, valtiollisen hintavalvon-
nan ja patentoitujen valmisteiden hintojen
vilisti yhteyttd koskevien toteamusten
perusteella on selvii, ettd lizkeyhtist voivat
olla tyytymittdmid tietyssd )asenvaltlossa
mairittyjen hmto;en tasoon, vatkka nami
yhtidt nauttisivat patenttisuojasta. Merck on
esittinyt yhteisdjen tuomioistuimelle, ettd
hinnat eivit koskaan vaikuta sen paitokseen
saattaa jokin valmiste tietyille markkinoille.
Jos yhteisdjen tuomioistuin katsoisi tallai-
sessa tilanteessa, etti eettiset velvoitteet ovat

172 — Em. asia, ratkaisuchdotuksen s. 1178.
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merkityksellisia, lddkeyhtiot saattaisivat viit-
tdd, ettd niiden oli eettisten syiden takia
pakko pitid valmisteitaan kaupan huolimatta
valvotuista hinnoista, joita ne saattaisivat
pitid kaupallisesti kannattamattomina. En
usko, etti patenttisuoja tai sen puuttuminen
on tyydyttivi perusta sille, ettd eetusille sei-
koille annetaan eri merkitys naissi kahdessa
tilanteessa.

3) Hintavalvontajirjestelmai

162. Kansallisen tuomioistuimen mukaan on
mahdollista, etti kansallista hintavalvontaa
voisi joko sinilldin tai yhdessi oikeudellisen
tai eettisen velvoitteen kanssa, joka koskee
valmisteen kaupan pitimisen aloittamista tai
jatkamista, kiyttdd perusteena poikkeamiselle
Merck-periaatteesta. Ensin on todettava, ettd
yhteisojen tuomioistuimelle esitettyjen viit-
teiden perusteella julkisten hintavalvontajir-
jestelmien luonne vaihtelee eri jasenvaltioissa;
joissakin, kuten Espanjassa ja Portugalissa,
kansalliset viranomaiset ilmeisesti vahvistavat
hinnat, kun taas toisissa joko teollisuus ja
toimivaltaiset viranomaiset sopivat vapaaeh-
toisesti hinnoista tai virallista valvontaa ei
ole.

163. On myds korostettava, ettd kansallinen
tuomioistuin ilmoitti selvisti, ettd sen kisitel-
tivini olevissa asioissa ei ole kyse hinnoista
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médradmistd koskevien Espanjan ja Portuga-
lin toimenpiteiden laillisuudesta. Timi totea-
mus on tictenkin tdysin yhteensopiva
yhteison otkeuden kanssa. Asiassa Centra-
farm yhteis6jen tuomioistuimelta tiedustel-
uin, onko tuontivaltion patentinhaltijalla
oikeus estdd tuontt silli perusteella, ettd hin-
nat tuonti- ja vientivaltiossa poikkeavat toi-
sistaan vientivaltiossa toteutettujen valtiollis-
ten toimenpiteiden takia, joilla on tarkoitus
valvoa patentoidun valmisteen hintaa.
Yhteis6jen tuomioistuin vastasi, etti vaikka
yhteis6 on toimivaltainen yhdenmukaista-
maan jisenvaltioiden soveltamia sellaisia
saintojd, jotka saattavat vairistii jisenval-
tioiden vilistd kilpailua, tillaisten seikkojen
olemassaolon vuoksi "ei kuitenkaan ole
perusteltua pitdd voimassa tai ottaa kiytt66n
toisessa jasenvaltiossa toimenpiteitd, jotka
ovat ristiriidassa tavaroiden vapaata liik-
kuvuutta koskevien siintdjen kanssa erityi-
sesti teollisten ja kaupallisten oikeuksien
alalla™. 173 Yhteis6jen tuomioistuimelle esite-
tyissi huomautuksissa et ole esitetty, etti
jompikumpi jisenvaltioista soveltaisi hinta-
valvontajirjestelmiinsi  tuotuja  lidkkeitd
syrjivilld tavalla. Kun jisenvaltioiden hinta-
valvontajirjestelmii ei ole yhteisossi yhden-
mukaistettu, on tiysin sallittua — kuten
jasenvaltiot ja komissio aivan oikein toteavat
—, ettd jasenvaltiot yrittivit rajoittaa farma-
seuttisten valmisteiden hintoja osana kansan-
terveyttd ja sosiaaliturvaa koskevaa polititk-
kaansa, jolla  pyritidn  varmistamaan
laikkeiden riittivi tarjonta kohtuullisilla
kustannuksilla. Se seikka, ettd tillaisella hin-
tavalvonnalla voidaan monen muun tekijin
ohella vaikuttaa liikkeiden patentinhaltijoi-
den mahdollisiin voittoihin, ei ole relevantti

173 — Ks. womion 24 kohta. Ks. myds asia Musik-Vertrieb
membran, tuomion 20—26 kohta. Ainoa lidkkeiden hin-
tavalvontaa koskeva yhteisén toimi on edelli alaviit-
teessd 60 mainittu avoimuusdirektiivi. Kansallinen tuomio-
istuin tai huomautusten esittijit eivit ole viittineet
yhteiséjen luomloxstmmcllc, ettd Espanjan ja Portugalin
toimivaltaisten viranomaisten harjoittama valvonta olisi
vastoin direktiivissi sdddettyji vaatimuksia.

tulkittaessa  farmaseuttisten  valmisteiden
vapaan liikkuvuuden ja kansallisten patentti-
oikeuksien suojan vilistd suhdetta.

164. Kansallinen tuomioistuin esittii kuiten-
kin kolmannessa kysymyksessiin ongelman,
joka koskee sit3, onko tillaisten hintavalvon-
tajirjestelmien ja jisenvaltion patenttisuojan
puuttumisen yhdistelmi seikka, jonka perus-
teella Merck-periaatetta voitaisiin olla sovel-
tamatta; pitdisiké patentinhaldjalla, joka on
myynyt patentoidun valmisteen tillaisessa
jisenvaltiossa, olla oikeus vedota kansallisiin
patenttioikeuksiinsa, kun rinnakkaistuoja tuo
valmistetta toiseen jisenvaltioon? Selvittiik-
seen asianosaisten ja muiden osapuolten kisi-
tyksid asiasta yhteisdjen tuomioistuin pyysi
niitd pohtimaan suullisessa kisittelyssi kysy-
mystd siitd, onko yhtdiltd sen seikan, ettd
valmistetta ei voida suojata patentilla, ja toi-
saalta tietyssi jisenvaltiossa vallitsevan far-
maseuttisten valmisteiden hintatason vililld
suora syy-yhteys, ja jos niin on, kertomaan
syyt siihen, miksi farmaseuttisten valmistei-
den patenttien tunnustamatta jittiminen vai-
kuttaa valtion viranomaisten hinnoitteluun.
Jotkut huemautuksia esittineet hallitukset ja
komissio tukivat vaihtelevassa miirin kanta-
jia, jotka viittivit, etti farmaseuttisten val-
misteiden patenttien tunnustamatta jittimi-
nen heikentdd  patentinhaltijan  asemaa
hintaneuvotteluissa. Sithen mennessi, kun
patentinhaltija saa markkinoille saattamista
koskevan luvan, on todennikéisti, ettd nimi
viranomaiset ovat jo saaneet markkinoille
saattamista koskevaa lupaa koskevia hake-
muksia kopiojjilta. Timi muuttaa perusta-
valla tavalla voimatasapainoa neuvotteluissa;
viranomaiset voivat asettaa virallisen hinnan
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tillaisten kopioijien kulujen ja kohtuullisen
voittomarginaalin perusteella, miki ei selvis-
tikdin ole tilanne silloin, kun patentinhaltija
nauttii patenttisuojasta. Viranomaiset tietd-
vit, ettd jos patentinhaltija kieltiytyy tarjo-
tusta hinnasta, on erittiin todennikoisti, ettid
nitden markkinoille tarjoavat valmisteitaan
kopioijat, jotka voivat hyviksyi alemman
hinnan ottaen huomioon niiden alemmat
yleiskustannukset ja erittiin vahiaiset tutki-
muskustannukset. Beecham vaittad, ettd
Espanjan esittimit viitteet LST-asetuksen
pitevyyden kiistimiseksi osoittavat, ettd
Espanjan hallitus on erittiin tietoinen patent-
tisuojan ja hintojen valisesta yhteydesta. 174
Primecrown kiisti, ettd hintavalvonnan ja
patenttisuojan vililli olisi vilttimittd syy-
yhteytti. Erityisesti komissio ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitus tukivat titd nike-
mysti, ja ne viittasivat kumpikin sithen, ettd
farmaseuttisten valmisteiden hintaan vaikut-
taa suuri miira tekijoiti. 175

165. Kantajat vdittivit olennaisilta osin, etti
niiden ei pitdisi katsoa suostuneen patentoi-

174 — Ks. asia C-350/92, Espanja v. neuvosto, tuomio 13.7.1995
(Kok. 1995, s. 1-1985); Beecham viittasi erityisesti tuomion
31 kohtaan, jossa yhteis6jen tuomioistuin viittaa Espanjan
hallituksen viitteeseen siitd, etti patentinhaltijan markki-
noille saattamista koskevan, llsasuolatodxstuksccn perustu-
van 'llll vC Csm
[geneerisid valmisteita  valmistavan lizketeollisuuden)
— — piiisyn vapaaseen kilpailuun {patentinhaltijoiden]
kanssa, mistd aiheutuu ilmeisti vahinkoa kulutajille, jotka
voisivat hankkia liikkeiti halvempaan hintaan heti kun
monopolitilanne piittyy™.

175 — Komissio esimerkiksi viittasi niiden valmisteiden seuraa-
viin_erityispiirteisiin: 1) potilaalla (kuluttajalla) on hyvin
vihin vaikutusvaltaa hinelle miirittyjen lidkkciden valin-
taan; 2) valmisteet ovat rajallisesti korvattavissa keskeniin;
3) farmaseuttisten valmisteiden hinnasta vastaa hyvin usein
potilaan asuinvaltion sosiaaliturvajirjestelmi.

P
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tujen valmisteiden saattamiseen ensimmaiisti
kertaa markkinoille Espan)assa ja Portuga-
Ilssa, koska patenttisuojan  puuttuminen
niissd valtioissa rajoitti huomattavasti niiden
mahdollisuutta vaikuttaa kyseisilli markki-
noilla asetettuthin hintoihin. Tissi viitteessi
jitetadn huomiotta useat muut seikat, jotka
vaikuttavat lddkkeiden hintaan tietyilld
markkinoilla. En usko, etti ainakaan teke-
mittd Yhdistyneen kuningaskunnan hallituk-
sen suullisessa kisittelyssi mainitsemaa
”syvillista taloudellista analyysia” olisi mah-
dollista muotoilla kansallisten tuomioistuin-
ten kiyttdi varten arviointiperusteita, joita
soveltaen voitaisiin miiritelld, onko patentti-
suojan puuttuminen sindnsid viranomaisten
asettaman hinnan kannalta mairdava tekija
tietyilld markkinoilla, kyseenalaistamatta tal-
16in kyseisten viranomaisten soveltamaa hin-
tavalvontajarjestelmai.

166. Katson, ettd vairistivaa vaikutusta,
jonka syyni on patenttisuojan puuttuminen
yhdistettyni kansalliseen hintavalvontaan,
on pidettivi vahvistuksena kasitykselleni,
jonka olen ilmaissut sammumista koskevan
yhteisén doktriinin soveltamisesta silloin,
kun valmisteita saatetaan ensimmdisti kertaa
markkinoille jisenvaltiossa, jossa patentti-
suojaa ei tunnusteta. Olen siksi vakuuttunut
siitd, ettd soveliain tapa ottaa huomioon epi-
edullinen neuvotteluasema, jossa farmaseutti-
sia valmisteita varten myonnettyjen patent-
tien haltijat ovat jasenvaltioissa, joissa niiden
patentteja el tunnusteta, on luopua Merck-
otkeuskiytinndsta. Tilld lihestymistavalla
valtetdan tarve muotoilla arviointiperusteita,
joita soveltaessaan kansallisten tuomioistuin-
ten olisi tehtivd syvillisid taloudellisia
analyyseja hintavalvonnan ja patentoimis-
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mahdollisuuden puuttumisen suhteesta mii-
ritellikseen, milloin patenttisuojan puuttu-
misen vaikutus on sellainen, etti kaupan
pitdimiselle annetun suostumuksen vaikutus
mititdityy.

VII — Yhteiséjen tuomioistuimen tuomion
ajalliset vaikutukset

167. Yhteiséjen tuomioistuimella on toimi-
valta rajoittaa yhteisén oikeutta koskevan
tulkinnan taannehtivia vaikutuksia tuo-
miossa, jossa annetaan pyydetty tulkintarat-
kaisu. 176 Sit4, miten yhtelso;en tuomioistuin
kiyttaa tatd toimivaltaa, ei pitiisi rajoittaa se,
etta on vaikeata ennustaa, minki verran
taloudelliset toimijat ovat voineet perustaa
oikeussuhteitaan  Merck-oikeuskiytinté6n.
Yhtdiltd rinnakkaistuojille ja -viejille mah-
dollisesti atheutuva epioikeudenmukaisuus
koskee ainoastaan liittymisasiakirjan 47 ja
209 artiklan mukaisten, siirtymiaikaa koske-
vien mairiysten soveltamisen piittymisen
jalkeistd ajankohtaa. Toisaalta yhteisdjen tuo-
mioistuimen pitdisi ottaa huomioon vastaa-
van rinnakkaiskaupan mahdollisuus esimer-
kiksi jasenvaltioiden ja Suomen tai Kreikan
vililla, joissa farmaseuttisten valmisteiden
patentoitavuus on tunnustettu vasta hiljat-
tain. Yhteisojen tuomioistuimella ei ole tietoa
titd kauppaa koskevien sitoumusten laadusta
tai laajuudesta niiden valtioiden tai Espanjan
tai Portugalin osalta, mutta riittivini on

176 -~ Asia 24/86, Blaizot ym., tuomio 2.2.1988 (Kok. 1988,
s. 379, 28 kohu)

pidettivi epioikeudenmukaisuuden mahdol-
lisuutta yhtikin sellaista rinnakkaistuojaa tai
-viejii kohtaan, joka on luottanut Merck-
otkeuskiytintoon. Tavallisesti sovellettavaa
periaatetta, jonka mukaan yhteiséjen tuo-
mioistuimen yhteisén oikeudesta antamaa
tulkintaa sovelletaan ex tunc, ei mielestini
pitiisi soveltaa kisiteltivini olevissa asioissa.

168. Tillaisen ajallisen rajoituksen osalta
yhteis6jen tuomioistuimen ei tarvitsisi poi-
keta vakiintuneesta oikeuskiytinndstiin.
Yhteis6jen tuomioistuin on tunnustanut, etti
otkeusvarmuutta koskevilla syilli voidaan
perustella tuomion ajallisten vaikutusten
rajoittaminen. 1”7 Julkisasiamies Tesauro
kuvasi seuraavalla tavalla niiti kahta arvioin-
tiperustetta, joita yhteisdjen tuomioistuin
soveltaa paittiessiin, onko tuomion ajallisia
vaikutuksia rajoitettava:

“Ensinndkin se on arvioinut piitéksestiin
siind tapauksessa, ettei ajallisia rajoituksia
aseteta, mahdollisesti atheutuvia kiytinnén
seurauksia ja tdsmentinyt samalla, ettd
’oikeuden objektiivisuutta ei saa kuitenkaan
muuttaa eiki sen tulevaa soveltamista vaaran-
taa niiden seurausten vuoksi, joita oikeudel-
lisella padtokselld voi olla jo tapahtuneiden
seikkojen osalta’. Toiseksi yhteisdjen tuo-
mioistuin on tutkinut, onko olemassa objek-
titvinen epavarmuus yhteisén oikeuden sen
normin soveltamisalan osalta, josta kyseinen
tulkintatuomio annetaan, ja missi mairin
yhteisdjen toimielinten oma toiminta on

177 — Ks. esim. asia 43/75, Defrenne 1, tuomio 8.4.1976
(Kok. 1976, s. 455, 72—74 kohta) ja asia C-262/88, Barber,
tuomio 17.5.1990 (Kok. 1990, s. I-1889, 41 kohta).
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voinut vatkuttaa epdvarmuuden lisddntymi-
seen.” 178

169. Tuskin voi olla olemassa nyt kisitelti-
vini olevia asioita selvempii tilanteita, joissa
on oikeudenmukaista rajoittaa ex nunc
perustamissopimusta koskevan tulkintatuo-
mion vaikutuksia. 17° Olisi viirin, jos yhtei-
sdjen tuomioistuin nyt soveltaisi perustamis-
sopimuksen mairdyksia “sellaisena kwuin
[niiti] on taytynyt tai olisi tiytynyt soveltaa
[nitden] wvoimaantulosta libtien”, 180 silli
tissd tapauksessa — kuten kansallinen tuo-
mioistuin on todennut — rinnakkaistuojista
ja -viejistd tehtaisiin todellisuudessa lainrik-
kojia aiempien toimien perusteella, jotka
olivat tekohetkelli laillisia. 182 Molemmat
padasian vastaajat ovat ryhtyneet toimiin
hyotyakseen Merck-oikeuskdytinnén sovel-
tamisesta sen jilkeen, kun liittymisasiakir-
jassa maaritty timan oikeuskidytinnon sovel-
tamisen  viliaikainen lykkdaminen on
padttynyt, mutta ne etvit ole voineet niin
menetelld kantajien vireille panemien oikeu-
denkiyntien takia. Asiassa Merck annetussa
tuomiossa ei ole mitdin episelvii, ja vastaajat
— ja mahdollisesti huomattava miirid muita
rinnakkaistuojia ja -viejii — olettivat varsin
perustellusti, ettd farmaseuttisten valmistei-
den rinnakkaiskauppa Espanjan ja Portugalin

178 — Ks. yhdistetyt asiat C-485/93 ja C-486/93, Simitzi, tuomio
14.9.1995 (Kok 1995, s.1-2655, ratkaisuchdotuksen
17 kohta, jossa lainataan asiassa C-163/90, Legros ym.,
16.7.1992 annetun tuomion 30 kohtaa ja viitataan tuomion
31ja 32kohtaan); ks. myds jullusasiamies Elmerin
30.4.1996 antama ratkaisuchdotus asiassa C-228/94,
Atkins, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3633, 63 kohm)
ja asia C-308/93, Cabanis-Issarte, tuomio 30.4.1996
(Kok. 1996, s. 1-2097, 47 kohua).

179 — Ks. Hyland 1995: Temporal limitation of the effects of
judgments of the Court of Justice — A review of recent
case-law. — 4 I]EL, s, 208, jossa todetaan, cttd sitd, ettd

yhteisdjen tuomioistuin  muuttaa  oikeuskiytintddin,
pitdisi pitdi itsendiseni syyni rajoittaa tuomion azjallisia
vaikutul

180 — Asia 61/79, Denkavit  ttaliana, tuomio 27.3.1980

(Kok. 1980, s. 1205, 16 kohta, kursivointi kirjoittajan).

181 — Kansallisen tuomioistuimen kisitys on toistettu edelld 21
kohdassa.
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ja muun yhteisén vililld oli avautumassa. 182
Epavarmuutta atheutuisi ainoastaan siit, jos
yhteiséjen tuomioistuin luopuisi asiassa
Merck annetun tuomion mukaisesta oikeus-
kiytinnosti rajoittamatta uuden tuomionsa
ajallisia vaikutuksia.

