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Pozitiv Energiaforras Kft.

Paaasian kohde

Kantaja yaatil kansallisten tavaramerkkien suojasta johtuvien oikeuksiensa nojalla
tavaramerkin loukkausta koskevassa menettelyssd, ettd ennakkoratkaisua pyytavé
tuomieistuin toteaa, ettd tavaroilla, joita aiotaan tuoda Unkariin, loukataan
tavaramerkkia, Kkieltdd vastaajaa jatkamasta niiden tuontia, mé&araa
tavaramerkkioikeuksia véitetysti loukkaavat tavarat haltuun otettaviksi ja
havitettaviksi seka velvoittaa vastaajan toimittamaan tietoja ja korvaamaan
kantajalle aiheutuneen vahingon.

Ennakkoratkaisupyynnon kohde ja oikeusperusta

Ennakkoratkaisupyyntd — Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen
varmistaminen — J&senvaltioiden lainsdddantdjen ldhentdminen — Direktiivi
(EU) 2015/2436 — Asetus 608/2013/EU — Kuvallisia osia siséltavat ja/tai
kolmiulotteiset kansalliset tavaramerkit — Tavaramerkkia véitetysti loukkaavien
tavaroiden tuonti — Osa — Tavaramerkin loukkausta koskeva menettely —
Tullitoimenpide — Tavaramerkin kayton kasite — Kansallisen kaytannon
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yhteensoveltuvuus unionin oikeuden kanssa — Sekaannusvaara — Tavaramerkin
olennaiset tehtdvat ja muut tehtdvat — Alkuperén osoittamista koskeva tehtévéd —
Erottamiskyky — Kansallisen tuomioistuimen harkintavallan laajuus siind,
voidaanko tavaramerkin haltijan vaatimukset hyvaksya — Tavaramerkin haltijan
oikeuksien ja laillisen kaupankaynnin rajoitusten Kieltoperiaatteen keskindinen
punninta — Patenttien tai muiden yksinoikeuksina suojattujen teollis- ja
tekijanoikeuksien “jatkaminen” tavaramerkkisuojalla sen jilkeen, kun ne ovat
lakanneet

Oikeusperusta: SEUT 267 artikla

Ennakkoratkaisukysymykset

1) Voidaanko unionin oikeuden kanssa yhteenSopivana pitaa *sellaista
jasenvaltion oikeuskéytantod, jonka mukaan padasiassa Kyseessa “olevan
kaltainen tavaramerkin luvaton kéytto, jossa‘on kyse,siitaettd siidanalaisen
osista  koottavan rakennuslelun suljettuunc, pakkaukseem sisaltyvat
rakennuspalikka (jaljempana kyseinemy0sa), jonka muotooidaan sekoittaa
tavaramerkilld suojatun palikan muotoonyja kokoamisehjeet, joissa kyseinen
0sa esitetddn siten, ettd se voidaan sekoittaa tavaramerkkiin, luokitellaan
kyseista osaa valokuvantarkasti vastaavaa rakennuslelun palikkaa suojaavan
tavaramerkin loukkaukseksiy, vaikka, tavaramerkilla suojatun palikan kuvaa
ja merkkia, joka voidaan,sekoittaa tavaramerkkiin, ei esitetd rakennuslelun
suljetun pakkauksen kannessa tai, ne ‘esitetddn siind ainoastaan osittain ja
vaikka missdédn muussa pakkauksen‘esassa ei viitata tavaramerkin haltijaan?

2) Jos edelld kuvattuantavaramerkin kayttéa on pidettdva kayttond, jonka
tavaramerkin haltija voi riitauttaa jasenvaltioiden
tavaramerkktlainséadannon lahentdmisestd 16.12.2015 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 10 artiklan 2 kohdan
b alakohdan nojalla, onko tata s&anndsta tulkittava siten, ettd tavaramerkin
haltija voi waatia keskeyttdmaan kyseisten tavaroiden eli rakennuslelujen
maahantuonninikokonaisuudessaan ja maaraamaan ne haltuun otettaviksi,
vaikka“tavaramerkkida on kéytetty vain yhdessd tai muutamassa tdman
rakennuslelun osassa — jotka voidaan erottaa itse tavarasta ja jotka ovat
teknisesti samanlaisia kuin muut osat — sekd esittdmalld ndma osat
kokoamisohjeissa?

