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Ennakkoratkaisupyynnon kohde ja oikeudellinen perusta

Asetuksen 2017/1001 15 artiklan 1 kohdan, tulkittuna yhdessa SEU 19 artiklan 1
kohdan toisen alakohdan ja SEUT 36 artiklan toisen virkkeen kanssa, tulkinta, kun
tarkastellaan kansallisten tuomioistuinten oikeuskdytdnnén yhdenmukaisuutta
naiden sadnnosten ja madrdysten kanssa EU-tavaramerkkien loukkauksia
koskevissa asioissa. SEUT 34-36 artiklan, tulkittuna yhdessa asetuksen N:o
207/2009 9 ja 102 artiklan kanssa (nykyisin asetuksen 2017/1001 9 ja 130 artikla),
tulkinta, kun tarkastellaan yksinoikeuden EU-tavaramerkkiin kayttamista
rinnakkaistuontiin  perustuvan liiketoiminnan rajoittamiseksi. Oikeudellinen
perusta: SEUT 267 artikla.
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Ennakkoratkaisukysymykset

I.  Onko SEUT 36 artiklan toista virkettd, luettuna yhdessa Euroopan unionin
tavaramerkistd 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2017/1001 15 artiklan 1 kohdan sekd SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen
alakohdan kanssa, tulkittava siten, etti se on esteend jasenvaltioiden kansallisten
tuomioistuinten kéytannolle, jonka mukaisesti tuomioistuimet:

— tarkastellessaan tavaramerkin haltijan vaatimuksia, jotka koskevat EU-
tavaramerkilld varustettujen tavaroiden tuonnin, viennin tai mainonnan
kieltamista tai tallaisten tavaroiden vetamisté pois markkinoilta

— paéattadessaan turvaamismenettelyssa EU-tavaramerkilla varustettujenitavaroiden
takavarikoinnista

viittaavat ratkaisuissaan “tavaroihin, joita tavaramerkinhaltija tai joktimut’hénen
suostumuksellaan ei ole saattanut markkinoille Furoopanytalousalueella”, minka
seurauksena sen maéérittdminen, mitd EU-tavaramerkilld “varustettuja tavaroita
tuomioistuimessa maératyt kaskyt ja kiellot  koskevat (toisin sanoen sen
madritteleminen, mit4 tavaroita tavaramerKin'| haltija tai joku muu héanen
suostumuksellaan ei ole saattanut markkinoille Euroopan,talousalueella), jatetadéan
ratkaisun yleisluontoisen muotoilun vuoksiytaytantéonpanevalle viranomaiselle,
joka tatd madrittdessaan nojautdu, tavaramerkinyhaltijan ilmoituksiin tai hanen
toimittamiinsa vélineisiin (mukaan lukien ohjelmistotytkalut ja tietokannat), ja
mahdollisuus kyseenalaistaa edelld ‘mainitun taytantdonpanevan viranomaisen
toimet kyseisessd tuomioistuimessason suljettu pois tai se on suppea vastaajalla
turvaamis- ja taytantd@apanomenettelyssa olevien oikeussuojakeinojen luonteen
perusteella?

II. Onko SEUT 84, 35 ja 36" artiklaa tulkittava siten, ettd ne sulkevat
rekisterdidyn yhteison‘(nykyisin EU-) tavaramerkin haltijalta pois mahdollisuuden
vedota olkeussuojaan, josta s@adetdan yhteison tavaramerkista 26.2.2009 annetun
neuyvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 ja 102 artiklassa (nykyisin Euroopan
unionin“tavaramerkistd 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU),2017/1001 9 ja 130 artikla) tilanteessa, jossa:

— rekisterdidyn yhteison tavaramerkin (EU-tavaramerkin) haltija harjoittaa talla
tavaramerkilla varustettujen tavaroiden jakelua Euroopan talousalueella ja sen
ulkopuolella siten, ettd jakelu tapahtuu valtuutettujen jakelijoiden vélityksella,
jotka eivat voi myyda tavaramerkilld varustettuja tavaroita edelleen muille
ostajille — jotka eivét ole ndiden tavaroiden loppukéyttdjia — kuin kantajan
viralliseen jakeluverkostoon kuuluville toimijoille, ja samanaikaisesti
valtuutetut jakelijat ovat velvoitettuja ostamaan tavaroita ainoastaan muilta
valtuutetuilta jakelijoilta tai tavaramerkin haltijalta;

