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[utelamnas]

mot

PH, [utelamnas] Schierling,

karande, tillika motpart vid Bundesgerichtshof,

[uteldamnas]

Forsta tvistemalsavdelningen vid Bundesgerichtshof har, efter muntlig.forhandling
den 31 juni 2023 [uteldmnas], meddelat féljande

beslut:

Malet vilandeforklaras.

Foljande fragor betraffande tolkningen ‘avh, artikel #10.3 b i
Europaparlamentets och radets difektivi(EV) 2015/2436 av den 16
december 2015  for  tilln&rmning %, awv., