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[--]

Oberlandesgericht Dusseldorfin (Disseldorgissa sijaitseva osavaltion ylioikeus)
20. siviilijaosto [- -] on 9.9.2019

paattanyt seuraavaa:

l.

Asian kasittelya lykéataan.
I

Oberlandesgericht Disseldorf esittdd unionin tuomioistuimelle ennakkeratkaisun
saamiseksi seuraavan kysymyksen jasenvaltioiden tavaramerkKilainsaadannon
lahentdmisesta 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja'neuvoston, direktiivin
2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) (jaljempéna direktiivi)stulkinnasta:

Kéyttddkod kolmas, johon viitataan sellaisessa internetsivustolla julkaistussa
merkinnéssd, joka sisdltdd merkin, joka omysama kuin tavaramerkki, kyseista
tavaramerkkid direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkeitetulla‘tavalla, jos hén ei ole
syottanyt kyseista merkintdd itse internetiin vaamyinternetsivuston yllapitaja on
ottanut sen sellaisesta toisesta merkinnastd, jonka kolmas on syo6ttanyt internetiin
tavaramerkkia loukkaavalla tavalla?

Perustelut
l.

Velkoja, goka_on,asianajajien valinen yhteenliittymd, toimii nimitykselld "MBK
Rechtsanwalte”; se“on lisaksi sellaisen saksalaisen sanamerkin 30 2014 035 913
”MBK Rechtsanwaltehaltija, joka on rekisterdity muun muassa seuraavia varten:
oikeusriitoihin, liittyvat neuvontapalvelut; oikeudellisiin kysymyksiin liittyvat
neuventapalvelutjasianajajan palvelut; palvelut”.

Velallinen, jonka kotipaikka on Kleve (Ala-Rein) ja joka on samoin asianajajien
valinen yhteenltittyma4, toimi toisinaan nimityksell& mbk rechtsanwélte tai ”mbk
advokaten”. Velkojan mielestd tdma merkitsi sen kaupallisen nimityksen ja sen
tavaramerkin loukkaamista, ja Landgericht Dusseldorf (Dusseldorfissa sijaitseva
alueellinen  ylioikeus) antoi sen osalta 17.10.2016 lainvoimaisen
tunnustamistuomion, jolla velallista kiellettiin [alkup. s. 3] lakiséateisten
pakkokeinojen uhalla tarjoamasta oikeudellisia palveluja elinkeinotoiminnassa
merkilld mbk”.

Velkoja totesi tdmén jdlkeen, ettd lainvoimaisesta tunnustamistuomiosta
huolimatta oli niin, ettd kun google.de:hen sydtettiin sana ”mbk Rechtsanwélte”,
nékyviin tuli edelleen useita velalliseen viittaavia osumia. Tamé koski syottamista
osoitteessa “’kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com” sek& toimiala-alustalla



MK ADVOKATEN

»cylex.de®. Velallinen on puolustautunut silla, ettei se ole pyytanyt ketdan
syottamaan kyseisia merkint0ja internetiin. Se on pyytdnyt ainoastaan nimen
”mbk Rechtsanwélte” merkitsemistd — my0s internetissa julkaistavaan — Das
Ortliche -nimiseen paikalliseen puhelinluetteloon, josta kyseiset merkinnat on
otettu ilman sen tietoa ja tarkoitusta kolmansien internetsivuille. Se on
valittémasti poistanut merkinnan ”Das Ortliche” -puhelinluettelosta. Sen mielesta
silla ei ole velvollisuutta ryhtyd muihin toimenpiteisiin.

Landgericht (alioikeus) on mé&arannyt valituksenalaisella péaatoksella velalliselle
velkojan  hakemuksesta siviiliprosessilain  (Zivilprozessordnung) 890 §:n
1 momentin nojalla uhkasakon (Ordnungsgeld). Se on esittanyt perusteluiksi, etta
velallisen olisi pitdnyt huolehtia tuomion perusteella paitsi sen itsensa pyytdman
merkinndn poistamisesta my6s kaikkien riidanalaisen merkin T siséltavien
merkintGjen poistamisesta yleisistd internetin toimialaluetteloista, koska myds
viimeksi mainitut luettelot hyodyttavat sitd taloudellisesti ja ne, perustuvat
velallisen suoraan pyytdmaan merkintaan.

Velallinen on hakenut muutosta juuri kyseiseen paatokseen.
Il

Asian ratkaiseminen riippuu ajallisista “syista viela sovellettavan direktiivin
5 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.