— EU-tavaramerkilld varustetuissa tavaroissa ei ole merkint6jd tai muita
erityispiirteitd, jotka mahdollistaisivat sen paikan maéérittdmisen, jossa
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tavaramerkin haltija tai joku muu hénen suostumuksellaan on saattanut tavarat
markkinoille;

— vastaaja hankki EU-tavaramerkilld varustetut tavarat Euroopan talousalueen
alueelta;

— vastaaja on saanut tavaramerkilld varustettujen tavaroiden myyjilta
vakuutuksen siitd, ettd kyseisilla tavaroilla voidaan laillisesti kdyda kauppaa
Euroopan talousalueella;

— EU-tavaramerkin haltija ei tarjoa mitéén tietoteknistda vélinétté, (tai muuta
valinettd) eikda ké&ytda merkintajarjestelméd, jonka avulla tavaramerkilla
varustetun tavaran mahdollinen ostaja voisi itsendisesti varmistaa tavaroiden
kaupankaynnin laillisuuden Euroopan talousalueella ennen tavaran hankkimista
ja kieltaytyy suorittamasta téllaista varmistusta ostajan pyynnosta?

Unionin oikeussdannot, joihin viitataan

Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017)annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001.(EUVL 2027y L 1547s. 1) 15 artiklan 1
kohta

Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
207/2009 (EUVL 2009, L 78,s. 1) 9yja 102 artikla (nykyisin Euroopan unionin
tavaramerkista 14.6.2017 annetun Eurogpan‘parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2017/1001 9 ja 130 artikla)

Euroopan uhionin toiminnasta,tehdyn‘sopimuksen (jaljempéana SEUT) 34, 35 ja
36 artikla

Euroopan unionista tehdyn ‘Sopimuksen (jaljempéana SEU) 19 artiklan 1 kohdan
toinen alakohta

Teollis-"ja, tekijanotkeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157,
s. 45),8 artikla

Kansalliset oikeussaannot, joihin viitataan

Puolan 17.11.1964 annetun siviiliprosessilain (Kodeks postgpowania cywilnego,
jaljempéna siviiliprosessilaki) (yhtendistetty teksti Dz. U. 2019, jarjestysnumero
1640, sellaisena kuin se on muutettuna) 325 §, 758 §, 759 §:n 1 momentti, 767 8:n
1, 2, 4 ja 5 momentti, 777 8§:n 1 momentin 1 kohta, 803 §, 840 &:n 1 momentin 1
ja 2 kohta, 843 8:n 2 ja 3 momentti, 1050 §:n 1 ja 3 momentti ja 1051 §:n 1
momentti
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Yhteenveto tosiseikoista ja menettelysta

Padasian kantajalla, Hewlett-Packard Development Company LP -yhti6lld, joka
on sijoittautunut Houstoniin (Yhdysvallat), on yksinoikeus rekisterdityihin EU-
tavaramerkkeihin numero 008579021 ja 000052449.

Kantaja soveltaa tavaroillensa jakelujérjestelm&d, jossa: 1) sen tavaramerkeill&
varustettuja tavaroita myyvat valtuutetut edustajat; 2) valtuutetut edustajat
sitoutuvat kantajalle olemaan myymatt4 sen tavaramerkeilld varustettuja tavaroita
muille ostajille — jotka eivéat ole nédiden tavaroiden loppukayttdjida — kuin kantajan
jakeluverkostoon kuuluville toimijoille; ja 3) valtuutettujen jakelijoiden on
ostettava tavarat ainoastaan muilta valtuutetuilta jakelijoilta tai “tavaramerkin
haltijalta (kantaja).