3)  Siina tapauksessa, ettd unionin oikeutta on tulkittava siten, ettd tavaramerkin
haltija voi esittdd vaatimuksia, jotka koskevat tavaraa kokonaisuudessaan,
vaikka tavaramerkkia on kéytetty vain yhdessd tai muutamassa
rakennuslelun osassa — jotka voidaan erottaa itse tavarasta ja jotka ovat
teknisesti samanlaisia kuin muut osat — sekd esittdméalla ndma osat
kokoamisohjeissa, voidaanko unionin oikeuden mukaisena pitaa sellaisen
oikeudellisen harkintavallan antamista, jonka nojalla j&senvaltion
tuomioistuin voi, ottaen huomioon yhtd tai vain muutamaa suljetussa
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pakkauksessa olevaa osaa koskevan oikeudenloukkauksen osittaisuuden,
tdman oikeudenloukkauksen vahaisyyden ja pienen suhteellisen osuuden
tavarasta kokonaisuutena seka kyseisen rakennuslelun, jossa suurelta osin ei
ole mitddn kyseenalaista, rajoittamattomaan kauppaan liittyvat intressit,
paattad olla kieltdméttd rakennuslelun maahantuontia ja siten hylata
turvaamistoimenpiteitd koskevan hakemuksen, jolla haetaan rakennuslelun
maaraamisté haltuun otettavaksi?

Unionin oikeussaannot, joihin viitataan

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentdmisestd 16.12.2015%annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, johdanto-0san
18 perustelukappale, 10 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan‘¢,alakahta

Teollis- ja tekijanoikeuksien tullivalvonnasta “ja. neuvoston ) asetuksen
(EY) N:0 1383/2003 kumoamisesta 12.6.2013 arinettu Euroopan, parlamentin ja
neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, 17 artiklan 1 kohta

Euroopan unionin tavaramerkista 14.6.2017)annettu Eurgopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EU) 2017/1001, 13Qsartiklan 1 kohta

Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvostondirektiivi2004/48/EY, 3 artiklan 1 ja 2 kohta
Kansalliset oikeussaannot, joihin viitataan

Tavaramerkkien ja maantieteellisten_merkintdjen suojasta annettu vuoden 1997
laki XI (@ védjegyeck cs\ a d6ldrajzi arujelz6k oltalmardl szolo 1997. évi XI.
Torvény, jaljempana tavaramerkkilaki), 12 ja 27 8.

Unienin tuomioistuimen oikeuskaytanto, johon viitataan

Tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P

Tuomie 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02

Tuomio 12:11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01

Tuomio 11.9.2007, Céline, C-17/06

Tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08—C-238/08

Y hteenveto paaasian tosiseikoista ja menettelysta

Kantaja on Unkarissa rekisterinumeroilla 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 ja
130.716 rekisteroityjen kansallisten tavaramerkkien haltija. Tavaramerkit on
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suojattu 7.12.1990 lahtien, ja ne vastaavat ldhes valokuvantarkasti erilaisen
madran pyoreitd tappeja siséltdvid rakennuspalikoita, jotka tunnetaan yleisesti
LEGO-palikoina. Tavaramerkkisuoja kattaa Nizzan luokituksen luokkaan 28
kuuluvat pelit, lelut ja leikkivalineet.
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Vastaaja aikoi tuoda Unkariin osista koottavia rakennusleluja. Néaist4 ‘muovisista
rakennusleluista suurin osa on pakattu suljettuun qpahwvipakkaukseen, jonka
kannessa on varivalokuva LEGO-palikoiden kaltaisista palikoista ‘rakennetusta
hahmosta. Pakkauksen hallitsevana osana on tawvallisesti vérillinen/ graafisesti
suunniteltu sanaosa, joka viittaa kyseiseen’ hahmoon; ,esim.“3’SkyBreaker
Pterodactyl”, ~Kaiser Dinosaur” tai “Holy Lion”. Kussakinypakkauksessa on
edelld kuvattua sanaosaa pienempi piirros;njoka koostuu, nelikulmion sisélla
olevasta sanaosasta “Qman”; liséksiy pakkauksessap.on lelun ominaisuuksiin
liittyvida mainintoja.  Suljettu  pakkaus, sisaltdd erimuotoisia muovisia
rakennuspalikoita, joista suurimmassa ‘0sassanen pyoreitd tappeja. Jokaisessa
pyOredssé tapissa on teksti ”ENLFE’. Pakkauksessa on kokoamisohjeet, joissa
esitetddn varillisina  perspektiivikuvina, “\mita rakennuspalikoita kussakin
kokoamisvaiheessa kaytetadnyja miten ne‘kootaan.

Nemzeti Ado- és Vamhivatal Veszprém Megyei Ado- és Vamigazgat6saga
(kansallisenvero- ja tullihallinnen eszprémin alueen vero- ja tulliviranomainen,
Unkari), joka‘on tulliselvityKsista vastaava viranomainen, totesi edelld kuvattujen
tavaroiden todennakoisesti loukkaavan kantajan teollis- ja tekijanoikeuksia. Tastéa
syysta kyseinen viranomainen maarési tavaroille kantajan ilmoituksen perusteella
asetuksen\, N:0.608/2018 17 artiklan 1 kohdan mukaisia tulliviranomaisen
toimenpiteitd, kunnessolisi ratkaistu, loukataanko niilld kantajan teollis- ja
tekijanoikeuksia.

Varmistaakseen “tulliviranomaisen toimenpiteiden jatkumisen ja vedotakseen
muun muassa  Unkarin  tavaramerkkilain mukaisiin kansallisesta
tavaramerkkisuojasta  johtuviin  oikeuksiinsa  kantaja  vaati = 22.6.2022
ennakkoratkaisua pyytdvéltd tuomioistuimelta turvaamistoimenpiteend, ettd
kansallisen tavaramerkin luvattoman kdyton kohteena olevat tavarat maarataan
haltuun otettaviksi. Ennakkoratkaisua pyytavd tuomioistuin hylk&si tdman
vaatimuksen. Kantaja riitautti hylkadmispaatoksen Fovarosi [téltablassa
(Budapestin alueellinen ylioikeus, Unkari), joka muutti ennakkoratkaisua
pyytdvan tuomioistuimen patosta ja mééarasi tavarat haltuun otettaviksi. Vastaaja
teki asiassa kassaatiovalituksen Kuriaan (ylin tuomioistuin, Unkari), joka pysytti
Févarosi [télétablan lopullisen ratkaisun 12.4.2023 antamallaan tuomiolla.
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Kantaja nosti 14.10.2022 (tavaramerkin loukkausta koskevan menettelyn vireille
panemiseksi) kanteen, joka liittyy edelld mainitun turvaamistoimenpiteen
maaraémiseen.

P&dasian asianosaisten keskeiset perustelut

Kantaja vaittad, ettd kyseisten tavaroiden maahantuonti on lainvastaista ja etta
tavarat ja niiden osat (tietyt yksittdiset palikat) loukkaavat sen
tavaramerkkioikeuksia, mistd syystda se teki ensin turvaamistoimenpiteitd
koskevan hakemuksen ja nosti my6hemmin tavaramerkin loukkausta koskevan
kanteen.

Vastaaja vaatii, ettd vaatimus hylatédén. Se véittdd puolustuksekseen muum muassa,
ettd kantaja katsoo, ettd ainoastaan tietyt vastaajan maahantuomien, lelujen osat
loukkaavat sen tavaramerkkid. Vastaajan mukaan loukkausta ei kuitenkaan ole
tapahtunut, koska se ei tuo maahan yksittaisid“rakennuspalikeita «vaan osista
koottavia leluja eivatka riidanalaiset osat erotu wvalmiiksi, kootuista leluista.
Unionin  markkinoilla myyddin vapaasti |\ lukemattomia, samankaltaisia
rakennusleluja. Tallaisten lelujen maahantuennin ja myynnin rajoittaminen
Unkarissa tavaramerkkisuojan kauttamon lainvastaista,.ja loukkaa tavaroiden
vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Y hteenveto ennakkoratkaisupyynnon, perusteista

Ennakkoratkaisua pyytédva “tuomioistuiny toteaa, ettei Euroopan unionin
tuomioistuimella ole taysin, yksiselitteista kantaa siihen, voidaanko tavaramerkin
katsoa suojaavan LEGO-palikangsmuotoa. Unionin tuomioistuin hyvéksyi
14.9.2010 antamassaan tuemiossa Lego Juris (C-48/09 P)
mitattomyysvaatimuksen, joka koski sellaisen punaisen LEGO-palikan, jossa oli
nelja liitdntatappia kahdessa rivissd, muotoa suojaavaa EU-tavaramerkkid. Tat4
ennen Unkarissa vireille pannuissa p&&asian kohteena olevia kansallisia
tavaramerkkeja “koskevissa  mitattomyysvaatimusmenettelyissd  annettiin
vuonna 2007 lopullinen ratkaisu, jolla tavaramerkkisuoja pysytettiin voimassa.

