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[alkup. s. 2] Oberlandesgericht Dusseldorfin (Nordrhein-Westfalenin osavaltion
ylioikeus) siviiliasioita kasittelevd 20. jaosto on osapuolia kuultuaan tehnyt
31.8.2020 seuraavan

valipaatoksen:
l.
Asian kasittelya lykataan.
.

Oberlandesgericht Disseldorf (Nordrhein-Westfalenin @savaltion ylioikeus)
esittdd Euroopan unionin tuomioistuimelle yhteisomallista 12412.2001
annetun  neuvoston  asetuksen (EY) N:@76/2002°, (jaljempana
yhteisomalliasetus) 82 artiklan 5 kohdan tulkinnasta

seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1.  Voiko mallin loukkaamista ké&sitteleva kansallinen tuemioistuin, jonka
kasiteltdvaksi asia on saatettu yhteisémalliasetuksen 82 artiklan 1
momentin nojalla, soveltaa, yhteisemallin® loukkaustapauksessa
jasenvaltionsa alueeseen liittyviin, vaatimuksiin sen j&senvaltion
kansallista lainsaadantéd, jonka<alueella loukkaamista kasitteleva
tuomioistuin sijaitsee (lexferi)?

2.  Mikéli ensimmaiseen Kysymykseen vastataan Kkieltavasti: Voiko
unionin tuomieistuimen tuomioissa C-24/16, C-25/16 (Nintendo v.
BigBen) tarkoitettu ‘'alkuperdinen loukkauspaikka', jonka avulla
madritetadn ‘vaatimuksiin sovellettava lainsaddantd sopimukseen
perustumattomiin  velvoitteisiin  sovellettavasta laista  11.7.2007
annetun Eureopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
864/2007 (Rooma Il1) (j&4ljempand Rooma Il-asetus) 8 artiklan 2
kohdamimukaisesti, sijaita myos siina jasenvaltiossa [alkup. s. 3], jossa
Internetmainonnan kohteena olevat kuluttajat ovat ja jossa mallia
loukkaavia tavaroita saatetaan markkinoille yhteisomalliasetuksen 19
artiklassa tarkoitetulla tavalla, kun vain tarjoaminen ja markkinoille
saattaminen tdssé j&senvaltiossa riitautetaan, ja myos silloin, kun
tarjoamisen  ja  markkinoille  saattamisen  taustalla  olevat
internettarjoukset pantiin alulle toisessa jasenvaltiossa?”

Perustelut
A)

Kantaja on ajoneuvojen valmistaja. Se on muun muassa 5.8.2009 haetun ja
rekister6idyn ja 14.1.2010 julkaistun yhteisémallin nro 001598277-0002 haltija
(jaljempéana kyseinen malli).



ACACIA

Vastaajana oleva italialainen yritys valmistaa Italiassa ajoneuvojen vanteita ja
markkinoi niitd koko Euroopan unionissa. Se myy Saksassa vanteita nimityksell&
”WSP Italy”, muun muassa mallia ”Neptune GT”.

Kantajan mukaan vastaaja loukkaa sen kyseistd mallia myymalld vanteita
Saksassa, kun taas vastaaja vetoaa yhteisomalliasetuksen 110 artiklassa séadettyyn
korjauslausekkeeseen.

Landgericht tuomitsi vastaajan — alueellisesti Saksan liittotasavaltaan rajoitetusti —
vaatimuksen mukaisesti pidattymaan mallin  k&ytéstd, antamaan tietoja,
luovuttamaan tositteita ja toimittamaan tavaroita tuhoamista varten seka velvoitti
tdman maksamaan vahingonkorvausta. Se nojasi kansainvélisen ‘toimivaltansa
yhteisomalliasetuksen 82 artiklan 5 kohtaan ja katsoi, ettd vastaaja on\loukannut
yhteisomallia, ja sovelsi esitettyihin vaatimuksiin (vahingonkorvaus, tietgjenanto,
laskujen esittdminen [alkup. s. 4] tositteiden luevuttaminen ‘ja, tavaroiden
toimittaminen tuhoamista varten) Rooma Il-asetuksen 8/ artiklan''2 kohdan
mukaisesti Saksan lainsaadantoa.

Vastaaja riitauttaa tdman tuomion valituksessaan. Se vetoaa edelleen erityisesti
yhteisomalliasetuksen 110 artiklan sdadnnokseen. Lisaksi se katsoo, ettd kantajan
esittdmiin vaatimuksiin sovelletaan Roeema Il-asetuksen, 8 artiklan 2 kohdan
nojalla Italian lainsaadantoa.

