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Paaasian kohde

Tulliviranomaisen toimenpiteiden hakija (jaljempéana hakija) vaatii kansallisten
tavaramerkkien, suojasta johtuvien oikeuksiensa nojalla turvaamistoimenpiteita
koskevassa\ hakemusmenettelyssé, ettd ennakkoratkaisua pyytédva tuomioistuin
maaraa jatkamaan “tavaroille, joita pyritddn tuomaan kolmannesta maasta
Unkariin, maaréttya tullitoimenpidetté (tavaroiden haltuunotto).

Ennakkoratkaisupyynnon kohde ja oikeusperusta

Ennakkoratkaisupyynt6 — Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen
varmistaminen — Jasenvaltioiden lainsaadantdjen ldhentdminen — Direktiivi
(EU) 2015/2436 — Asetus 608/2013/EU —  Kuvallisia osia siséltavat ja/tai
kolmiulotteiset kansalliset tavaramerkit — Tavaramerkki& véitetysti loukkaavien
tavaroiden tuonti kolmannesta maasta — Osa — Tavaramerkin loukkausta koskeva
epéilys — Tullitoimenpide — Tavaramerkin kayton késite — Kansallisen kaytannon
yhteensoveltuvuus unionin oikeuden kanssa — Sekaannusvaara — Tavaramerkin
olennaiset tehtdvéat ja muut tehtdvat — Alkuperén osoittamista koskeva tehtéva —
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Erottamiskyky — Kansallisen tuomioistuimen harkintavallan laajuus siing,
voidaanko tavaramerkin haltijan vaatimukset hyvaksy4d — Tavaramerkin haltijan
oikeuksien ja laillisen kaupankaynnin rajoitusten kieltoperiaatteen keskinéinen

punninta — Patenttien tai muiden yksinoikeuksina suojattujen teollis- ja
tekijdnoikeuksien “jatkaminen” tavaramerkkisuojalla sen jélkeen, kun ne ovat
lakanneet

Oikeusperusta: SEUT 267 artikla

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

2)

3)

Voidaanko unionin oikeuden kanssa yhteensopivana pitda sellaista
jasenvaltion oikeuskaytantdd, jonka mukaan péaaasiassa“kyseessd olevan
kaltainen tavaramerkin luvaton kayttd, jossa on kyse Siitd, ettariidanalaisen
osista  koottavan  rakennuslelun suljettuun;, pakkaukseen, Ssiséltyy
rakennuspalikka (jaljempéné kyseinen osa), Jjonka ‘muoto‘veidaan sekoittaa
tavaramerkilld suojatun palikan muotoon, ja kokeamisehjeet, joissa kyseinen
0sa esitetddn siten, ettd se voidaan sekoittaa tavaramerkkiin, luokitellaan
kyseistd osaa valokuvantarkasti vastaavaa,rakennuslelun palikkaa suojaavan
tavaramerkin loukkaukseksi, vaikka tavaramerkillé,suojatun palikan kuvaa
ja merkkia, joka voidaan sekoittaa tavaramerkkiin, ei esitetd rakennuslelun
suljetun pakkauksen kannéssa tai ‘ne esiteétdan siind ainoastaan osittain ja
vaikka missdédn muussapakkauksen osassa el Viitata tavaramerkin haltijaan?

Jos edelld kuvattua tavaramerkinokayttod on pidettavd kéyttonad, jonka
tavaramerkin haltija VOl riitauttaa jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsaadannon ldhentamisesta 16.12.2015 annetun Euroopan
parlamentin_ja neuvostonidiréktiivin (EU) 2015/2436 10 artiklan 2 kohdan
b alakohdan nojalla, enko tatd sdannosta tulkittava siten, ettd tavaramerkin
haltija‘voi vaatiaykeskeyttdmadn kyseisten tavaroiden eli rakennuslelujen
maahantuonnin kokonaisuudessaan ja maarddmaan ne haltuun otettaviksi,
vaikka tavaramerkkida on kéytetty vain yhdessd tai muutamassa tdmaén
rakennuslelun-osassa — jotka voidaan erottaa itse tavarasta ja jotka ovat
teknisesti, samanlaisia kuin muut osat — sekd esittdmélla ndma osat
kokoamisohjeissa?