Kantajalla ei ole kdytossaan tuotteiden merkitsemisjarjestelméd, jonka perusteella
olisi mahdollista maarittdd, onko kantaja tarkoittanut wyksittaisen, tuotteen
Euroopan talousalueen (ETA) markkinoille vai_ei-"Jotta pystytadn, maarittdmaan,
mille markkinoille tavaramerkeilla varustetut tuotteet oli tarkeitettu, on kaytettava
kantajan hallussa olevaa ohjelmistotydkaluagpjohon siséltywassa tuotetietokannassa
on mainittu, mille markkinoille kukin yksittédinen tuote on tarkoitettu.

Padasian vastaaja, Senetic SA -yhtid, joka'en sijoittautunut Katowiceen (Puola),
harjoittaa tietokonelaitteiden jakeluliiketoimintaa. “Vastaaja saattoi Puolan
markkinoille kantajan valmistamia tavaroita, jotka kantaja oli merkinnyt EU-
tavaramerkeilldan. Vastaaja hankki Kyseiset\tavarat muilta myyjilta (jotka ovat
sijoittuneet Euroopan talousalueelle) “kuin® kantajan tavaroiden virallisilta
jakelijoilta, ja ennen tavaroiden hankkimista se vaati sopimuskumppaneiltaan
vakuutuksetg, siitd, ettei tawvaroiden kauppa Euroopan talousalueella loukkaa
kantajan yksinoikeuksia, ja ne:sexmyos sai.

Ennen tavaroiden hankkimista sopimuskumppaneiltaan vastaaja pyysi kantajan
valtuutetuilta“edustajilta‘vahwvistusta siité, ettd kyseisilla tavaroilla voidaan kayda
kauppaa Euroopan talousalueella loukkaamatta kantajan yksinoikeuksia, mutta ei
kuitenkaan saanut vastausta. Kantaja tai kantajan valtuuttamat edustajat eivét
tarjonneet vastaajalle valineitd (mukaan lukien tietotekniset valineet), jotka
mahdollistaisivatysen paikan varmistamisen, mihin tietty tavara on tarkoitettu —
kun “taas muiden yhtididen (tietokonelaitteiden valmistajat) edustajat
mahdollistavat vastaajalle tallaisen varmistuksen.

Vastaaja sai myyjiltddn vakuutuksen siitd, ettd kyseisten tavaroiden saattaminen
Puolan markkinoille ei loukkaa kantajan yksinoikeuksia EU-tavaramerkkeihin,
koska ndmé& oikeudet olivat sammuneet sen vuoksi, ettd kantaja tai joku muu
hénen suostumuksellaan on aiemmin saattanut kyseiset EU-tavaramerkeilld
varustetut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella.

Kantaja vaatii, ettd ennakkoratkaisua pyytdvd tuomioistuin kieltdd vastaajaa
loukkaamasta kantajalle kuuluvia EU-tavaramerkkioikeuksia kieltamélla sellaisten
yhdelldkin kantajan EU-tavaramerkill4 varustettujen tietokonelaitteiden, joita
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kantaja tai joku muu hanen suostumuksellaan ei ole saattanut markkinoille
Euroopan talousalueella, tuonnin, viennin, mainostamisen ja varastoimisen.
Kantaja vaatii myos, ettd tuomioistuin madrad vastaajan vetamaan téllaiset tavarat
pois markkinoilta.

Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnon perusteista

Vastaajan on hyvin vaikea osoittaa tuomioistuinkasittelyssa, ettd kantaja tai joku
muu hénen suostumuksellaan on saattanut yksittdisen tavaran markkinoille
Euroopan talousalueella. Vaikka vastaaja voi kdantya myyjan puoleen, hén ei saa
tietoa siitd, keneltd yksittdiset tavarat on hankittu, silla toimittajat, envét, halua
paljastaa hankintakanaviaan, jotta he eivat menettdisi asiakkaitaan.