170. Yhteis6jen tuomioistuimen antamaa
tuomiota olisi sovellettava tulevaisuudessa
tuomion antopiivista lihtien. Tillaisen taan-
nehtivalle vaikutukselle asetetun rajoituksen
laajuus riippuisi vastauksista, jotka yhtei-
sdjen tuomioistuin antaa kahteen ensimmii-
seen kysymykseen. Merck-oikeuskiytintdd
sovellettaisiin yhi Espanjan ja Portugalin ja
muun yhteisén viliseen rinnakkaiskauppaan
siirtymikauden pidttymisen ja tuomion
antamisen vilisen ajan. Mahdollinen kanta-
jlen  kaltaisille lidkeyhtioille tillaisesta
Merck-oikeuskiytinndn viliaikaisesta sovel-
tamisesta aiheutuva haitta korvautuisi mieles-
tini eduilla, joita aiheutuisi paitoksesti luo-
pua tamin oikeuskdytinnén soveltamisesta
tulevaisuudessa. 183 Olen siis vakuuttunut
siitd, ettd jos yhteisdjen tuomioistuin paittaa
luopua Merck-oikeuskdytinnén soveltami-
sesta, sen pitdisi rajoittaa tuomionsa ajallisia
vaikutuksia siten, ettd ne alkavat niissi
yhdistetyissi asioissa annettavan tuomion
julistamisesta.

182 — Asxassa C-415/93, Bosman, 15.12.1995 annctussa tuo-
miossa (Kok. 1995, s. [-4921) yhteiséjen tuomioistuin oli
vakuuttunut siitd, ettd 48 artiklan vilitonti sovellettavuutta
seurasiinoja koskeviin sidntéihin oli rajoitettava ajallisesti,
koska “[e]ri jisenvaltioissa toimivien seurojen vilisiin
pelaajasiirtoihin sovellettavien urheiluliittojen miiriysten
enlyxspurmet ja se sei! , ctti niditi tai nditd vastaavia
miiriyksii on sovellettu my8s samaan kansalliseen liit-
toon kuuluvien seurojen vilisiin pelaajasiirtoihin ja pelaa-
jasiirtoihin samassa jisenvaltiossa toimiviin eri liittoihin
kuuluvien seurojen valll]a, ovat voineet aiheuttaa epitietoi-
suutta siitd, ovatko nimi miirdykset yhteisén oikeuden
mukaisia” (143 kohm) Kisiteltivind olevissa asioissa vai-
kutusten ajallista rajoittamista koskevat perustelut ovat
erilaisia mutta vahvempia, koska oikeussuhteita on saatettu
perustaa_perustamissopimuksen tiysin selkedn tulkinnan
perusteella.

183 — On huomionarvoista, etti Beechamin asianajaja myénsi
suullisessa kisittelyssi, ettd yhteisgjen tuomioistuin voisi
rajoittaa tuomionsa taannchtivia vaikutuksia.
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VIII — Ensimmiinen ja toinen kysymys

171. Ensimmiinen kysymys koskee sen kau-
den pituutta, jolloin annetaan liittymisasia-
kirjan 47 aruklan mukaan viliaikaista suojaa
(kutsun titd siirtymikaudeksi) Espanjasta
tapahtuvaa rinnakkaistuontia vastaan, ja toi-
nen kysymys koskee vastaavan kauden
209 artiklan mukaista pituutta Portugalin
osalta. Nithin kysymyksiin annettavat vas-
taukset ovat hyvin merkittivii, jos asiassa
Merck annetun tuomion mukaista oikeus-
kdytint6d yhd sovelletaan. My®os silloin, jos
yhteisbjen tuomioistuin luopuu kyseisesti
oikeuskiytinnbsti ja rajoittaa tuomionsa
ajallisia vatkutuksia, siirtymikausien tismil-
lisii paattymispiivid koskeva kysymys on
erittidin tirkea.

172. Liittymisasiakirjalla annetaan jisenval-
tiossa farmaseuttista valmistetta varten myén-
netyn patentin haltijalle oikeus estii kyseisen
valmisteen tuonti Espanjasta tai Portugalista
siirtymikauden ajan, joka alkaa siiti, kun
kyseinen valtio “on tehnyt niisti valmisteista
patentoitavia”. Jokaisessa kansallisen tuo-
mioistuimen  esittimisti  vaihtoechdoista
Siirtymikautta sovelletaan "kolmannen vuo-
den loppuun asti” tisti piivimiiristi. Jokai-
nen kansallisen tuomioistuimen esittaimisti
vaihtoehdoista riippuu siten myds timin
ajan pituudesta. Kaikki ehdotetut vaihtoeh-
dot siis riippuvat siirtymikauden alkamis- ja
pdittymispdivimairisti. Vaithtoehdot on esi-
tetty seuraavassa taulukossa:

Kansallisen .
L Espanja . N
tuomioistuimen e Portugali Perustelu parvimédrin
o (ensimmadinen . ‘
esittimin b ) (toinen kysymys) valinnalle
kysymyksen kobta Yymys
2) 7.10.1995 1.1.1995 EPS:dn liittyminen + vuosi-
pdivd
EPS:ddn liittyminen + sen
b) 31.12.1995 31.12.1995 kalenterivuoden  paittymi-
nen, jolloin vuosipiivi on
— Espanja: Pariisin yleisso-
pimuksen mukaisen etu-
oikeuden kieltiminen
c) 7.10.19%6 1.6.1998 — Portugali: ei kansallista
patenttia ennen titd pdi-
vimddrdd + vuosipidivd
kussakin tapauksessa
Molemmat maat: kuten c) +
d) 31.12.19% 31.12.1998 vuosipdivin kalenterivuoden
pidttyminen
€) Kolme vuotta siitd, kun tietystd valmisteesta tehtiin patentoitava

1-6357



JULKISASIAMIES FENNELLYN RATKAISUEHDOTUS — YHDISTETYT ASIAT C-267/95 JA C-268/95

Vaihtoehto a) tarkoittaa kolmatta vuosipdi-
vai laskettuna siitd, kun Espanja ja Portugali
liittyivat EPS:dan. Kutsun titd vuosipaiviksi.
Vaihtoehdolla c) lykittdisiin patentoitavuutta
Espanjan osalta yhdelli vuodella, koska
Espanjan Consejo de estado kieltaytyi
hyviksymisti yhden vuoden -etuoikeutta
Pariisin  yleissopimuksen sopimusvaltioissa
tehtyjen hakemusten perusteella. Vaihtoeh-
dot b) ja d) vastaavat vaihtoehtojen a) ja c)
mukaisten piivamiirien kalenterivuoden
loppua. Vaihtoehdossa e) oletetaan, ettd siir-
tymakausi el voi paittyi kansallisen tuomio-
istuimen menettelyn kohteena olevien val-
misteiden osalta ennen kuin kolme vuotta
sen jilkeen, kun Espanja tai Portugali tekee
kyseisistd valmisteista patentoitavia. Nimen-
omaisesti ei ole ilmaistu, etti Merck ja
Beecham vaatisivat, etta hyviksyessiin vaih-
toehdon e) yhteisdjen tuomioistuin soveltaisi
sithen kalenterivuotta koskevaa siinto3,
mutta timi on kuitenkin loogisesti paitelti-
vissi.

173. Espanja on sitoutunut pdytikirjan n:o 8
ja Portugali pdytikirjan n:o 191 artiklassa
litttymisesti alkaen ”saattamaan patenttilain-
saidintonsi sopusointuun tavaroiden vapaan
litkkuvuuden periaatteen ja yhteiséssd saavu-
tetun teollisen omaisuuden suojan tason
kanssa — —”. Samassa kohdassa mainitaan
my®ds, ettd nimi uudet jisenvaltiot ja komis-
sio ryhtyvit yhteistyohon, ”jonka piiriin
kuuluvat myos ongelmat, jotka liittyvit
Espanjan [Portugalin] nykyisen lainsaa-
dinnén muuttamiseen uudeksi lainsdddin-
noksi”.
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174. Tavaroiden vapaata litkkuvuutta kos-
keva tavoite on ilmaistu identtisestt 42 artik-
lassa Espanjan ja 202 artiklassa Portugalin
osalta, ja sen mukaan liittymispiivistd eli
1.1.1986 lihtien *[m]aarilliset tuonti- ja vien-
tirajoitukset seki kaikki vaikutukseltaan vas-
taavat toimenpiteet poistetaan nykyisen
yhteisén ja Espanjan kuningaskunnan [Por-

»

tugalin tasavallan] valilta — —>.