1. Velkoja ei tosin ole vedonnut vain, tavaramerkkiinsd perustuviin oikeuksiin
vaan se on vedonnut ensisijaisesti kaupalliseen nimitykseensa perustuviin
oikeuksiin. Kaupallista,nimitystd ei ole rekisterdidysta tavaramerkistd poiketen
sédannelty unionin oikeudessa. Nyt kasiteltavassa asiassa esiin tulevan ongelman
osalta tavaramerkkejé jaryritystunntuksia koskevassa kansallisessa oikeudessa on
joka tapauksessa Ssamanlaisia sadntoja, ja niita voidaan tulkita vain samalla tavalla.
[alkup. s. 4]

Tavaramerkkilain, (Markengesetz) 14 §:n 2 momentissa saddetaan seuraavaa:

Kolmannet™ eivat saa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta kéayttaa
elinkeinotoiminnassa

1.

merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita tavaramerkki suojaa;

2.

merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison
keskuudessa sekaannusvaaran, joka siséltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin
valisestd mielleyhtymasté.
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Tavaramerkkilain 15 §:n 2 momentissa sdadetaan seuraavaa:

Kolmannet eivat saa kayttdd kaupallista nimitystd tai samankaltaista merkkié
elinkeinotoiminnassa ilman lupaa tavalla, josta voi aiheutua sekaannusvaara
suojatun nimityksen kanssa.

Siviiliprosessilain 890 8:n 1 momentin ensimmaisessa osassa sdédetédan seuraavaa:

Jos velallinen ei noudata velvoitettaan pidattaytyd tietyst4d teosta —— asiaa
ensimmaisessa oikeusasteessa késitteleva tuomioistuin voi velkojan hakemuksesta
méaérata velalliselle uhkasakon [Ordnungsgeld] — —.

2. Jos velkoja on vahingoittanut kolmannen tavaramerkki& tai'\kaupallista
nimitysta silla, ettd se on syottanyt merkinnan (ensimmainen merkinta) internetiin,
se ei ole pelkastdan velvollinen poistamaan tatd ensimmaista merkintaa. \Sen on
pikemminkin saksalaisten tuomioistuinten vakiintuneen oikeuskaytannon [—-]
mukaan tutkittava internetissé tavallisten hakukoneidenyavullay, onko' kyseinen
merkintd otettu, vaikkakin ilman velallisen “suostumusta,” kolmannen
internetsivustolle, ja t&ssd tapauksessa yritettavd ammakin “wvakavasti poistaa
kyseinen merkintd. Tata nakemysta perusteelaan silla, ettakyseiset myohemmat
merkinnat perustuvat velallisen toteuttamaan ., lainvastaiseen ensimmaiseen
merkintadn ja hyodyttavat sitd lisaksi taloudellisesti,, Ndin ollen loukkaajan eika
loukatun on siis kannettava riskiysiita, ettd merkinnat’otetaan kysymatta toisille
internetsivustoille [alkup. 8. 5]. "3 Loukkaajan “on siksi my0s vastattava
poistamisesta  aiheutuvista  kustannuksista ja  ponnisteluista.  Taman
oikeuskaytannon perusteella‘jaostengelisi-hylattava valitus valittomasti.

On epéselydd, onko) tamé tavaramerkkien osalta yhteensopivaa unionin
tuomioistuimen_antaman, oikeuskdytannén kanssa. Unionin tuomioistuin on
katsonut 3.3/2016 “antamassaan tuomiossa (C-179/15 — Daimler AG v. Egyud
Garage Gépjarmijavitd ‘és Ertékesitd Kft; ECLLIEU:C:2016:134), ettei
my6hempien™ merkintdjen o0salta ole kyse direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa
tarkeitetusta kaytostd. Se on perustellut tata sillg, ettd kéytto edellyttdd aktiivista
teimintaa;, Kolmansien toimia ei voida lukea sen syyksi, joka on vain pyytanyt
suorittamaan-ensimmaisen merkinnan tietylle internetsivustolle.

Jos tata oikeuskdytanttd sovelletaan nyt ké&siteltdvddn tapaukseen, jaoston on
muutettava Landgerichtin  paatéstd ja hylattdvda hakemus uhkasakon
maaraamiseksi.

Saksassa ei ole juurikaan keskusteltu unionin tuomioistuimen ratkaisulla olevista
vaikutuksista. Jaoston mielesta ei ole selvaa, koskevatko unionin tuomioistuimen
toteamukset vain mainitussa asiassa kyseessa ollutta erityistilannetta, jossa
ensimmadinen merkinta oli — tavaramerkin haltijan osapuolten vélisen yhteistyon
puitteissa aikoinaan antaman suostumuksen vuoksi — alkujaan lainmukainen, ja
siitd tuli lainvastainen vasta myohemman tapahtuman (kyseisen yhteistyon ja siis
suostumuksen paattymisen) vuoksi. Velallisen suorittama ensimmainen merkinta
merKkitsi sitd vastoin alusta pitden velkojan oikeuksien loukkaamista.