Ensimmaisen ennakkoratkaisukysymyksen osalta enpnakkoratkaisua * pyytava
tuomioistuin toteaa, ettd puolalaisten tuomioistuimien 'kaytanndn mukaan
tuomiolauselmissa, joissa hyvaksytadn kanne “ennakkoratkaisua «pyytavassa
tuomioistuimessa késiteltdvan asian kaltaisessa asiassa, ykaytetdédn ilmaisua
“kantajan tavaramerkilld varustetut tavarat, jeita kantaja (EU-tavaramerkin haltija)
tai joku muu hénen suostumuksellaan ei ole, ‘aiemmin “saattanut markkinoille
Euroopan talousalueella”. Vastaavastinon muoteiltumtuomioistuinten ratkaisut,
joissa direktiivin 2004/48 8 artiklan kansallisten taytantdonpanosaanndsten nojalla
maaratddn antamaan tiedot tavaroiden“alkuperasta ‘ja jakeluverkostosta, seké
paatokset, joissa madratdang.turvaamistoimista, Kuten esimerkiksi tallaisten
tavaroiden takavarikoimisesta.

Kaikki edella mainitut, ratkaisut ovat taytantdonpanoperusteita, joiden nojalla
tehddan taytantoonpanetoimenpiteitd. / Kaytdnnossa edelld esitetty ratkaisujen
muotoilutapa herattaé vakavia epéilyksia tallaisen ratkaisun
taytantdonpanovaiheessa.

Késiteltdvana olevassa ‘a@siassa annettiin ratkaisu, jossa kyseinen tuomioistuin
velvoitti vastaajan antamaan tietoja sellaisten hénen hallussaan olevien laitteiden
jakeluverkostosta, jotka oli varustettu kantajan EU-tavaramerkilla ja joita kantaja
tal joku muuyhédnen suostumuksellaan ei ollut tuonut Euroopan talousalueelle.
Kyseisen ratkaisun tulkintaa koskevalla paatdksellaan tuomioistuin velvoitti
vastaajan antamaan ulosottomiehelle kyseessa olevien laitteiden kaikKi
sarjanumerot ja kantajan antamaan ulosottomiehen kayttoon tietokannat, joiden
avulla ulosottomies voisi tarkistaa, onko kantaja tai joku muu hénen
suostumuksellaan  saattanut  yksittdisen tavaran markkinoille  Euroopan
talousalueella. Sad Apelacyjny w Warszawie (Varsovan ylioikeus) muutti tat4
ratkaisua pééatoksellddn, jonka mukaan ratkaisuun siséltyvd muotoilu, jossa
kaytettiin 1lmausta “tavarat, joita kantaja tai joku muu hénen suostumuksellaan ei
ole saattanut markkinoille Euroopan talousalueella”, tosiasiallisesti jattda
vastaajan arvioitavaksi, mitkd hanen hallussaan olevat laitteet kantaja tai joku muu
h&nen suostumuksellaan on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella.
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Taman seurauksena vastaajalla oli oikeus vastata kantajalle, ettei hdnen hallussaan
ole lainkaan kyseisen ilmaisun tarkoittamia tavaroita.

Toisessa menettelyssé paatds turvaamistoimesta, joka tehtiin ennen kuin asian
késittely aloitettiin  ennakkoratkaisua pyytévéassa tuomioistuimessa, pantiin
taytdntoon siten, ettd kantaja otti haltuunsa kaikki hanen tavaramerkeilldan
varustetut vastaajan hallussa olevat tavarat. Lopuksi kantaja osoitti
taytantéonpanevalle viranomaiselle ne yksittéiset tavarat, jotka kantaja oli tuonut
Euroopan talousalueelle eli joiden osalta yksinoikeus EU-tavaramerkkiin oli
sammunut. ~ Tuomioistuimen ratkaisun  sisaltod  siis _ tdydennettiin
taytantdonpanovaiheessa kantajan ilmoituksella. Pelkan tuomioistuimen, ratkaisun
sisallon perusteellahan ei ollut mahdollista mé&é&rittad, mitka yksittéiset tavarat
pitaisi takavarikoida, mink& johdosta taytdntdonpaneva viranemainen tukeutui
velkojan ilmoitukseen.