Siiné tapauksessa, etta 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 esittdmélla ndma osat
kokoamisohjeissa, voidaanko unionin oikeuden mukaisena pitada sellaisen
oikeudellisen harkintavallan antamista, jonka nojalla j&senvaltion
tuomioistuin voi, ottaen huomioon yhtd tai vain muutamaa suljetussa
pakkauksessa olevaa osaa koskevan oikeudenloukkauksen osittaisuuden,
tdman oikeudenloukkauksen véhaisyyden ja pienen suhteellisen osuuden
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tavarasta kokonaisuutena seka kyseisen rakennuslelun, jossa suurelta osin ei
ole mitddn kyseenalaista, rajoittamattomaan kauppaan liittyvat intressit,
paattdd olla kieltdimattd rakennuslelun maahantuontia ja siten hylata
turvaamistoimenpiteitd koskevan hakemuksen, jolla haetaan rakennuslelun
méaardamisté haltuun otettavaksi?

Unionin oikeussdannot, joihin viitataan

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentdmisestd 16.12.2015 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436,¢ jehdanto-osan
18 perustelukappale, 10 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan c alakohta.

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

Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annettu, Eurgepan parlamentin ja
neuvoston asetus (EU) 2017/1001, 130 artiklan 1 kohta.

Teollis- ja tekijdnoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY","3 artiklan 1 ja 2 kohta.
Kansalliset oikeussaannotgothin viitataan

Tavaramerkkien ja maantieteellistennmerkint6jen suojasta annettu vuoden 1997
laki XI (a védjegyek €s, a foldrajzi ‘arujelzok oltalmardl szolo 1997. évi XI.
Torvény, jaljempana tavaramerkkilaki), 12 ja 17 8.

Unionin tuomioistuimen oikeuskaytanto, johon viitataan

Tuomio 14.9.2020, Lego/Juris v. SMHV, C-48/09 P.

Tuomio 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.

Yhteenveto padasian tosiseikoista ja menettelysta

Hakija on Unkarissa rekisterinumeroilla 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 ja
130.716 rekisteroityjen kansallisten tavaramerkkien haltija. Tavaramerkit on
suojattu 7.12.1990 l&htien, ja ne vastaavat ldhes valokuvantarkasti erilaisen
méaéran pyoreitd tappeja sisaltdvia rakennuspalikoita, jotka tunnetaan yleisesti
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LEGO-palikoina. Tavaramerkkisuoja kattaa Nizzan luokituksen luokkaan 28

kuuluvat pelit, lelut ja leikkivalineet.
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Tulliviranomaisen toimenpiteitd vastustava osapuoli (jaljempané vastapuoli),aikoi
tuoda Unkariin Euroopan unionin ulkopuolelta peréisin olevia, osista, koottavia
rakennusleluja. Naistd muovisista rakennusleluista _suurin 0sa on . pakattu
suljettuun pahvipakkaukseen, jonka kannessa on varivalokuva LEGO-palikoiden
kaltaisista palikoista rakennetusta hahmosta. Pakkauksen hallitsevana\osana on
tavallisesti vérillinen graafisesti suunniteltu ssanaesa, joka Wwiitiaa  kyseiseen
hahmoon, esim. “elephant”, “fast food restaurant”, *fire brigade” tai hippo”.
Jokaisessa pakkauksessa on edelld kuvattua sanaosaa“pienempi piirros, joka
koostuu hymyilevastda tdhdestd ja sanaosasta, “STARMERRY”; lisaksi
pakkauksessa on lelun ominaisuuksiingliittyviaymainintoja. Suljettu pakkaus
sisaltdd erimuotoisia muovisia rakennuspalikeita, joista suurimmassa osassa on
pyoreitd tappeja. Pakkauksessa on, kokeamisohjeet, joissa esitetddn vérillisind
perspektiivikuvina, mita rakennuspalikoita kussakin kokoamisvaiheessa kéytetaan
ja miten ne kootaan.