175. Pdytakirjan n:o 8 3 kappaleella lykittiin
Espanjan velvoitetta muuttaa patenttilainsaa-
dintddin “yksinomaan kemiantuotteiden ja
farmaseuttisten tuotteiden osalta”. Ensinni-
kin tilld kappaleella velvoitettiin Espanja liit-
tymdin Miinchenin yleissopimukseen eli
EPS:din. Toiseksi silli annettiin Espanjalle
mahdollisuus vedota EPS:n 167 artiklan
2 kappaleen a kohdassa tarkotitettuun varau-
maan “kemiantuotteiden ja farmaseuttisten
tuotteiden osalta” mutta velvoitettiin  se
taimin mahdollisuuden saadakseen litttymain
yleissopimukseen mairityn ajan kuluessa.
EPS:n 167 artiklan 1 kappaleella mahdolliste-
taan tillaiset varaumat, jos sopimusvaltio
tekee ne ~allekirjoittaessaan tai ratifioimis-
tai liittymiskirjan tallettaessaan”. Espanja
teki asianmukaisesti kyseisen varauman. 184
Siten niille valmisteille myénnetty euroop-
papatentti oli "kansallisiin patentteihin sovel-
lettavien miiriysten mukaisesti ilman oi-
keusvaikutuksia tai kumottavissa”. 183

184 — Euroopan patenttiviraston virallinen lehti 7/86, s. 200.
185 — EPS, 167 artiklan 2 kappaleen a kohta.
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176. Tatd sallittua varaumaa on rajoitettu
EPS:n 167 artiklan 3 kappaleella siten, etti se
on voimassa “enintiin kymmenen vuotta
tdimin yleissopimuksen voimaantulosta” eli
kymmenen vuotta laskettuna 7.10.1977 lih-
tien. '3 Saman miiriyksen mukaan Euroo-
pan patenttijirjestdn hallintoneuvostolla on
oikeus ”"pidentdi [varauman voimassaoloai-
kaa] enintdin viidelld vuodella — —7, jos sitd
koskeva perusteltu pyyntd esitetdin viimeis-
tddn vuotta ennen kymmenvuotiskauden
padttymistd. Tami mairidys huomioon ottaen
yhteison jisenvaltiot sitoutuivat "Miinchenin
yleissopimuksen sopimusvaltioina” pdytikir-
jan n:o 83 kohdassa tekemiin kaikkensa
huolehtiakseen siitd, ettid kyseisen varauman
voimassaoloa pidennetiin maiirityksi enim-
miisajaksi, jos sitd haetaan. Pidennysti haet-
tiin ja se myonnettiin ¥ 7,10.1992 asti.

177. Sen epitodennikdisen tilanteen varalta,
ettd tdtd pidennystd ei myonnettiisi, poyti-
kirjan 3 kohdassa miiritiin, etti Espanja voi
vedota EPS:n 174 artiklaan, jonka mukaan
jokainen sopimusvaltio voi milloin tahansa
irtisanoa timin yleissopimuksen. Myos tissi
tapauksessa Espanjan tdytyi ”joka tapauk-
sessa liitty[d] kyseiseen yleissopimukseen vii-
meistddn 7 paivind lokakuuta 1992”7, Viliai-
kaisesti Espanja siiti uudessa, 20.3.1986
annetussa patenttilaissaan 11/1986, cttd kemi-

186 — Timi paivimiiri asetettiin EPS:n 169 artiklan mukaisesti
voimaantulopiiviksi.

187 — Hallintoneuvoston piités 5.12.1986. Euroopan patenttivi-
raston virallinen lehti 3/87, s. 91—,

kaalit ja farmaseuttiset valmisteet eivit ole
patentoitavia ennen 7.10.1992, 188

178. Niilld siinnoksilli kemikaalien ja far-
maseuttisten valmisteiden patentoitavuutta
lykittiin Espanjassa koko pisimmin mahdol-
lisen EPS:ssi sallitun ajan (15 vuotta) eli
7.10.1992 asti eli kuudesta seitsemiin vuotta
Espanjan liittymisen jilkeen. Varaumaa
sovellettiin jokaiseen tinid aikana jitettyyn
eurooppapatenttihakemukseen, ja varauman
vaikutus jatkuu patentin voimassaoloajan. 18
Siten varauman voimassaoloajan piittyminen
hy6dyttid ainoastaan sen piittymisen jil-
keen esitettyji patenttihakemuksia.

179. Poytikirjan n:o 19 3 kohdassa Portugali
velvoitettiin littymidin EPS:din 1.1.1992, ja
taltd osin sitd koskevat siirtymikauden jir-
jestelyt olivat yksinkertaisempia kuin Espan-
jan.

180. Espanjalla ei siis ollut velvollisuutta liit-
tymisasiakirjan tai EPS:n perusteella 51sallyt—
tdd lainsiddantoonsi kemikaalien tai farma-
seuttisten valmisteiden patentteja koskevia
saannoksid, joilla olisi jotakin vatkutusta
ennen 7.10.1992, tai tunnustaa mitenkiin
ennen titd paivimiiridd Espanjassa tai muu-
alla jatettyd hakemusta. Suoraan sanoen
Espanja ei tehnyt niistd valmisteista paten-

188 — Espan;an patenttilaki 20.3.1986, siirtymiajan sdinnokset,
ensimmiisen osan 1 pykili, s. 176,

189 — EPS:n 167 artiklan 5 kappale.
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toitavia ennen titd parvamairai. On myos
selvai, ettd 7.10.1992 ei ollut liittymisasiakir-
jaa tehtiessd pelkkd mahdollinen tai ennusta-
maton tuleva piivaimiird, vaan sithen viitat-
tiiln poytakirjassa selvasti tiltd ja useilta
muilta osin. 1% On my®&s selvii, ettd 1.1.1992
oli piivi, johon mennessi Portugalin oli teh-
tdvd farmaseuttisista valmisteista patentoita-
via. My0s timi paivimaiiri oli ennakoitavissa
liittymisasiakirjan aikothin.

181. Tutkin nyt timin piitelmin vaikutusta
kansallisen tuomioistuimen pyytimaiin litety-
misasiakirjan 47 artiklan 2 kohdan ja
209 artiklan 2 kohdan tulkintaan. Seki
Merck etti Beecham viittivat kansallisessa
tuomioistuimessa ja Beecham yhteisojen tuo-
mioistuimelle esittimissain kirjallisissa huo-
mautuksissa, ettd ilmaisua “niistd valmis-
teista”, joka on kummassakin siirtymakautta
koskevassa maarayksessi, on tulkittava siten,
ettd silld viitataan tiettyihin tuotteisiin, joiden
tuonnin patentinhaltija yrittdd estdd. Tdmi
viite el kestd mielestini lidhempia tarkastelua
edes artiklan itsensi sanamuodon perusteella.
Litttymisasiakirjan 47 artiklan 1 kohdassa ja
209 artiklan 1 kohdassa annetaan siirtymi-
kauden ajaksi niissi kuvatut oitkeudet tai
edut “kemiallise[n tai] farmaseuttisen — —
valmistee[n] — — patentin haltja[lle] — —~,
ja viittaus on koko ajan yksikossi. Tami el
ole yllattavaa. Oikeussaintd, jolla annetaan
oikeus, johon yksityinen voi vedota, on
atvan oikein ilmaistu yksikdssid. On nittivad
muistuttaa siitd, etti ”[IJuonnollinen henkild

190 — Ks. esim. péytikirjan n:o 8 2 kohta, joka koskee todistus-

taakan siirtimisti valmistusmenetelmipatentin loukkausta-

auksissa 7.10.1992 asti, ja vastaavat mairiykset, jotka

oskevat pakkokatselmukseksi  kutsuttua  oikeudellista
menettelyi.
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tai oikeushenkild voi — — [perustamissopi-
muksen 173 artiklan mukaisesti] — — nostaa
kanteen hinelle osoitetusta paatGksesta — —
joka — — koskee ensin mainittua henkil6a
suoraan ja erikseen”. Sitd vastoin tihin siir-
tymiajan etuuteen vetoamiselle asetetun
mairiajan osalta 47 artiklan 2 kohdassa ja
209 artiklan 2 kohdassa  kiytetddn aivan
oikein monikkoa ja puhutaan ajasta, jolloin
Espanja tai Portugali “on tehnyt niistd val-
misteista patentoitavia”. Kyseiset valmisteet
ovat kemialliset ja farmaseuttiset valmisteet
yleensa, el tietty valmiste, jonka tuonnista on
kyse. Jotta talli mairaykselld olisi tuettu
Merckin ja Beechamin ehdotusta, jonka
mukaan miiraaika et pdity ennen kuin tetty
valmiste on patentoitu, mairdyksessi olisi
pitinyt kayttad yksikkod, jotta se olisi vas-
tannut ensimmadisti kohtaa.

182. Siirtymikauden tulkinta siten, ettd sitd
sovelletaan tiettyyn muussa jisenvaltiossa
kuin Espanjassa tai Portugalissa — ennen
kuin valmisteet oli niissi saatettava patentoi-
taviksi — patentoituun tuotteeseen, olisi
yhteensopimaton poytikirjojen yleisen jar-
jestelmin kanssa, jossa selvisti vaaditaan, ettd
Espanja tekee kemikaaleista ja farmaseutti-
sista  valmisteista  patentoitavia  vasta
7.10.1992 lihtien ja Portugali vasta 1.1.1992
lahtien ja ainoastaan niistd paivamairisti lah-
tien jitettyjen hakemusten osalta. Alusta
alkaen on ollut selvdi, ettd niissi asioissa
kyseessi olevat valmisteet eivit voi koskaan
saada patenttisuojaa Espanjassa tat Portuga-
lissa edes sen jilkeen, kun nimi jisenvaltiot
ovat perustamissopimuksessa mairittyjen
velvoitteidensa mukaisesti tehneet kyseisistd
valmisteista patentoitavia. Timi on lihts-
kohtana kolmannessa kysymyksessi esite-
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tylle hyékkiykselle asiassa Merck annettua
tuomiota vastaan. Tami kyseenalaistaminen
olisi tarpeeton, jos Merckilli ja Beechamilla
olisi ndiden siirtymiaikaa koskevien mii-
riysten perusteella rajaton suoja. Jisenvaltiot
eivit voineet ajatella, etti piivimiiri, jolloin
Espanja ja Portugali saattaisivat ryhtyi
vapaaehtoisiin toimiin tehdikseen niisti val-
misteista patentoitavia, olisi paitvimiiri, jol-
loin naitd valmisteita koskeva siirtymikausi
alkaisi. Erityiset espanjalaisten liikepatentit,
joiden vaikutukset alkavat 7.10.1992 jilkeen,
tai vastaavat portugalilaisten liikepatentit,
joiden vaikutukset alkavat 1.1.1992 jilkeen,
olisivat vastoin kansainvilisesti tunnustettua
uutuuden kisitettd 191, ja niiden vaikutuk-
sesta eri valtioissa tunnustetulla samalla tuo-
tepatentilla olisi useita voimassaoloaikoja,
minkid  absurdina seurauksena saattaisi
lopulta olla se, etti rinnakkaistuonnille
Espanjaan ja Portugaliin olisi myéhemmin
esteitd samoja valmisteita koskevien patent-
tien lakattua muualla. Tuloksena olisi vield se
epikohta, etti 47 artiklan 2 kohdassa ja
209 artiklan 2 kohdassa olist eri paivimiirit
farmaseuttisille valmisteille yleensi ja kanta-
jien valmisteiden kaltaisille valmisteille, joita
ei todellisuudessa voida koskaan patentoida
Espanjassa mutta jotka saatettaisiin teoriassa
patentoida.