Ratkaisujen muotoilu edelld mainitulla tavalla johtaaysiis tdysin vastakkaisiin
tapoihin panna ne taytantoon — alkaen siité, etta tdytantoonpane, kohdistetaan
kaikkiin vastaajan hallussa oleviin kantajan. tavaramerkeilld Vvarustettuihin
tavaroihin (riippumatta siitd, ovatko kantajan ndaihin tavaroihin liittyvét
tavaramerkkioikeudet sammuneet), ulottuensiihen, ettay kantajalta evataan
oikeussuoja ja vastaajalle jatetdan sen‘arvioiminenymitkdthanen hallussaan olevat
kantajan tavaramerkilld varustetut yksittaisetitavaratikantaja tai joku muu hanen
suostumuksellaan on saattanut “markkineillet Eurcopan talousalueella. T&mén
seurauksena edelld esitetty ™ ratkaisujen. muotoilutapa herattdd epailyksia
kansallisen oikeuden sadnngsten nakokulmasta, sill4 kansallisen tuomioistuimen
ratkaisu osapuolten _ vaatimuksiin ypitaisi muotoilla siten, ett4d ratkaisun
toteuttaminen olisi mahdellista pelkan tuomiolauselman sisallon perusteella ilman,
ettd on tarpéen viitata perusteluihin_tai tehda lisdtoimenpiteitd. Ennakkoratkaisua
pyytavan‘“stuomioistuimen, iielesia edelld mainitun ilmauksen kayttdminen
tuomioistuinten ratkaisuissa annettujen kieltojen tai méaérayksien siséllossa
tarkoittaa, ettd ratkaisussa ‘tesiasiallisesti toistetaan niiden s&&nndsten sisélto,
joihin se‘perustuu, eikd konkretisoida ndista sd&dnnoksista kasittelyn osapuolille
johtuwia velvollisuuksias

Ennakkoratkalsua pyytavan tuomioistuimen mukaan tallaisen kéaytannon
hyvaksyminen “johtaa nimittdin tilanteisiin, joissa jasenvaltion kansallisen
tuomioistuimen ratkaisun perusteella takavarikoidaan tavaroita, joiden vapaa
liikkuvuushEuroopan talousalueella on laillista, ja joissa takavarikko tehd&an,
vaikka yksinoikeutta tavaramerkkiin ei edes ole loukattu. Tall6in kantajan
nékemys tosiasiallisesti mahdollistaa sen, ettd vastaajalle maaratdén seuraamuksia
(eli takavarikoidaan vastaajan hallussa olevia tavaroita) vain siitd syystd, ettd
vastaaja kay kauppaa kantajan EU-tavaramerkilld varustetuilla tavaroilla ilman
kantajan suostumusta, vaikka suostumusta ei tarvittaisi tavaramerkkioikeuden
sammumisen vuoksi.

SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan jésenvaltiot saatévat
tarvittavista keinoista tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi unionin oikeuteen
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kuuluvilla aloilla. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on téllainen ala, ja unionin
oikeuteen siséltyy tavaroiden vapaata liikkuvuutta edistdvd sdannds EU-
tavaramerkin tuottaman oikeuden sammumisesta. Sammuminen on luonteeltaan
alueellinen, ja sen paamé&arand on varmistaa sellaisten EU-tavaramerkilla
varustettujen tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan talousalueella, jotka
tavaramerkin haltija tai joku muu h&nen suostumuksellaan on saattanut Euroopan
talousalueen markkinoille.

Ennakkoratkaisua pyytavalla tuomioistuimella on epdilyksid siitd, taataanko
tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle tuomioistuimissa oikeussugja, kun EU-
tavaramerkin suojaa koskevissa asioissa annetuissa ratkaisuissa kKaytetdaan edelld
esitettyd muotoilua. Epailysten syynd on kansalliseen oikeuteen siséltyva
oikeussuojajarjestelmad, jonka oikeussuojakeinoja velallisella“on oikeusskayttaa
taytantoonpanomenettelyssd, kun taytdntdonpanoperusteet “(tuomioistuinten
ratkaisut) koskevat EU-tavaramerkin antaman yksinoikeuden “loukkauksia.
Jaljempdana kuvaillaan néita oikeussuojakeinoja,gniiden, perusominaisuuksia ja
soveltamiskaytantoa.