Edellé, esitetyn seurauksena ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin on tahan asti
hyvaksynyt kaikki sellaiset tavaramerkin loukkauksia koskevat vaatimukset, jotka
perustuvat® LEGO-palikoiden muodolle annettuun tavaramerkkisuojaan.
Késiteltdvassé asiassa kyseessa olevissa menettelyissé kantaja on ryhtynyt toimiin
sellaisia kolmansia maahantuojia vastaan, jotka aikovat tuoda Unkariin
rakennusleluja suljetuissa pakkauksissa, jotka siséltdvat sekd rakennuspalikoita,
jotka ovat koottavan rakennelman yksittdisia osia ja joiden muoto voidaan
sekoittaa kansallisella tavaramerkill& suojatun osan muotoon, ettd kokoamisohjeet,
joissa ndma osat esitetddn siten, ettd ne voidaan sekoittaa tavaramerkilld
suojattuihin osiin. Ensi ndkemaltd voidaan selvasti havaita, ettd namé
rakennuslelut ovat LEGO-jaljitelmig, joilla on oma tavaramerkki, joka on helposti
erotettavissa kantajan nimesta ja siitd muodostetusta yleisesti tunnetusta LEGO-
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logosta. Tavaramerkilld suojatun rakennuspalikan kuvaa ei tavallisesti esitetd
pakkauksessa, tai se voidaan poikkeuksellisesti tunnistaa pakkauksessa esitetyn
rakennelman yksittéisend osana. Td&ma pdtee merkittdvdadn osaan pddasiassa
kyseessa olevia tullin valvontaan asetettuja rakennusleluja.

Jo ennen Unkarin liittymista Euroopan unioniin kansallisessa oikeuskaytdnndssa
todettiin jarjestelmallisesti, ettd namaé lelut loukkaavat tavaramerkkia.

Ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin viittaa Unkarin ylimméan tuomioistuimen
vuodesta 2002 alkaen pddasiassa kyseessé olevan Kkaltaisiin _tosiseikkoihin
perustuvissa asioissa antamaan oikeuskaytdntdon, mistd se ‘paaitelee, ettd
Unkarissa on muodostunut oikeuskaytantdd, jonka nojalla sellaisten tavaroiden
luvatonta maahantuontia, joissa tavaramerkkia kaytetaan suljetussa pakkauksessa
myytdvan rakennuslelun yhdessd tai muutamassa osassa Seka esittdmalla
kokoamisohjeissa perspektiivikuvia néistd osista;  pidetdan “tavaramerkin
loukkauksena, vaikka riidanalaisen tavaran pakkauksessa' ei esitetd Kyseistd
tavaramerkkia eikd siind ole mitddn muita wiittauksia Kkantajana olevaan
tavaramerkin haltijaan.

Ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin ei oletdysin vakuuttunut siitd, onko tdma
oikeuskaytantd unionin oikeuden mukaista.

Ensimmaisessd  ennakkoratkaisukysymyksessaw, viitataan unionin oikeuden
yhdenmukaiseen tulkintaangtavaramerking foukkauksen késitteen ja siihen
kuuluvan kayton késitteen yhteydessa.

Ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin® viittaa unionin  tuomioistuimen
samankaltaisissa asioissay, antamiin/ aiempiin ratkaisuihin  ja erityisesti
yksinoikeuksien_tarkoitukseen, stavaramerkin tehtaviin ja edellytyksiin, joiden
tayttyessa tavaramerkin kaytto voitdaan kieltdd. Ta&mén unionin tuomioistuimen
oikeuskaytannon perusteellasennakkoratkaisua pyytavé tuomioistuin toteaa, ettei
ole epailystakdan siita, ettd” kyse on tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden
tuonnista, \joka ytapahtuu elinkeinotoiminnassa ilman tavaramerkin haltijan
suostumustaja samoja tavaroita varten kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki
on. rekisteroitys

Ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin huomauttaa, ettd siltd osin kuin on
kyseessa nyksi niistd unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnngssa asetetuista
edellytyksista, joiden on téytyttava, jotta tavaramerkin haltija voi riitauttaa
tavaramerkin konkreettisen kayton (tavaramerkin tehtdvien haittaaminen),
padasiassa on sovellettava vuonna 2023 voimassa olevia tavaramerkkilain
vastaavia saannoksid, joilla direktiivi 2015/2436 saatettiin osaksi kansallista
lains&adantoa.

Ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin vetoaa erityisesti kyseisen direktiivin
johdanto-osan 18 perustelukappaleeseen, jonka mukaan “tavaramerkin loukkaus
voidaan vahvistaa vain, jos havaitaan, ettd loukkaavaa merkkid tai tunnusta
kaytetaan elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi toisistaan.
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Tunnuksen ka&yton muihin tarkoituksiin kuin tavaroiden tai palveluiden
erottamiseksi toisistaan olisi kuuluttava kansallisen lainsaadanndn saannosten
soveltamisalaan”.

Taméan  jalkeen  ennakkoratkaisua  pyytdva  tuomioistuin  tiedustelee
periaatekysymyksend, haittaako téllainen kéayttd tai onko se omiaan haittaamaan
rakennuspalikan muotoa suojaavan kansallisen tavaramerkin tehtédvad osoittaa
tavaran alkuperd siind tapauksessa, ettd tavaramerkkid el  esitetd
kokonaisuudessaan tavaroiden pakkauksessa tai ettd se voidaan tunnistaa enintaan
pakkauksessa esitettyyn valmiiksi koottuun hahmoon sisdltyvénd, osana ja ettd
keskivertokuluttaja voi havaita merkin, joka voidaan sekoittaa tavaramerkkiin —
joko yksittdisend rakennuspalikkana tai sen kokoamisohjeissa,esitettyna kuvana —
vasta sen jalkeen, kun suljettu pakkaus on avattu. VVoidaanko toisin sanoen‘todeta,
ettd tavaramerkin téllainen kaytto tayttad tehtdvan, joka onstavaroiden erottaminen
muista tavaroista?

Ennakkoratkaisua pyytdvan tuomioistuimen .mukaan “ei voida, todeta, ett4
padasiassa kyseessa oleva tavaramerkin kaytto tayttaa tehtdvany, joka on tavaroiden
erottaminen muista tavaroista. Ennakkoratkaisua pyytavatuomiaistuin siis katsoo,
ettei téllaisella kaytolla haitata tavaramerkin“keskeistd tehtavaa, joka on taata
tavaroiden alkupera.

Jos ei voida ndyttda toteen, éttd kantajan riitauttaman tavaramerkin kayton
tehtdvand on erottaa tavaratemuistatavaroista ja etta tallainen k&ytt6 on omiaan
haittaamaan tavaramerkin muita tehtavia, tavaramerkin haltija ei tavaramerkkilain
12 8:n 2 momentin b alakohdangmukaan vei ryhtyéd toimiin kyseistd kayttoa eika
myOsk&an  tavaroideny, maahantuojaa Vvastaan, mik& tarkoittaisi, ettd
ennakkoratkaisua  pyytavany, tuomioistuin  olisi  velvollinen  hylkddma&én
turvaamistoimenpiteita koskevan hakemuksen. Ensimmadisell
ennakkoratkaisukysymyksella pyritaan siten selvittdaméan, onko tilanne téllainen
ja onko Wnkarin oikeuskaytantoa siten tarpeen tarkastella uudelleen.

Toinen ennakkoratkaisukysymys koskee tilannetta, jossa unionin oikeutta on
tulkittavassiten, ettd tavaramerkin haltija voi riitauttaa paédasiassa kyseessé olevan
kaltaisen tavaramerkin kayton.