183. Lisdksi on vieldi muistettava, etti siirty-
mikauden miiriyksilli  mahdollistetaan
poikkeaminen tavaroiden vapaata liikku-
vuutta koskevasta periaatteesta, joka saatet-

191 — EPS:n 54 artiklan mukaan keksinnén katsotaan olevan uusi
silli edellytykselld, ewti "se ei kuulu tekniikan tasoon”
(1 kappale), joksi katsotaan “kaikki, miki on tullut julki-
scksi enncn curooppapatenttia koskevan hakemuksen
tekemispiivai”.

tiin voimaan Espanjassa 42 artiklalla ja Por-
tugalissa 202 artiklalla 1.1.1986 lihtien. EY:n
perustamissopimuksen 30 artiklan miiriyk-
set ulotettiin siten sovellettaviksi Espanjan ja
Portugalin ja muun yhteisén viliseen kaup-
paan. Perustamissopimuksen 36 artiklalla tie-
tenkin rajoitetaan 30 artiklan soveltamista
yhteiséjen tuomioistuimen vakiintuneessa
oikeuskiytinnéssd kuvatulla tavalla. 192 Liit-
tymisasiakirjan 47 ja 209 artiklan ensimmii-
set sanat — “[ploiketen siiti, miti
42 [202] artiklassa miirdtiin” — tarkoittavat
lisipoikkeusta, silli niilli annetaan jisenval-
tiossa myOnnetyn patentin haltijalle oikeus
estdd patentoidun valmisteen tuonti Espan-
jasta tai Portugalista miirittyni aikana. 193
Tillaisia liittymisasiakirjasta tehtyji poik-
keuksia tulkitaan, kuten yhteiséjen tuomiois-
tuin totesi asiassa komissio vastaan Kreikka
antamassaan tuomiossa, !9 siten, ettid niilld
helpotetaan perustamissopimuksen tavoittei-
den saavuttamista ja sen kaikkien miiriysten
soveltamista. Yhteis6jen tuomioistuin jatkoi
seuraavasti: “Liittymisasiakirjassa esitettyji
madrallisid rajoituksia ja vaikutukseltaan vas-
taavia toimenpiteitd koskevia mairdyksii et
voida tulkita ottamatta huomioon niihin lit-
tyvid perustamissopimuksen miiriyksii.”
Liittymisasiakirjan 47 ja 209 artiklan tarkoi-
tuksena on erityisesti “poiketa rajatulla alalla
tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevista
yhteisén oikeussdinndisti eiki perustaa
uusia oikeuksia, jotka menisivit pidemmille
kuin patentilla kansallisen oikeuden mukaan

192 — Perustamissopimuksen 36 artiklalla sallitaan yleensi teol-
lisoikcuksien ja kaupallisten oikeuksien seki erityisesti
atenttien suojelu, jos silli poiketaan yhdesti yhteismark-
Einoiden perustavanlaatuisesta periaatteesta, ainoastaan,
jos poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien tur-
vaamiseksi, jotka muodostavat kyseisen oikeuden ydinsi-
sillén. Ks. esim. asia 434/85, Allen & Hanburys, tuomio
3.3.1988 (Kok. 1988, 5. 1245, 10 kohta) ja edelld (94 kohta

ja siitd eteenpiin) tehty analyysi patentin ydinsisillostd.

193 — Titi varten oletetaan, etti Merck-oikeuskiytintsd yhi
sovelletaan tillaiseen kieltoon.

194 — Yhdistetyt asiat 194/85 ja 241/85, komissio v. Kreikka,
tuomio 25.2.1988 (Kok. 1988, s. 1037, 20 kohta) ja asia
231/78, komissio v. Yhdistynyt kuningaskunta, tuomio
29.3.1979 (Kok. 1979, s. 1447, 12 kohta).
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annettu suoja”. 195 Niitd ei pidd tulkita laa-
jemmin kuin on perusteltua niiden selvin
sanamuodon mukaan. Merckin ja Beechamin
ehdottama tulkinta johtaisi sithen, etta siirty-
mikautta pidennettiisiin loputtomiin (ainoa
varaus koskisi toisessa jisenvaltiossa myon-
netyn patentin voimassaolon paittymisti)
sellaisten valmisteiden osalta, joita ei kaiken
todennikoisyyden mukaan koskaan voida
patentoida Espanjassa tai Portugalissa. Jos
timi olisi ollut toivottu tavoite, siiti olisi
ollut yksinkertaista maiirita siirtyméikautta
koskevissa miirdyksissi. Suojaa olisi voitu
laajentaa  jossakin Jasenvaltlossa ennen
7.10.1992 — Espanjan osalta — ja ennen
1.1.1992 — Portugalin osalta — myonnetyn
patentin koko voimassaoloajaksi. Niilld
perusteilla hylkaan Merckin ja Beechamin
viitteen siitd, ettid ilmaisu “niisti valmis-
teista” tarkoittaa muita valmisteita kuin ne,
jotka Espanjan ja Portugalin oli saatettava
patentoitaviksi kyseisiin pdivimiiriin men-
nessi. Siten hylkidan enstimmiisessi ja toisessa
kysymyksessi tarkoitetun vaihtoehdon e).

184. Seuraavaksi tutkin ensimmaiisen kysy-
myksen vaihtoehtoihin c) ja d) liittyvaid viai-
tettd, joka koskee Pariisin yleissopimukseen
perustuvaa etuoikeutta. 1% Tihin seikkaan
vedotaan ainoastaan Espanjan osalta, vaikka
seki Espanja ettd Portugali ovat allekirjoitta-
neet Pariisin  yleissopimuksen. Jattdamalld
patenttihakemuksen valtiossa, jossa Pariisin
yleissopimusta sovelletaan, hakija saa etuoi-
keuden timin patentin osalta muissa sopi-
musvaltioissa 12 kuukauden ajan ensimmai-

195 — Ks. edelli alaviitteessi 43 mainittu asia Genenics, tuomion
41 kohta.

196 — Tiivistetty edelli 24 kohdassa Merckin osalta ja 28 koh-
dassa Beechamin osalta.
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sen hakemuksen tekemisestd. 197 Saadakseen
tiyden hyddyn etuoikeudestaan hakijan on
siis tehtivd hakemus jokaisessa muussa sopi-
musvaltiossa, jossa hin haluaa suojata kek-
sintdnsi, ennen etuoikeudelle miirityn ajan
padttymisti. Patentoitavuuden olennaista
edellytysta eli keksinnon uutuutta arvioidaan
ensimmiisen hakemuksen jittdajankohdan
mukaan. Hakemuksellaan hakija estdd sen,
etti toisessa sopimusvaltiossa kiistettiisiin
keksinnén uutuus aiemman julkistamisen
perusteella. Merck vaittad, ettd Pariisin yleis-
sopimukseen perustuva etuoikeus on ollut
olemassa vuosisadan vaihteesta lahtien ja ettd
se tunnustetaan kaikissa jisenvaltioissa, joissa
farmaseuttisten valmisteiden patentoiminen
on mahdollista. Seki Merck ettdi Beecham
katsovat implisiittisesti timin oikeuden ole-
van olennainen osa valmisteen patentoita-
vuutta. Beecham valittaa, etti toisin kuin
muissa sopimusvaltioissa Espanjassa ei ollut
mahdollista vaatia etuoikeutta hakemukselle,
joka oli tehty paivimairdd 7.10.1992 edelta-
vien 12 kuukauden aikana. Se perustaa viit-
teensi Espanjan Consejo de estadon
18.2.1993 tekemille ratkaisulle, jolla etuoi-
keus tunnustetaan ainoastaan 7.10.1992 jil-
keen muissa sopimusvaltioissa tehdyille
hakemuksille. Toisin sanoen Espanjan lain-
saididnndssi ei tunnusteta muissa sopimus-
valtioissa jitetyn hakemuksen etuoikeutta
luovaa vaikutusta, ellei samana piivina olisi
voitu pitevisti jittid vastaavaa tuotepatenttia
koskevaa hakemusta Espanjassa. Samaan
aikaan muissa sopimusvaltioissa kyseistd pai-
vimiirdd edeltdvind 12 kuukautena jitetty
etuoikeutta koskeva hakemus estii sen, ettid
keksinté olisi uusi myéhempii hakemuksia
Espanjassa tehtiessi. Merck ja Beecham
paittelevit, ettd Espanja ei tehnyt farmaseut-
tisista valmisteista taysin patentoitavia ennen
7.10.1993, josta alkaen siirtymakausi pitdisi
timin takia laskea. Toisin sanoen Espanja ei
ole tehnyt farmaseuttisista valmisteista tdysin

197 — Jiljempini 188 kohdassa mainittu 4 artikla,
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patentoitavia, jos se ei samanaikaisesti tun-
nusta Espanjan lainsiadinnéssi sitd, ettd
Pariisin yleissopimuksen muissa sopimusval-
tioissa jitetyt hakemukset tuottavat Pariisin
yleissopimuksen  perusteella  etuoikeuden
vuoden ajan ennen titi piivim3irai.