Nemzeti Ado- és “Vamhivatal Del-budapesti Ado- és Vamigazgatosaga
(kansallisen@yvero- ja‘stullihallinnond ‘Budapestin eteldisen alueen vero- ja
tulliviranomainenpUnkart), joka onytulliselvityksistd vastaava viranomainen, totesi
edelld kuvattujen tawaroiden todennékoisesti loukkaavan hakijan teollis- ja
tekijanoikeuksia. Tasta syysta kyseinen viranomainen méaéarasi tavaroille hakijan
ilmoituksen perusteella asetuksen N:o 608/2013 17 artiklan 1 kohdan mukaisia
tulliviranomaisen teimenpiteitd, kunnes olisi ratkaistu, loukataanko niilla hakijan
teollis- jatekijanoikeuksia.

Varmistaakseen “tulliviranomaisen toimenpiteiden jatkumisen ja vedotakseen
muun muassa  Unkarin  tavaramerkkilain mukaisiin kansallisesta
tavaramerkkisuojasta  johtuviin  oikeuksiinsa  kantaja  vaati = 3.5.2023
ennakkoratkaisua pyytavéltd tuomioistuimelta turvaamistoimenpiteend, etté
kansallisen tavaramerkin luvattoman k&yton kohteena olevat tavarat maaratéén
haltuun otettaviksi.

Vastapuoli vaatii ensisijaisesti turvaamistoimenpiteitd koskevan hakemuksen
hylkaamista.
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P&aasian asianosaisten keskeiset perustelut

Ennakkoratkaisupyynnossd ei selvitetd hakijan vaitteitd, vaikkakin voidaan
olettaa, ettd hakija on esittdnyt turvaamistoimenpiteitd koskevan hakemuksen
ennakkoratkaisua pyytévalle tuomioistuimelle siksi, ettd se pitd4d kyseisten
tavaroiden maahantuontia lainvastaisena ja ettd sen mielestd namé tavarat ja
niiden osat (tietyt yksittaiset palikat) loukkaavat sen tavaramerkkioikeuksia.

Vastapuolen mukaan hakija vaittdd ainoastaan, ettd jotkin vastapuolen
maahantuomien lelujen osista voivat sekoittua tavaramerkill& suojattuun osaan ja
siten loukata tavaramerkkid. Vastapuoli kuitenkin katsoo, ettei ‘loukkausta ole
tapahtunut, koska se ei tuo maahan yksittaisid rakennuspalikoitavaanyosista
koottavia leluja, eivatkd riidanalaiset osat erotu valmiiksi kootuista Jeluista.
Rakennuslelun muiden osien, joista hakija ei ole esittanyt vaitteitd, malleissa on
samanlaiset kokoamisen mahdollistavat pyoreat dapit“kuin riidanalaisessa
yksittaisessé osassa. Liséksi markkinoilla myydéaan lukemattomia samankaltaisia
(saman mallisia) rakennusleluja, joista hakija,ei ole esittanyt vaitteitd. Koska
hakijan vaatimus perustuu yksinomaan osien malliiny, mitdén sekaannusvaaraa
LEGO-palikoiden kanssa ei ole eika hakijan vastapuolentsyyksi lukemaa
menettelya ole tapahtunut.

Y hteenveto ennakkoratkaisupyynnon perusteista

Ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin® \toteaa, ettei Euroopan unionin
tuomioistuimella ole taysin“yksiselitteistézkantaa siihen, voidaanko tavaramerkin
katsoa suojaavan KEGO-palikan muotoa. Unionin tuomioistuin hyvaksyi
14.9.2010 antamassaan tuomiossa Lego Juris (C-48/09 P)
mitattdmyysvaatimuksen,, joka keski“sellaisen punaisen LEGO-palikan, jossa oli
nelja liitantatappia“kahdessa rivissd, muotoa suojaavaa EU-tavaramerkkid. Tat4
ennen Unkarissa vireillet\pannuissa pé&asian kohteena olevia kansallisia
tavaramerkkeja. koskevissa mitattomyysvaatimusmenettelyissa annettiin vuonna
2007 lopullinen-ratkaisu, jolla tavaramerkkisuoja pysytettiin voimassa.