Tassa atapauksessa ennakkoratkaisua pyytdvan tuomioistuimen on otettava
huomioon, ettd tavaramerkin kaytté rajoittuu tyypillisesti yhteen tai vain
muutamaan osista koottavan rakennuslelun osaan, silld lelussa on tusinoittain
muita osia, joilla ei loukata tavaramerkkid, jotka ovat samantyyppisid kuin
tavaramerkkid loukkaavat osat, joiden kayttotarkoitus on sama kuin tavaramerkkia
loukkaavien osien ja jotka ovat teknisesti samanlaisia kuin ne. P&dasian
olosuhteissa on siten erityista se, ettei riidanalaisen merkin kayttd koske tavaraa
kokonaisuudessaan vaan rajoittuu tavaran yhteen tai vain muutamaan osaan ja etté
néiden osien suhteellinen osuus koko rakennuslelusta on yleensa hyvin vahéinen.
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Kyse on siit4, voiko tavaramerkin haltija tdssa tilanteessa direktiivin 2015/2436
10 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella riitauttaa tavaramerkin loukkauksen
koko tavaran osalta; eli seuraako kyseisestd saannoksestd, ettd tavaramerkin haltija
voi, kuten pdadasiassa, vaatia méarddmaan turvaamistoimen, jolla vastaajaa
kielletdan jatkamasta tavaramerkkié loukkaavia osia sisaltavien tavaroiden tuontia
kokonaisuudessaan ja siten maaraaméaan ndiden tavaroiden haltuunotosta.

Toisen ennakkoratkaisukysymyksensa perusteluissa ennakkoratkaisua pyytava
tuomioistuin ilmaisee epéilevansa, onko edelld mainittu paatelma asianmukainen
eli onko kyse tavaramerkin kaytOst4 tavaroita varten. Ennakkoratkaisua pyytava
tuomioistuin korostaa, ettd kyseinen rakennuspalikka on tavarana, jota voidaan
ostaa myos erikseen kantajan erikoisliikkeistd, erotettava oikeudellisesti sellaisista
rakennuspalikoista, joita myyd&an rakennuslelun osina.

Siin& tapauksessa, ettd yksi ainoa tavaran osa, joka veidaan erottaa itse tavarasta,
voi merkitd tavaramerkin loukkausta, ennakkoratkaisua pyytdva tuemioistuin
pyytdd maarittdmadn, onko katsottava, ettd kyseinen tavara kokenaisuudessaan
loukkaa tavaramerkkid, ja onko kantajalla siten oikeus vaatia maaradmaan tata
tavaraa kokonaisuudessaan koskeva kielto'seka tarvittavat toimenpiteet kiellon
taytantéon panemiseksi.

Jos toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myontévasti,
ennakkoratkaisua pyytava tuomigistuin tiedustelee kolmannessa
ennakkoratkaisukysymyksessdan, miten lagja harkintavalta silla on paattdessaan
tavaramerkin haltijan vaatimusten hyvaksymisestd, ja erityisesti, voiko se hylata
ne.

Sovellettavassa sadnnoksessa,eli tavaramerkkilain 27 8:n 2 momentissa nimittéin
sdddetddng, ettd, “tavaramerkin, “haltija voi tapauksen mukaan esittdd
oikeudenloukkaajalley, seuraavat — yksityisoikeudelliset vaatimukset — .
Ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin tulkitsee kyseistd saannosta siten, ettel
siind ehdottomasti velvoiteta Sitd hyvaksymaan tavaramerkin haltijan vaatimuksia,
josane_ovat kyseisen saannoksen vastaisia, vaan ettd sill4 on taltd osin tiettya
harkintavaltaa.

Ennakkoratkaisua, pyytdvd tuomioistuin huomauttaa, ettd toisin  kuin
tavaramerkkilaissa, asetuksen 2017/1001 130 artiklan 1 kohdassa s&adetdan
mahdollisuudesta olla madrddmattd kieltoa, jos “erityiset syyt” sitd edellyttavit,
mutta oikeuskdytdnndn mukaan nditd erityisid syitd on kuitenkin tulkittava
suppeasti.

Koska kansallisten tuomioistuinten on tulkittava kansallisia saannoksia unionin
oikeuden mukaisesti, kyseisen oikeudellisen harkintavallan ulottuvuutta on
valttdmattd rajoitettava unionin oikeuden kannalta, kun otetaan huomioon
erityisesti se, ettd tavaramerkkilaissa ja asetuksessa 2017/1001 annetaan
yksiselitteisesti  harkintavaltaa olla hyvaksyméattd tavaramerkin haltijan
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vaatimuksia, jos ne ovat tavaramerkkilain vastaisia, vaikkakin vapaus kayttaa
kyseista harkintavaltaa maaritellddn kummassakin eri tavalla.