185. Riippumatta siitd, onko Pariisin yleisso-
pimuksen mukainen ctuoikeus olennainen
osa patentoitavuutta, titd kuvausta Espanjan
lainsdddinnén tilasta ei voida varauksitta
hyviksyd.  Kyseinen  etuoikeus  tuli
7.10.1992—7.10.1993 voimaan vihitellen, eli
esimerkiksi Espanjassa 1.10.1993 jitetyn
hakemuksen osalta etuoikeus mydnnettiin
Ranskassa 10.10.1992 jitetyn hakemuksen
perusteella. Viitetti on siis tarkasteltava
ottaen huomioon se, etti Pariisin yleissopi-
muksen mukainen etuoikeus tunnustettiin
Espanjassa vihitellen, mutta tiydeksi 12 kuu-
kauden ajaksi se oli saatavilla vasta 7.10.1993
lahtien.

186. Viitettd on tarkasteltava kolmen kan-
sainvilisen sopimuksen perusteella, joita ovat
liittymisasiakirja, EPS ja Pariisin yleissopi-
mus. Yhteiséjen tuomioistuimella on toimi-
valta tulkita ensimmiisti muttei kahta jil-
kimmiistd. Kuitenkin Merckin ja Beechamin
viite siitd, etti koska Espanja ei ole tunnus-
tanut Pariisin yleissopimuksen mukaista etu-
oikeutta, se ei ole tchnyt farmaseuttisista val-

misteista patentoitavia ennen kuin 7.10.1993,
tarkoittaa mielestini siti, ettd Pariisin yleis-
sopimusta tulkitaan olettaen, etti sen mii-
riykset sisiltyvit liittymisasiakirjaan,

187. Tissd on my®&s toinen alustava ongelma.
Merck ja Beecham perustavat viitteensi
olennaisesti Espanjan Consejo de estadon
lausuntoon ja paittelevit siitd, ettd Espanja ei
ole tehnyt farmaseuttisista valmisteista tiysin
patentoitavia 7.10.1992. Mielestini seuraus ei
ole automaattinen. Ensinnikin Primecrow-
nin esittimisti todisteista ilmenee, etti Con-
sejo de estadon lausunto ei ole sitova ja ettd
tistd asiasta on Espanjassa vieli erimielisyyk-
sid, joista Espanjan tuomioistuimet saattavat
antaa ratkaisun. On selvii, etten voi sanoa
kdsitystdni tdstd asiasta. Toiseksi — miki on
vield tirkeimpdd — on selvii, ettd Espanja
teki farmaseuttisista valmisteista patentoita-
via 7.10.1992 lihtien. Joitakin tai useita tillai-
sia valmisteita koskevia patenttihakemuksia
ei ehki ole hyviksytty, koska muissa val-
tioissa alemmin tehdyille hakemuksille ei
tunnusteta etuoikeutta, mink3i takia uutuutta
koskeva arviointiperuste ei tiyty. Timi ei
selvistikaan koske mitdin kisiteltdvini ole-
vissa asioissa tarkoitetuista tuotteista. Jos
jotakuta hakijaa on kohdeltu tilli tavalla, hin
voi nostaa Pariisin yleissopimuksessa tarkoi-
tettua ctuoikeutta koskevan kanteen Espan-
jan  tuomioistuimissa ja lopulta pyytii
ennakkoratkaisukysymyksen esittamista
yhteiséjen tuomioistuimelle tulkintaa varten.
Mielestini tisti el seuraa, ettd siirtymikautta
pitiist lykatd yleisesti yhdelli vuodella Con-
sejo de estadon kisityksen takia.
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188. Minun on kuitenkin myds tarkasteltava,
onko viite perusteltu. Oliko Espanjan
myonnettiva liittymisasiakirjan mukaan etu-
oikeus Pariisin yleissopimukseen perustuville
hakemuksille?  Pariisin  yleissopimuksen
4 artiklassa todetaan tissi asiassa olennaisilta
osin seuraavaa:

A —1)Silla, joka asianmukaisessa jarjes-
tyksessi on tehnyt patenttihake-
muksen — — jossakin liittomaassa
— — on jiljempana mainittujen
miiriatkojen kuluessa etuoikeus
hakemuksen tekemiseen toisissa
maissa.

2) Etuoikeuden perusteeksi tunnuste-
taan jokainen hakemus, jota
liittoon kuuluvan maan kansallisen
lainsdddinnon tai liittoon kuuluvien
maiden kesken tehtyjen kahden- tai
monenkeskisten sopimusten mukaan
on pidettiavd asianmukaisena kan-
sallisena hakemuksena.

3) Asianmubkaisella kansallisella hake-
muksella  tarkoitetaan  jokaista
hakemusta, jonka perusteella on
mahdollista todeta se paivimaiiri,
jona hakemus on tehty asianomai-
sessa maassa, riippumatta hake-
muksen tuloksesta.
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B — Timin mukaan e hakemusta,
joka sittemmin ennen kyseisten
miirdaikojen paittymista tehddin
jossakin toisessa liittomaassa, voida
julistaa pitemittomaiksi viliaikana
suoritettujen toimenpiteiden vuoksi,
varsinkaan et sen vuoksi, etti on
tehty toinen hakemus, etti keksintd
on julkistettu tat siti kiytetdin, tai
ettdi mallin  kappaleita pidetdin
kaupan, tai ettd merkk: on otettu
kiyttéon eivatki tillaiset toimenpi-
teet voi perustaa mitddn oikeutta
kolmannelle miehelle eiki my&skain
ennakkokiyttooikeutta.

C — 1) Edelli mainitut etuoikeusajat
ovat — — patenttien — — osalta
kaksitoista kuukautta — — .

2) Nimid miidrdajat lasketaan siitd
piivistd, jona ensimmadinen hake-
mus tehtiin.”

189. Silla perusteella, ettd Pariisin yleissopi-
muksen 4 artiklan on viitetty olevan osa liit-
tymisasiakirjaa liittymisasiakirjassa tehdyn
viittauksen perusteella, ja koska yleissopi-
muksen miiriyksii ei voida jittdd huo-
miotta, jos Merckin ja Beechamin esittamaa
viitettd on tutkittava, tarkastelen, tiytyikd
Espanjan myontai etuoikeus muissa Pariisin
yleissopimuksen sopimusvaltioissa ennen
7.10.1992 jitetyille hakemuksille. Mairayk-
sen olennainen sisiltd 18ytyy 4 aruklan
A kappaleen 1 kohtaa ja B kappaletta yhdessd
tulkitsemalla. Etuotkeus on myonnettivd
12 kuukauden ajan laskettuna "paivisti, jona
ensimmiinen hakemus tehtiin” (4 artiklan
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C kappaleen 2 kohta). Espanja ei olisi voinut
soveltaa ennen 7.10.1992 titi miiriysti min-
kddn toisessa sopimusvaltiossa jitetyn, far-
maseuttiselle  valmisteelle  myo6nnettivii
patenttia koskevan hakemuksen osalta; jos
esimerkiksi ensimmaiisen hakemuksen jilkei-
nen toinen hakemus olisi tehty 1.10.1992
Espanjassa, Espanjan lainsiidannén perus-
teella el olisi voitu tunnustaa sellaiselle
ensimmaiselle hakemukselle etuotkeutta,
joka oli tehty 7.10.1991 jilkeen. Jotta
Merckin ja Beechamin viitetti ei hylattiisi,
sitd on jilleen muotoiltava uudelleen siten,
ettd sen mukaan etuoikeus pitiisi myéntis,
jos toinen hakemus oli jitetty Espanjassa
kyseisen etuoikeusajan kuluessa mutta myo-
hemmin kuin 7.10.1992. Timi viite ei ole
todellisuudessa yhteensopiva 4 artiklan sel-
vin sisallon kanssa. Tilli artiklalla ei tarkoi-
teta ctuotkeuden viliaikaista soveltamista.
Sen sanamuoto tarkoittaa, etti vastaava hake-
mus voidaan tehdi jokaisessa muussa sopi-
musvaltiossa milloin tahansa ensimmiisen
hakemuksen jilkeen, minki seurauksena tuo-
tepatentit  tunnustetaan  samanaikaisesti
molemmissa valtioissa.

190. Mielestini vaikuttaa kuitenkin siltd, etta
on tarkoituksenmukaisempaa toistaa EPS:n
etuoikeusmairiykset, jotka ovat olennaisilta
osin samanlaiset kuin Pariisin yleissopimuk-
sessa. EPS:n 87 artiklassa maiiritdan tissi
olennaisilta osin seuraavaa:

”1) Se, joka on astanmukaisesti tehnyt
patenttihakemuksen jossakin
Pariisin teollisuusomistusoikeuden suo-
jelemista koskevan sopimuksen sopi-

musvaltiossa tai tillaista valtiota varten,
— — voi tehdessain samaa keksintoi
koskevan eurooppapatenttihakemuksen
pyytdd etuoikeutta kahdentoista kuu-
kauden aikana ensimmiisen hakemuk-
sen tekemispiivisti.

2) Etuoikeus voi perustua sellaiseen hake-
mukseen, joka vastaa asianmukaisesti
tehtyd kansallista hakemusta sen valtion,
jossa se tehtiin, kansallisen lainsii-
dinnén mukaisesti tai kahden- rtai
monenvilisen sopimuksen . mukaisesti,
tdimi yleissopimus mukaanlukien.

3) Asianmukaisesti tehdylldi kansallisella
hakemuksella  tarkoitetaan  sellaista
hakemusta, jolle voidaan antaa hake-
muksen tekemispdiva riippumatta siiti,
mihin hakemus johtaa.”