Edella esitetyn seurauksena ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin on tahan asti
hywvéaksynyt kaikki sellaiset tavaramerkin loukkauksia koskevat vaatimukset, jotka
perustuvat LEGO-palikoiden muodolle annettuun  tavaramerkkisuojaan.
Késiteltavassa asiassa kyseessa olevissa menettelyissa hakija on ryhtynyt toimiin
sellaisia kolmansia maahantuojia vastaan, jotka aikovat tuoda Unkariin
rakennusleluja suljetuissa pakkauksissa, jotka siséltdvét sekd rakennuspalikoita,
jotka ovat koottavan rakennelman yksittdisid osia ja joiden muoto voidaan
sekoittaa kansallisella tavaramerkill4 suojatun osan muotoon, ettd kokoamisohjeet,
joissa ndma osat esitetddn siten, ettd ne voidaan sekoittaa tavaramerkilld
suojattuihin osiin. Ensi ndkemaltd voidaan selvasti havaita, ettd nama
rakennuslelut ovat LEGO-jaljitelmig, joilla on oma tavaramerkki, joka on helposti
erotettavissa hakijan nimestd ja siitd muodostetusta yleisesti tunnetusta LEGO-
logosta. Tavaramerkilla suojatun rakennuspalikan kuvaa ei tavallisesti esitetd
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pakkauksessa, tai se voidaan poikkeuksellisesti tunnistaa pakkauksessa esitetyn
rakennelman yksittdisend osana. Tdma patee merkittdvddn osaan péaéasiassa
kyseessé olevia tullin valvontaan asetettuja rakennusleluja.

Jo ennen Unkarin liittymistd Euroopan unioniin kansallisessa oikeuskaytannossa
todettiin jarjestelmallisesti, ettd namaé lelut loukkaavat tavaramerkkia.

Ennakkoratkaisua pyytéva tuomioistuin viittaa Unkarin ylimman tuomioistuimen
vuodesta 2002 alkaen pdadasiassa kyseesséd olevan Kkaltaisiin tosiseikkoihin
perustuvissa asioissa antamaan oikeuskdytantoon, mistd se pdattelee, ettd
Unkarissa on muodostunut oikeuskaytant6d, jonka nojalla sellaiStenytavaroiden
luvatonta maahantuontia, joissa tavaramerkkia kaytetdan suljetussa ‘pakkauksessa
myytdvan rakennuslelun yhdessa tai muutamassa o0sassansekd esittamalia
kokoamisohjeissa perspektiivikuvia ndista osista, _pidetdany, tavaramerkin
loukkauksena, vaikka riidanalaisen tavaran pakkauksessayei esiteta “kyseista
tavaramerkkia eikd siind ole mitddn muita _viittauksia hakijana olevaan
tavaramerkin haltijaan.

Ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin ei ole taysin vakuuttunug siitd, onko tdméa
oikeuskaytantd unionin oikeuden mukaista.

Ensimmaéisessd ennakkoratkaisukysymyksessa viitataan unionin oikeuden
yhdenmukaiseen tulkintaan tavaramerkin loukkauksen kasitteen ja siihen
kuuluvan kayton késitteen yhteydessa.

Ennakkoratkaisua pyytava, tuomioistuin “viittaa unionin  tuomioistuimen
samankaltaisissa asigissa antamiing, aiempiin ratkaisuihin  ja erityisesti
yksinoikeuksien tarkoiltukseen, tavaramerkin tehtdviin ja edellytyksiin, joiden
tayttyessé, tavaramerkin®kaytto woidaan kieltdd. Td&man unionin tuomioistuimen
oikeuskéytannon perusteella ennakkoratkaisua pyytavéa tuomioistuin toteaa, ettei
ole epailystakaan siitdy, ettd kyse on tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden
tuonnista,, joka tapahtuu elinkeinotoiminnassa ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta ja samoja tavaroita varten kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkKki
on rekisteroity.

Ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin huomauttaa, ettd siltd osin kuin on
kyseessa yksi niistd unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnndssé asetetuista
edellytyksistd, joiden on téytyttdva, jotta tavaramerkin haltija voi riitauttaa
tavaramerkin konkreettisen kaytoén (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
kéytetaan elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi toisistaan.
Tunnuksen k&yton muihin tarkoituksiin kuin tavaroiden tai palveluiden
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erottamiseksi toisistaan olisi kuuluttava kansallisen lainsaadanndn saannosten
soveltamisalaan™.

Taman  jalkeen  ennakkoratkaisua  pyytdvd  tuomioistuin  tiedustelee
periaatekysymyksend, haittaako téllainen kayttd tai onko se omiaan haittaamaan
rakennuspalikan muotoa suojaavan kansallisen tavaramerkin tehtdvad osoittaa
tavaran alkuperd siind tapauksessa, ett4d tavaramerkkia ei esitetd
kokonaisuudessaan tavaroiden pakkauksessa tai ettd se voidaan tunnistaa enintaan
pakkauksessa esitettyyn valmiiksi koottuun hahmoon sisdltyvand osana ja etté
keskivertokuluttaja voi havaita merkin, joka voidaan sekoittaa tavaramerkkiin —
joko yksittaisena rakennuspalikkana tai sen kokoamisohjeissa esitettyna kuvana —
vasta sen jalkeen, kun suljettu pakkaus on avattu. VVoidaanko toisin sanoenitedeta,
ettd tavaramerkin tallainen kaytto tayttaa tehtévan, joka on tavareiden erottaminen
muista tavaroista?

Ennakkoratkaisua pyytdvan tuomioistuimen mukaany, ei /voida todeta, ettd
padasiassa kyseessa oleva tavaramerkin kaytto tdyttad tehtavan, joka,ontavaroiden
erottaminen muista tavaroista. Ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin siis katsoo,
ettei tallaisella kaytolld haitata tavaramerkin keskeista“tehtavaa, joka on taata
tavaroiden alkupera.

Jos ei voida nayttdad toteen, ettd hakijanyriitauttaman tavaramerkin kayton
tehtdvand on erottaa tavarat muista tavaroistajaretta tallainen kaytté on omiaan
haittaamaan tavaramerkin muita tehtévia, tavaramerkin haltija ei tavaramerkkilain
12 8:n 2 momentin b alakohdan mukaan, vol kyhtyéd toimiin kyseista kayttoa eika
myoOsk&an tavaroiden maahantuojaa hvastaan, mik4 tarkoittaisi, ettd
ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin  olisi  velvollinen  hylkddmaan
turvaamistoimenpiteita koskevan hakemuksen. Ensimmaiselld
ennakkoratkaisukysymyksella pyritaan siten selvittdméan, onko tilanne tallainen
ja onko Unkarin oikeuskaytantoa siten tarpeen tarkastella uudelleen.

Toinen ennakkoratkaisukysymys koskee tilannetta, jossa unionin oikeutta on
tulkittava Siten, ettd tavaramerkin haltija voi riitauttaa padasiassa kyseessa olevan
kaltaisen‘tavaramerkin-kayton.

Tassé tapauksessa ennakkoratkaisua pyytdvan tuomioistuimen on otettava
huomigon, 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 samantyyppisida kuin
tavaramerkkid loukkaavat osat, joiden kayttotarkoitus on sama kuin tavaramerkkia
loukkaavien osien ja jotka ovat teknisesti samanlaisia kuin ne. Pé&dasian
olosuhteissa on siten erityistd se, ettei riidanalaisen merkin kéytté koske tavaraa
kokonaisuudessaan vaan rajoittuu tavaran yhteen tai vain muutamaan osaan ja etté
néiden osien suhteellinen osuus koko rakennuslelusta on yleensé hyvin vahéainen.