Ennakkoratkaisukysymystendarkastelu

Oikeusriidan  ratkaisu  riipput™ennakkoratkaisukysymyksiin  annettavasta
vastauksesta. Oikeusriidan kannalta’i on ratkaisevaa, arvioidaanko kantajan
esittdamié vaatimuksia ‘Saksamyvai Italian lainsddddnndn mukaan. Jaosto katsoo,
ettd asia@ késittelevd tuomioistuin on yhteisomalliasetuksen 82 artiklan 5
momentin nojalla kansainvalisesti toimivaltainen, ettd vastaaja on loukannut
kyseistdqyhteisomallia“eika se voi vedota yhteisomalliasetuksen 110 artiklan
sdédnnokseen, ‘koska Euroopan unionin tuomioistuimen 20.12.2017 antamassa
tuomiessa’ (C-397/16 ja C-435/16) séadetyt edellytykset eivat tdyty. Saksan
lainsaadannon mukaan myos esitetyt vaatimukset vahingonkorvauksesta, tietojen
antamisesta, laskujen esittdmisestd, tositteiden toimittamisesta ja tavaroiden
luovuttamisesta niiden havittdmisté varten ovat patevia. Vastaaja on esittényt tata
vastaan italialaisen oikeudellisen asiantuntijalausunnon, jonka mukaan kantajalla
ei ole Italian oikeuden mukaan oikeutta saada laskuja ja tositteita (nama
vaatimukset eivdt kuulu teollis- ja tekijdnoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/48/EY soveltamisalaan ja niitd ei ndin ollen ole yhdenmukaistettu). Né&in
ollen ensimmdisessd oikeusasteessa annettua tuomiota olisi tarvittaessa
muutettava, jos vaatimuksiin olisi sovellettava Italian lainsdadantoa.

Kantajan mukaan asia kuuluu Rooma Il -asetuksen 8 artiklan 2 kohdan
soveltamisalaan vain silloin, kun loukkaustoimet ovat riidanalaisia useissa
jasenvaltioissa. Vain talloin on esitettdva — kuten tuomiossa Nintendo v. Big Ben
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(C-24/16 ja C-25/16) — kysymys siitd, mité lainsaadantda on sovellettava. Unionin
tuomioistuimen 5.9.2019 antama tuomio (EuGH C-172/18, AMS Neve) vahvistaa
kantajan mukaan tdmén nédkemyksen. [alkup. s. 5] Jos loukkaajan syyksi ei lueta
loukkaustoimia useissa jasenvaltioissa vaan ainoastaan yhdessa maassa — t&ssé
tapauksessa Saksassa — yhteisomalliasetuksen 82 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun
oikeuspaikan liittdminen aineelliseen oikeuteen, joka ei ole loukkauspaikan
tuomioistuimen lex fori, ei ole jarkevéa. Tasséd tapauksessa, jonka kohteena on
vain vastaajan Saksassa tapahtuva vanteiden tarjoaminen, markkinoille
saattaminen ja maahantuonti, on sovellettava sen valtion lainsaadant6ad, jossa
loukkaus tapahtui, eika sen paikkakunnan lainsadadant6a, jossa moititun toiminnan
taustalla oleva alkuperdinen loukkaustoimi — t&ssé vanteiden tuotantoyja tarjonta
eri jésenvaltioissa — tapahtui. N&in ollen esitettyihin gvaatimuksiinmolisi
sovellettava Saksan lainsaddantoé.

On kuitenkin kyseenalaista, rajoittaako unionin tuomiofistuimen 5.9:2019 antama
tuomio (C-172/18, AMS Neve) sen 27.9.2017 antamaaituomiota (C-24/16 ja C-
25/16, Nintendo v. Big Ben) tai poikkeaako se, siitd, ja onko ainoastaan
loukkaustoimia Saksassa koskeva Rooma ll-asetuksen 8artiklan 2 kohdan nojalla
nostettu kanne liitettdvé ainoastaan Saksan lainsaadantoon.Olisiwvastoin Rooma Il
-asetuksen henkea soveltaa lainvastaisiin toimiin, oikeuspaikasta riippumatta
samaa aineellista oikeutta koko unionissa Kkansainvalisen yksityisoikeuden
yhdenmukaistamiseksi. Kantajan oikeudellisesta “késityksestd seuraisi, ettd
kanteeseen, jolla on unionin lagjuisia® sedrauksia, olisi sovellettava muuta
aineellista oikeutta kuin vain yhteen jasenvaltioon rajoittuvaan kanteeseen, vaikka
kanteet koskisivatkin samaa toimintaa jaxsamaa vahinkoa. Rooma Il -asetuksen 8
artiklan 2 kohdan ,s&annos puoltaa méin ollen pikemminkin sitd, ettd
yhteisomalliasetuksen'89artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan,
luettuna yhdessdé Rooma H=asetuksen 8 artiklan 2 kohdan kanssa, nojalla
esitettyihin  waatimuksiiny, sovellétaan Italian lainsaadantda, koska Italiaan
sijoittautunut vastaaja teimittaa sielta riidanalaiset tavarat Saksaan.

[--]