Tdwd midrdystd  tulkittaessa on otettava
huomioon EPS:n 167 artiklan 5 kappaleen
vaikutus Espanjan varaumaan, joka koskee
kemikaaleja ja farmaseuttisia valmisteita.
Varaumaa sovelletaan eurooppapatenttia kos-
keviin hakemuksiin, jotka on tehty varauman
voimassaoloaikana, ja varauman vaikutus jat-
kuu tillaisesta hakemuksesta myénnetyn
patentin voimassaoloajan. Toisin sanoen sil-
loin, kun Pariisin yleissopimuksen mukai-
sesta etuoikcudesta miiritian EPS:ssd, Parii-
sin yleissopimusta ei tosiasiassa sovelleta.
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191. Mikdin espanjalaisia patentteja koske-
vassa poytakirjassa n:o 8 ei mielestini viittaa
sithen, ettd etuoikeuden myéntiminen vuotta
ennen paivimaardd 7.10.1992 jitetyille hake-
muksille olisi olennainen osa Espanjan vel-
voitteita. Tastd olisi tiytynyt olla selvd ja
nimenomainen maininta. Tissi on lopultakin
kyse siirtymaatkaa koskevista miiriyksistd,
eikd ole yllattivii 16ytia lisda viitteitd asteit-
taisuudesta, josta esimerkkini on se, etti etu-
otkeuden tunnustamisesta tuli tehokasta
Espanjassa vahitellen 7.10.1992—7.10.1993.
Olen lopulta kuitenkin kaikkein himmasty-
nein siita, ettd Merck ja Beecham yrittdvit
lisitdi yhden vuoden 47 artiklan 2 kohdassa
miirattyyn siirtymdaikaan. Jotta ne voisivat
tissi onnistua, niidden olisi osoitettava, etti
Espanja ei ollut tehnyt farmaseuttisista val-
misteista patentottavia 7.10.1992, missd ne
ovat suoraan sanoen epionnistuneet.

192. Lyhyesti todettuna Espanja teki farma-
seuttisista valmisteista patentoitavia
7.10.1992 eiki minadn myShempini pdivini.
Tilli pidtelmilli eliminoidaan vield kaksi vii-
desti mahdollisesta paivimairasta eli ensim-
miisessi kysymyksessi esitetyt vaihtoehdot

c) ja d).

193. Erillinen, vaihtoehtoihin c) ja d) liittyva
seikka koskee Portugalin tilannetta. 198
Merck viittid, ettd farmaseuttisia valmisteita

198 — Ks. edelli 26 kohta.
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ei todellisuudessa voitu patentoida Portuga-
lissa ennen kuin 1.6.1995. Se viittai, ettd
vasta tuolloin Portugalin 31.3.1992 antamalla
lailla (decreto-lei) nro 42/92 saatettiin taysin
voimaan uusi teollisoikeuslaki, jolla mahdol-
listettiin patenttien myontiminen kyseisille
valmisteille. Timin takia Merck viittii,
etti Portugalin osalta liittymisasiakirjan
209 artiklassa mairatty siirtymaikausi paittyy
joko 1.6.1998 tai 31.12.1998 eli kolmannen
kalenterivuoden piityttyd laskettuna vuo-
desta, jonka kuluessa Portugali teki ndistd
valmisteista patentoitavia.

194. Myénnin, ettd kyseisen lain sdannosten
mukaan liikepatenttia ei ollut mahdollista
saada Portugalissa tehdylli hakemuksella
ennen kuin 1.6.1995. Kuitenkin Portugali
tiytti velvoitteensa liittyd EPS:a3n 1.1.1992.
EPS tuli voimaan Portugalissa 1.1.1992 Por-
tugalin hallituksen talletettua ratifioimiskir-
jan 14.10.1991. 1% Portugalin perustuslain
8 pykilin 2 momentin perusteella tilld yleis-
sopimuksella on sitova vaikutus Portugalin
oikeudessa ja etusija teollisoikeuslain sain-
noksiin nihden. Merck myonta, ettd Euroo-
pan patenttivirastoon jitetylli hakemuksella
oli mahdollista saada Portugalissa voimassa
oleva patentti farmaseuttisille valmisteille
1.1.1992 lihtien. Timi on mielestini ratkai-
sevaa. Olen samaa mielti kansallisen tuomio-
istuimen kanssa siitd, etti Portugalilla ei ollut
litttymisasiakirjan mukaan velvollisuutta edes

199 — Ks. edelli alaviite 17.
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perustaa omaa patenttivirastoa. Tamin takia
farmaseuttiset valmisteet olivat patentoitavia
Portugalissa 1.1.1992 lihtien, jolloin liitty-
misasiakirjan 209 artiklassa tarkoitettu siirty-
mikausi alkoi, joten toisessa kysymyksessi
esitetyt vaihtoehdot c) ja d) eivit tule kysy-
mykseen.

195. Lopullinen valinta vaihtoehtojen a) ja b)
vililli riippuu siitd, miki merkitys annetaan
ilmaisulle “kolmannen wvuoden loppuun asti
sen jilkeen, kun Espanja [Portugali] on teh-
nyt niistd valmisteista patentoitavia” (kursi-
vointi kirjoittajan), miki tapahtui analyysini
perusteella Espanjan osalta 7.10.1992 ja Por-
tugalin osalta 1.1.1992. Kansallisen tuomiois-
tuimen mukaan vuosipiivd oli melkeinpa
poissuljettu vaihtoehto. Kuitenkin huomau-
tuksia esittineisti viidestd jisenvaltioiden
hallituksesta nelja oli eri mielti ja kannatti
Merckin ja Beechamin vaihtoehtoa eli
31.12.1995.

196. Sanamuotoon perustuvia viitteiti voi-
daan esittdéd kummankin paivimiirin puo-
lesta. Jos olisi tarkoitettu vuosipiivii, olisi
ehka ollut yksinkertaisempaa sanoa “voidaan
vedota kolmen vuoden ajan sen jilkeen, kun
Espanja [Portugali] ——” tai 7.10.1995
(1.1.1995) ast1. Tillaista sanamuotoa voidaan
kritisoida siitd, ettd silli ei nimenomaisesti

suljeta pois myohempdd vetoamista mii-
riykseen. Tillaisen tulkinnan vilttimiseksi
olist voitu lisiti rajoittavia ilmauksia, kuten
”mutta ei sen jilkeen”. Ilmaisulla "kolman-
nen vuoden loppuun asti — —” painotetaan
astanmukaisesti timin ajanjakson pditty-
mistd. Ainoa todellinen sanamuotoon perus-
tuva tuki kalenterivuotta koskevalle kisityk-
selle on sanan ”jilkeen”, englanniksi ”after”,
kayttd ilmaisun ”siitd lukien”, englanniksi
“from”, sijaan; englannin kielen sanaa
“from” ei kuitenkaan voida vaihtaa teke-
mittd tekstiin muita muutoksia. Olisi tar-
peellista lisatd sellaisia englanninkielisia
ilmaisuja kuin ”the date when”, ”the time
when” tai jokin muu ilmaisu, jolla rajoitetaan
ajallisesti Espanjan ta1 Portugalin velvoitetta
tehdi farmaseuttisista valmisteista patentoita-
via. Ottaen huomioon mitd tidssi tarkoite-
taan, mielestini luonnollisin tulkinta on se,
ettd siirtymikausi on kolme vuotta lasket-
tuna pdivimairasta 7.10.1992 tai 1.1.1992,
joten se siis pddttyy vuosipdivind eli
7.10.1995 tai 1.1.1995. Kalenterivuositulkinta
olisi vaatinut nimenomaista sanamuotoa
kuten kolmannen vuoden loppuun asti sen
vnoden jilkeen, jolloin — —” (kursivointi
kirjoittajan). Tissi on vieli yksi tirked
seikka. Mielestini patentoitavuutta koskevat,
liittymissopimuksen perusteella mairiteltavat
patvimaarat ovat ennakoitavia tulevia pdivi-
maiarid. Kalenterivuoteen perustuva tarkas-
telu atheuttaisi sen, ettd siirtymikausi olisi
Espanjan osalta noin kolme vuotta ja kolme
kuukautta mutta Portugalin osalta nelji
vuotta (vihennettyni yhdelld paivalld). Tal-
laiselle erolle ei ole esitetty mitddn perustetta.

197. Merck ja Beecham puolustavat nike-
mystiin siitad, ettd siirtymakausi paittyy
31.12.1995, sill4, ettd monien liittymisasiakir-
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jassa olevien, siirtymiajan toimenpiteitd tai
siirtymiaikaa koskevien miiridysten sovelta-
minen pidittyy kalenterivuoden lopussa.
Merck on jopa esittinyt pitkihkén liitteen
osoittaakseen, ettd niiden esittimilld tavalla
"kaikkien Espanjan litttymisasiakirjaan sisil-
tyvien siirtymiajan toimenpiteiden sovelta-
misaika pdittyy kalenterivuoden lopussa”.
On totta, ettd tistd on hyvin harvoja poik-
keuksia, ja titd siintdi sovelletaan varmasti
esimerkiksi tuontitullien asteittaiseen pots-
tamiseen (31 artikla), yhteisen tullitariffin
kiyttoonottamiseen (37 artikla) ja midrallis-
ten rajoitusten poistamiseen (43 artikla). En
kuitenkaan usko voitavan timin viitteen
mukaisesti paatells, ettd on olemassa tillainen
yleinen tulkintasdintd. Maatalousalan siin-
noissd viitataan yleensi markkinointivuo-
siin. 22 Poytikirjoissa n:08 ja n:io 19 on
yksityiskohtaisia miiéiréiyksii Espanjan ja
Portugalin patenteista ja useita poikkeuksia
ensisijaisista  velvoitteista. Kausi, jolloin
poikkeuksia sovelletaan, ulottuu 7.10.1992
tai 1.1.1992 asti eiki siis valttimittd minkiin
kalenterivuoden loppuun. Timan takia tisti
viitteestd ei voida tehdd mitiin erityisti pai-
telmad 47 artiklan 2 kohdassa tai 209 artiklan
2 kohdassa kiytetysta kisitteesti “kolman-
nen vuoden loppuun”. Toisaalta Portugali
liittyt EPS:dian 1.1.1992 eli kalenterivuoden
alussa. On selvii, etti kolmen vuoden mii
rdaika paittyy 1.1.1995. Yhden vuoden lisii-
minen Merckin ja Beechamin vaatimalla
tavalla vain siksi, ettd piivimiiri on vuoden
ensimmiinen piivi eikd edeltivin vuoden
viimeinen pdivi, on absurdia. Todellisuudessa
ne yrittidvat pidentdd siirtymikautta yhdelld
kokonaisella vuodella.