Véliaikaisen  padtoksen  (joka  koskee ' tavaroiden “»takavarikoimista
turvaamistoimena) taytantéonpano kuuluu ulosettemiehelle.xJos ulosottomies on
tehnyt takavarikon, velallisella (vastaajalla) on“oikeustwvalittaa ulosottomiehen
toiminnasta sad rejonowyyn (piirioikeus) “(eli tillaisia valituksia ei kasitelld
wydzial  wilasnosci  intelektualnej 'sgdow “hekregowychssa  (alueellisten
tuomioistuinten immateriaalioikeuksien jaosto). Ulosottomiehen toiminnasta
tehdyn valituksen tarkoitus on oikaistayulosettomiehen virheet, joissa on kyse
siit4, ettd han on toiminut taytantdonpanomenettelyssa siviiliprosessia koskevien
séannosten vastaisesti. Kyseessa ei siis 0le keino, jonka avulla arvioidaan velkojan
vaatimustentaineellisia perusteita. Taman seurauksena ulosottomiehen toiminnasta
tehdyn valituksenpyhteydesséd erhele mahdollista ratkaista, onko tavaramerkin
haltija tai (Joku muu hanen suostumuksellaan tuonut merkilld varustetun
yksittéisen tuotteen Euroopan talousalueelle.

My@ds, kaytantd oseittaa’ kyseisen oikeussuojakeinon tehottomuuden tilanteessa,
jossa tavaramerkin haltija takavarikoi kaikki EU-tavaramerkilla varustetut tavarat
(eik& ainoastaan niitd, joita tavaramerkin haltija tai joku muu héanen
suostumuksellaan ei  ole tuonut markkinoille Euroopan talousalueella).
Perehdyttyaan vastaajan valitukseen ulosottomiehen toiminnasta erds tuomioistuin
esimerkiksh velvoitti ulosottomiehen pyytdmééan lausunnon patenttiasiamiehelt,
joka totesi lausunnossaan, ettd ainoastaan kantaja (tavaramerkin haltija) voi
osoittaa ne yksittdiset tavarat, jotka pitdisi takavarikoida. K&ytdnnossa siis
tavaramerkin haltija (yhteisty6ssa ulosottomiehen kanssa) madrittdd vapaasti
takavarikoitavat tavarat, eikd tuomioistuin tarkista tavaramerkin haltijan
ilmoitusta, koska tallaista tarkistusta ei voida tehdd ulosottomiehen toiminnasta
tehdyn valituksen perusteella.

Vastaavia epdilyksia herdd myos silloin, kun pannaan taytantdén tuomiota, jossa
kielletddn vastaajaa muun muassa tuomasta, viemdastd, mainostamasta ja



20

21

22

23

ENNAKKORATKAISUPYYNNON TIIVISTELMA — ASIA C-367/21

varastoimasta kantajan EU-tavaramerkilla varustettuja tavaroita, joita kantaja tai
joku muu hénen suostumuksellaan ei ole aiemmin saattanut markkinoille
Euroopan  talousalueella.  Té&llaisen  tuomion  taytdntéonpano  kuuluu
tuomioistuimelle taytantdonpanoviranomaisena siviiliprosessilain - 1051 8:n
perusteella, jonka mukaan tuomioistuin mééaraa velkojan hakemuksesta velalliselle
sakon Kkuultuaan asianosaisia ja todettuaan, ettd velallinen on toiminut
velvollisuuksiensa vastaisesti. Edelld mainitussa sddnnOksessa saddetaan
nimenomaisesti ainoastaan asianosaisten kuulemisesta, mutta ei tuomioistuimen
suorittamasta todisteiden arviointimenettelysta, joten tuomioistuin
taytantdonpanoviranomaisena paattda ainoastaan kuulemisen aikapa esitettyjen
asianosaisten lausuntojen perusteella, koskeeko kyseinen kielto tiettyjanyksittaisia
tavaroita.