Kyse on siit4, voiko tavaramerkin haltija tassé tilanteessa direktiivin 2015/2436
10 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella riitauttaa tavaramerkin loukkauksen
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koko tavaran osalta; eli seuraako kyseisesta sadnnoksesta, etta tavaramerkin haltija
voi, kuten péadasiassa, vaatia maardamaan turvaamistoimen, jolla vastapuolta
kielletd&n jatkamasta tavaramerkkid loukkaavia osia sisaltdvien tavaroiden tuontia
kokonaisuudessaan ja siten maarddmaan naiden tavaroiden haltuunotosta.

Toisen ennakkoratkaisukysymyksensa perusteluissa ennakkoratkaisua pyytava
tuomioistuin ilmaisee epéilevansg, onko edellda mainittu p&atelma asianmukainen
eli onko kyse tavaramerkin kaytOst4 tavaroita varten. Ennakkoratkaisua pyytava
tuomioistuin korostaa, ettd kyseinen rakennuspalikka on tavarana, jota voidaan
ostaa myos erikseen hakijan erikoisliikkeista, erotettava oikeudellisesti sellaisista
rakennuspalikoista, joita myydaan rakennuslelun osina.

Siina tapauksessa, etta yksi ainoa tavaran osa, joka voidaan erottaa itSe tavarasta,
voi merkitd tavaramerkin loukkausta, ennakkoratkaisua. pyytdva tuemioistuin
pyytad maérittaméén, onko katsottava, ettd kyseinenftavara, kokonaisuudessaan
loukkaa tavaramerkkid, ja onko hakijalla siten gikeus)vaatia mé&aradmaan tata
tavaraa kokonaisuudessaan koskeva kielto seké tarvittavat toimenpiteet kiellon
taytantoon panemiseksi.

Jos toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myontévasti,
ennakkoratkaisua pyytava tu@mioistuin tiedustelee kolmannessa
ennakkoratkaisukysymyksessaan, mitenlaaja,harkintavalta silla on paattdessaan
tavaramerkin haltijan vaatimustényhyvaksymisesta,, ja-erityisesti, voiko se hylata
ne.

Sovellettavassa sadnnoksessa eli-tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa nimittdin
séédetddn, ettd “tavaramerkin haltija” voi tapauksen mukaan esittda
oikeudenloukkaajalle “'seuraavat yksityisoikeudelliset vaatimukset — -—”.
Ennakkoratkaisua, pyytava tuomieistuin tulkitsee kyseistd sd&nnosté siten, ettei
siind ehdottomasti velvoiteta sitd hyvaksyméaan tavaramerkin haltijan vaatimuksia,
jos ne oyat'kyseisen ‘séédnnéksen vastaisia, vaan ettd silla on talta osin tiettya
harkintavaltaa.

Ennakkoratkaisua ““pyytavd tuomioistuin  huomauttaa, ettd toisin  kuin
tavaramerkKilaissa, asetuksen 2017/1001 130 artiklan 1 kohdassa s&adetdan
mahdollisuudesta, olla madrddmattd kieltoa, jos “erityiset syyt” sitd edellyttavit,
muttaeikeuskdytdanndn mukaan nditd erityisida syitd on kuitenkin tulkittava
suppeastt,

Koska kansallisten tuomioistuinten on tulkittava kansallisia s&édnnoksia unionin
oikeuden mukaisesti, kyseisen oikeudellisen harkintavallan ulottuvuutta on
valttaméttd rajoitettava unionin oikeuden kannalta, kun otetaan huomioon
erityisesti se, ettd tavaramerkkilaissa ja asetuksessa 2017/1001 annetaan
yksiselitteisesti  harkintavaltaa olla hyvaksymattd tavaramerkin haltijan
vaatimuksia, jos ne ovat tavaramerkkilain vastaisia, vaikkakin vapaus kayttaa
kyseistd harkintavaltaa méaaritellddn kummassakin eri tavalla.
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Taman harkintavallan sisallostd on todettava, ettd hyvén lainkdayton periaatteesta
ja suhteellisuusperiaatteesta seuraa, ettd kansallisen tuomioistuimen on oltava
hyvin varovainen péattdessadn tavaramerkin haltijan tavaramerkin loukkauksen
johdosta esittdmien vaatimusten hyvaksymisestd, koska siitd johtuvien
oikeudellisten seurausten on oltava oikeassa suhteessa rikkomuksen laajuuteen.

Samaten on niin, ettd jos tavaramerkin haltijan vaatimus tavaran haltuunotosta
kokonaisuudessaan voidaan hyvdksyd — edelld mainitun jasenvaltion
oikeuskaytdnnon mukaisesti — pelkéstdan sen vuoksi, ettd yhdelld tai muutamalla
rakennuslelun  osalla  loukataan  yhtd tai  muutamaa, kansallista
tavaramerkkioikeutta, tavaramerkin haltijalla on lahtokohtaisesti kaytettavissaan
sama mahdollisuus, jota se on voinut kayttdd jo vuosikymmenten ajan, eli
mahdollisuus vedota jo lakanneeseen patenttiin, joka suojasi rakennusleluja
tekniseltd kannalta. Koska rakennuspalikalla, jonkas, muotay on® suojattu
tavaramerkilla, on myods tietyt kayttdominaisuudety tavaramerkinjhaltijan on
samalla otettava huomioon, ettd ndiden k&yttdominaisuuksien hyodyntdminen
saattaa olla kolmannen osapuolen edun mukaista.

Ei ole epéilystdkaan siitd, ettd asettamalla ‘tavaramerkkisuejan antamiselle
oikeudellisia esteitd lainsdatdja pyrkii estamaan sen, ettd jo lakannutta
yksinoikeutta (esim. patentti tai mallioikeus) ”jatkettaisin’tavaramerkkioikeuden
antamalla suojalla ja sen seurauksena sailytettaisiin perusteettomasti jo péattynyt
monopoliasema. Koska kasiteltavassa asiassam kyseessd olevia kansallisia
tavaramerkkeja ei ole mitatgity: (vaanyniill& on edelleen suoja), ennakkoratkaisua
pyytava tuomioistuin haluaa selvittad, voidaanko tdma lainsaatajan pyrkimys ottaa
huomioon sovellettaessa kyseistd lainsdadantod ja ratkaistaessa tdssé yhteydessa
tavaramerkin loukkaustatkoskevaa vaatimusta.

Direktiivin 2004/48 saannoksistayja erityisesti sen 3 artiklan 1 ja 2 kohdasta
voidaan varmasti paatell4, etta tallainen harkintavalta saattaa olla olemassa.

Jos siis' ennakkoratkaisua pyytava tuomioistuin pitdd todenndkodisend, ettd
paéasian vastapuoli on loukannut kansallista tavaramerkkid, sen on ratkaistava,
onko senykasiteltavanasian erityisolosuhteissa hyvaksyttdva osittain hakijan
vaatimus turvaamistoimenpiteiden maaraamisesta direktiivin 2004/48 3 artiklan 1
ja 2kohdan kriteerien perusteella muun muassa valttadkseen luomasta esteita
lailliselle kaupank&ynnille vai onko sen hylattdvé tdma vaatimus.

Tatd harkintavaltaa tarkasteltaessa toisessa vaakakupissa painaa epdileméttd
ennakkoratkaisua pyytédvan tuomioistuimen velvollisuus auttaa tavaramerkin
haltijaa turvaamaan omat teollis- ja tekijanoikeutensa ja valttaa se, ettd
tuomioistuinkéytannolla tehtéisiin tyhjaksi tavaramerkin suojasta johdettujen
yksinoikeuksien sisalto.

Edelld esitetty huomioon ottaen on selvitettdvd, voiko tuomioistuinten
harkintavalta unionin oikeuden perusteella johtaa siihen, ettd jé&senvaltion
tuomioistuin  hylkda turvaamistoimenpiteitd koskevan vaatimuksen, jossa
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vaaditaan Kieltdamé&én rakennuslelujen maahantuonti ja tatd varten maaraamaan
tavaroiden haltuunotosta. Ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin pyytaa
Euroopan unionin tuomioistuinta antamaan kolmanteen
ennakkoratkaisukysymykseen hyddyllisen vastauksen, jotta se voisi madrittaa
asianmukaisesti tuomioistuimen harkintavallan laajuuden.
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