200 — Ks. esim. 112 artikla ohran i mtcrvcnuopamoxsta, 128 artik-
la: *markkinointivuoden 1992/93 loppuun asti” rypileme-
hulle myénnettivin tuen osalta; 122 artiklan 2 kohta:
"markkinointivuosina 1986/87—1990/91".
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198. Merck perustaa hyvin samankaltaisen
viitteen liittymisasiakirjan 379 artiklaan. 201
Tamdn aruklan tirkeimmin midiriyksen
mukaan jasenvaltio voi 31.12.1992 asti
pyytdd lupaa toteuttaa suojatoimenpiteiti,
"[jlos 1ilmenee vakavia ongelmia, jotka
ovat omiaan koettelemaan jotakin talouden-
alaa pysyvisti, tai ongelmia, jotka voivat
johtaa taloudellisen tilanteen merkittiviin

heikentymiseen tietylld alueella”. Lisiksi
siind mairitddn, ettd ”[tJitd mdirdysti
voidaan soveltaa 31.12.1995 asti nithin

tuotteisiin ja taloudenaloihin, joille timin
asiakirjan mukaan voidaan mairitd stirtymai-
kauden poikkeustoimenpiteiti yhti pitkikst
ajaksi”. Merckin mukaan timi osoittaa,
ettd liittymisasiakirjassa et tunneta siirtymi-
kauden  poikkeustoimenpiteiti,  joiden
soveltamisaika paittyy 31.12.1992 jilkeen
mutta ennen 31.12.1995. Mielestani talld
viitteelld ei ole juurikaan painoarvoa. Ei ole
olemassa mit3in nidyttdd niiden mairiysten
keskiniisesti viittaussuhteesta. En siis usko,
ettd on syytd muuttaa jo ilmaisemaani nike-
mysti.

199. Merck viittaa myds yhteisdpatenttia
koskevan, 15.12.1989 tehdyn Luxemburgin
sopimuksen voimaantuloa koskevien edelly-
tysten muuttamisesta 30.3.1992 tehdyn

201 — Titi osaa liittymisasiakirjasta sovelletaan scki Espanjaan
etti Portugaliin, vaikka Merck viittaakin sithen Espanjan
liittymisastakirjan 379 artiklana.
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poytakirjaehdotuksen sanamuotoon 20%
Coreper hyviksyi timin ehdotuksen esitet-
tiviksi eurooppapatentista pidetyssi vuoden
1992 Lissabonin konferenssissa. Merck viit-
taa sopimuksen neljinteen perustelukappa-
leeseen, jonka mukaan sopimusta sovelletaan
Espanjaan 1.1.1996 lahtien, jolloin tavaroiden
vapaan litkkuvuuden periaatetta sovelletaan
tdysin Espanjan ja muiden EY:n jisenmaiden
vililli. Myds timin viitteen painoarvo on
vihiinen, jos silli on siti lainkaan. Ensinni-
kin kyseinen poytakirjachdotus tehtiin liitty-
misasiakirjan jilkeen, joten siti et voida kiyt-
tdd apuna liittymisasiakirjaa tulkitraessa.
Toiseksi poytikirjachdotusta et koskaan
hyviksytty, kuten Merck myontii.

200. Jdljella on kaksi padivimaiiriid, jolloin
siirtymikausi on voinut padttyd, eli Espanjan
osalta 7.10.1995 tai 31.12.1995 ja Portugalin
osalta 1.1.1995 tai 31.12.1995, ja minun mie-
lestini selvin vastaus esitettyyn kysymykseen
I6ytyy sopimuksen sanamuodosta. Edelld
196 kohdassa esittimistini syisti katson, ettid
sanamuoto viittaa selvisti kolmen vuoden
pituiseen kauteen, joka piittyy vuosipiivini
eli 7.10.1995 tai 1.1.1995. Primecrown esittda
vield kolme oikeuslihdetti timin kisityksen
tueksi. Ensin se kiinnittid huomiota Euroop-
palaiseen yleissopimukseen miiriaikojen las-
kemisesta (Baselin yleissopimus). 203 Tt
yleissopimusta sovelletaan miiriaikojen las-
kemiseen siviiliotkeudellisissa, kauppaoikeu-
dellisissa ja hallinto-oikeudellisissa asioissa,
mukaan lukien maiiriajat, jotka on asetettu
lainsdadinnéssa tai oikeus- tai hallintoviran-
omaisten  toimesta. 2% Yleissopimuksen
4 artiklan 2 kappaleessa maaritain, ettd ”[jlos

202 — EYVL 1989 L 401, s. 1.

203 — European Treaty Serics No 76, Euroopan neuvosto, Stras-
bourg 1975, osa I11.

204 — Eurooppalaisen yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappale.

mdirdatka on midritty kuukausina tai
vuosina, sen viimeinen piivi on miiriajan
viimeisen kuukauden tai vuoden piivi, joka
vastaa pdivimidriltiin miiriajan  ensim-
miistd piivad, ja jos vastaavaa piivimiirii ei
ole, vitmeisen kuukauden viimeinen piivi.”
Vaikka seitsemidn valtiota, jotka ovat nyt
yhteisén jisenvaltioita, ovat allekirjoittancet
timin sopimuksen, Yhdistynyt kuningas-
kunta, Espanja ja Portugali eivit ole siti alle-
kirjorttaneet. 205 Toiseksi Primecrown viittaa
Englannin oikeuden vakiintuneeseen siin-
t66n, jonka mukaan kuukauden tai vuoden
pituinen tietystd paivimiiristi laskettava
ajanjakso paittyy padivimiirin vuosi- tai
kuukausipiivini. 20¢ Kolmanneksi se viittaa
Espanjan siviililain  sidnnékseen, jonka
mukaan ”silloin, kun miirdajat on ilmaistu
kuukausina tai vuosina, ne lasketaan piivi-
mairistd pdivimdirdin”. 27 Nimi sidnnét
ovat enintddn hyddyllisid viitteitd, jotka
kaikki ovat samansuuntaisia, joistakin
hyviksytyistd kansallisista siinnéisti ja
yhdestd kansainvilisestd siinnosti, jotka
tukevat ehdottamaani tulkintaa. Ratkaisevan
perusteen on kuitenkin oltava se, ctti jos
sanamuodon tulkinnasta on epiilyksii tai jos
tulkinta on hankalaa, yhteisdjen tuomioistui-
men tdytyisi pitdd mielessd, ettd siltd pyyde-
tiin tulkintaa s3aiannésti, jolla mahdolliste-
taan  huomattava poikkeus tavaroiden
vapaata liikkkuvuutta koskevasta periaatteesta,
joka on paitsi yhteisén oikeuden yleinen
periaate myoOs saintd, jota erityisesti sovelle-
taan Espanjaan liittymisasiakirjan 42 artiklan
perusteella ja Portugaliin littymisasiakirjan
202 artiklan perusteella. Niisti syisti ehdo-
tan, etta kansallisen tuomioistuimen ensim-
miisessd ja toisessa kysymyksessdin tarkoit-
tamien surtymakausxen on tulkittava
pdidttyneen 7.10.1995 ja 1.1.1995.

205 — Kyseiset valtiot ovat Itivalta, Belgia, Ranska, Saksa, Italia,
Luxemburg ja Ruotsi.

206 — Ks. edelli alaviite 24.
207 — Espanjan siviililain 5 pykilin 1 momentti.

1-6369



JULKISASIAMIES FENNELLYN RATKAISUEHDOTUS — YHDISTETYT ASIAT C-267/95 JA C-268/95

IX — Ratkaisuehdotus

201. Edelld esitetyilld perusteilla ehdotan, ettd yhteiséjen tuomioistuin vastaisi esi-
tettyithin kysymyksiin seuraavasti:

1)

2)

3)

Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisehdoista ja perusta-
missopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 47 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tettu ajanjakso paittyy 7.10.1995.

Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisehdoista ja perusta-
missopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 209 artiklan 2 kohdassa tar-
koitettu ajanjakso piittyy 1.1.1995.

EY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia mii-
riyksii, mukaan lukien 36 artiklan mairaykset, on tulkittava siten, etti niilld ei
estetd farmaseuttisen valmisteen patentinhaltijaa, joka myy valmistetta jisen-
valtiossa, jossa patentilla annettavasta suojasta on siidetty, ja joka saattaa val-
misteen vaihdantaan myos toisessa jisenvaltiossa ajankohtana, jolloin patentin-
haltija e1 voi sielli saada valmisteelle tillaista suojaa, kdyttimisti ensin
mainitun jisenvaltion lainsiidinndssi sille annettua oikeutta estdd viimeksi
mainitusta jisenvaltiosta tuotujen kyseisen valmisteen erien pitaminen kaupan
ensin mainitussa jisenvaltiossa. Titd tulkintaa sovelletaan vasta sen jilkeen,
kun yhteisojen tuomioistuin on antanut tuomion niissi yhdistetyissi asioissa.
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