Vaikka tuomioistuimella taytantoonpanoviranomaisena olisikin otkeus tadisteiden
arviointimenettelyyn téllaisessa asiassa, se joutuisi tukeutumaany, ainoastaan
velkojan  esittdmiin  todisteisiin  (toisin  sanoeny, velkojan kayttdmiin
ohjelmistotyokaluihin) sek& niiden perusteella, annettuihin_ ilmeituksiin, koska
vastaajan olisi taytdntoonpanomenettelyssa yhtd vatkeaa “0soittaa yksittaisen
tavaran edellisida myyjié ja ostajia kuin oikeudenkayntimenettelyssékin (ks. edella
8 kohta).

Vastaava tilanne syntyy pantaessa taytantoonyratkaisua, jossa maadrataan tiettyjen
tavaroiden vetdmisesta pois markkimailta. Téssa tapauksessa
taytantonpanomenettely tuemioistuimessa perustuu siviiliprosessilain 1050 §:&n,
eiké kyseisessa sadnnoksessa — toisin Kuin siviiliprosessilain 1051 §8:ss& — sdadetd,
ettd taytantdonpanevan tuomioistuimen hon todettava, ettei velallinen ole
noudattanut tuomioistuimen ratkaisua. \Taman seurauksena velallisen vaitteita,
jotka koskewvat taytantoGnpaneperusteessa mainitun velvollisuuden tayttamista, ei
tutkita, mink&gohdesta velallinen‘ei,voi puolustautua vaittamalla, ettd yksinoikeus
EU-tavaramerkkiin ommerkittyjen tavaroiden osalta sammunut.

EnnakkoratkaiSua pyytdvan tuomioistuimen mielestd nyt késiteltdvan kaltaisessa
tilanteessa on suljettu pois myos velallisen mahdollisuus tehda taytantéonpanon
vastustamishakemus (valitus). Téllaisen hakemuksen tekemisen edellytyksia ovat
muun muassa sellainen tapahtuma, jonka johdosta ratkaisussa maaréatty velvoite
on “vanhentunut™tai sitd ei voida panna téytantoon, joskus myds maksun
suorittaminen ja kuittausta koskeva vdite. Taytantoonpanon vastustamishakemusta
ei kuitenkaan kaytetd taytantdonpanoperusteena olevan tuomion sisallon
tarkentamiseen. Jos nédin ei olisi, tdytantddnpanon vastustamishakemus johtaisi
jalleen oikeudenk&yntimenettelyn aloittamiseen.

Merkityksellisia ovat myods vaatimukset, jotka kohdistuvat taytantoonpanon
vastustamishakemuksen tekevadn velalliseen. Velallisen pitdisi  esittda
taytantéonpanon vastustamishakemuksen yhteydessa kaikki mahdolliset véitteet
sen uhalla, ettd hdn menettdd oikeuden vedota niihin kasittelyn mydhemmissa
vaiheissa. Kun kyseisid tavaroita koskevia toteamuksia on mahdollista esitta
ainoastaan tavaramerkin haltijan (velkojan) hallussa olevien todistusaineistojen ja
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vélineiden perusteella, edelld esitetty vaatimus on olennainen este velalliselle,
koska taytantéonpanon vastustamishakemuksen tekovaiheessa velallinen ei pysty
osoittamaan, mitka taytdntdonpanon kohteena olevat tavarat ovat sellaisia, joita
vaite tavaramerkkioikeuden sammumisesta koskee.

Tastd seuraa, ettd tallaisten menettelysédantdjen vuoksi nyt késiteltdvané olevien
kaltaisia maarayksia tai kieltoja koskeva taytantéonpano- tai turvaamismenettely
el takaa valineitd, joilla poistettaisiin vaara siitd, ettd naitd maarayksia ja kieltoja
sovelletaan sellaisiin  yksittdisiin  tavaroihin, joiden osalta yksinoikeus
tavaramerkkiin on sammunut. Té&man johdosta edelld kuvattu ratkaisujen
muotoilukdytantd voi rajoittaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden oikeussuojaa.