Taman harkintavallan sisallosta on todettava, ettd hyvén lainkdyton periaatteesta
ja suhteellisuusperiaatteesta seuraa, ettd kansallisen tuomioistuimen on oltava
hyvin varovainen paattdessadan tavaramerkin haltijan tavaramerkin loukkauksen
johdosta esittdmien vaatimusten hyvéaksymisestd, koska siitd johtuvien
oikeudellisten seurausten on oltava oikeassa suhteessa rikkomuksen laajuuteen.

Samaten on niin, ettd jos tavaramerkin haltijan vaatimus tavaran haltuunotosta
kokonaisuudessaan voidaan hyvdksyda — edelld mainitun_ jasenvaltion
oikeuskaytdnnon mukaisesti — pelkéstdan sen vuoksi, ettd yhdelld tal,muutamalla
rakennuslelun  osalla  loukataan  yhtd tai  muutamaa * kanSallista
tavaramerkkioikeutta, tavaramerkin haltijalla on lahtokohtaisestiskaytettavissaan
sama mahdollisuus, jota se on voinut kayttdd jovuosikymmenten ajan, eli
mahdollisuus vedota jo lakanneeseen patenttiin, joka suojasi rakennusleluja
tekniseltd kannalta. Koska rakennuspalikalla, “jonka f muotay, 0n suojattu
tavaramerkilla, on myo0s tietyt kayttdominaisuudet, tavaramerkin haltijan on
samalla otettava huomioon, ettd ndiden kéyttdominaisuuksien hyddyntdminen
saattaa olla kolmannen osapuolen edun mukaista.

Ei ole epéilystak&dan siitd, ettd asettamalla tavaramerkkisuojan antamiselle
oikeudellisia esteita lainsaatajay, pyrkii, estamaan “sen, ettd jo lakannutta
yksinoikeutta (esim. patenttistai mallieikeus) ”jatkettaisiin” tavaramerkkioikeuden
antamalla suojalla ja sen seurauksena sailytettdisiin perusteettomasti jo péattynyt
monopoliasema. Koska Kasiteltdvassa asiassa kyseessd olevia kansallisia
tavaramerkkeja ei olé mitatoity (vaan niilla on edelleen suoja), ennakkoratkaisua
pyytava tuomioistuin haluaa'selvittad, voidaanko tdmé lainséatajan pyrkimys ottaa
huomioonysovellettaessa kyseistaylainsdéddantod ja ratkaistaessa tdssa yhteydessa
tavaramerkin loukkausta koskevaa vaatimusta.

Direktiivin 2004/48 saannoksista ja erityisesti sen 3 artiklan 1 ja 2 kohdasta
voidaan varmasti paatella, ettd tallainen harkintavalta saattaa olla olemassa.

Jos siis ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin pitdd todenndkoisend, ettd
paaasian vastaajaon loukannut kansallista tavaramerkkia, sen on ratkaistava, onko
sen kasiteltavan asian erityisolosuhteissa hyvéksyttava osittain kantajan vaatimus
turvaamistoimenpiteiden maéraédmisesta direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 ja
2 kohdan kriteerien perusteella muun muassa valttddkseen luomasta esteitd
lailliselle kaupank&ynnille vai onko sen hyl&ttavé tdma vaatimus.

Tatd harkintavaltaa tarkasteltaessa toisessa vaakakupissa painaa epdileméttd
ennakkoratkaisua pyytédvan tuomioistuimen velvollisuus auttaa tavaramerkin
haltijaa turvaamaan omat teollis- ja tekijanoikeutensa ja Vélttda se, etté
tuomioistuinkdytannolla tehtéisiin tyhjaksi tavaramerkin suojasta johdettujen
yksinoikeuksien sisalto.
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35 Edella esitetty huomioon ottaen on selvitettdvda, voiko tuomioistuinten
harkintavalta unionin oikeuden perusteella johtaa siihen, ettd jasenvaltion
tuomioistuin  hylk&& turvaamistoimenpiteitd koskevan vaatimuksen, jossa
vaaditaan kieltdmadn rakennuslelujen maahantuonti ja tatd varten maardamadn
tavaroiden haltuunotosta. Ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin pyytéa
Euroopan unionin tuomioistuinta antamaan kolmanteen
ennakkoratkaisukysymykseen hyodyllisen vastauksen, jotta se voisi maarittada
asianmukaisesti tuomioistuimen harkintavallan laajuuden.
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