Taméa vaara voitaisiin poistaa muotoilemalla ratkaisut tdsmallisesti®siten, ettei
taytantoonpanomenettelyn aikana jouduttaisi maarittelemaén, “mitd “welallisen
hallussa olevia velkojan tavaramerkilla varustettuja tavaroita,tavaramerkin, haltija
tai joku muu hdnen suostumuksellaan ei ole saattanut Euroopan talousalueen
markkinoille. Té&ma olisi mahdollista viittaamalla ratkaisussa, ‘tasmallisesti
esimerkiksi niiden tavaramerkillda varustettujen tuetteiden, merkintoihin tai
sarjanumeroihin, joita kiellot tai maaraykset koskevat,sekd tuotteisiin, joista
merkinnat tai sarjanumerot on poistettu. Ei pitaisi olla vaikeaa muotoilla vastaajan
hallussa ratkaisun antamispaivéna oleviaitavaroita koskevaykanne (ja edelleen sen
perusteella myds tuomioistuimen tuomio)wtalla “tavoin. Tavaroiden vapaan
liikkuvuuden suoja edellyttdd “myos, “etta® niiden kantajan tavaramerkilla
varustettujen tavaroiden @Salta, jotka tulevat vastaajan haltuun ratkaisun
antamispdivan jalkeen, on \woitava maarittda yksiselitteisesti, onko tavaramerkin
haltija tai joku muu h&nen suostumuksellaan Saattanut ne Euroopan talousalueen
markkinoille vai ei.

Toisen ennakkeratkaisukysymyksen osalta ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin
toteaa, ettd/ EUT-sopimuksessa maaritelladn tavaroiden vapaan liikkuvuuden
periaate, joka on vélttamatén edellytys yhteismarkkinoiden toteuttamiselle ja
toiminnalle. SEUT 34-36 artiklan ja unionin tuomioistuimen oikeuskaytannon
valossa katkki jasenvaltioiden oikeusjarjestysten valineet, jotka voivat suoraan tai
valillisestiy \tosiasiallisesti tai mahdollisesti, vaikeuttaa unionin siséistd
kaupankayntiapovat kiellettyja. Unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnnén mukaan
jo olesuhteet, jotka hankaloittavat maahantuojaa tuomasta tai myymaésté tavaroita
tiettyynjjdsenvaltioon, muodostavat esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle.

Samanaikaisesti unionin  tuomioistuin  toteaa oikeuskdytannossaan, etta
yksinoikeuksien suoja immateriaalioikeuksien (mukaan lukien tavaramerkit) alalla
ei ole ehdotonta. Yhtdalt4d se rajoittuu tilanteeseen, jossa tavaramerkin kaytto
muun kuin tavaramerkin haltijan toimesta loukkaa tavaramerkin tarkoitusta.
Toisaalta yksinoikeuksien kéayttd edellyttdd tasapainon 1oytymistda ndiden
oikeuksien ja sisdmarkkinoiden vapauksien (mukaan lukien tavaroiden vapaa
liikkuvuus) suojelun valilla.
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Késiteltdvan asian  kaltaisessa tilanteessa — jossa  esiintyy  toisen
ennakkoratkaisukysymyksen mukaiset olosuhteet — her&dd epéilyksia siita,
kaytetddnkd  yksinoikeutta tavaramerkkiin  rinnakkaistuontiin  perustuvan
taloudellisen toiminnan rajoittamiseksi.

Edelld esitetyn perusteella ennakkoratkaisua pyytévalle tuomioistuimelle herési
epéilyksia siitd, voidaanko esitetyissa olosuhteissa soveltaa kaanteistéd
todistustaakkaa, joka esitettiin 8.4.2003 annetussa tuomiossa Van Doren + Q (C-
244/00, EU:C:2003:204), jossa viitattiin expressis verbis
yksinmyyntijarjestelmééan, ja onko harkittava sitg, ettei EU-tavaramerkin haltijalla
ole mahdollisuutta vedota asetuksen N:o 207/2009 9 ja 102 artiklassa,(nykyisin
asetuksen 2017/1001 9 ja 130 artikla) saadettyyn oikeussuojaan.
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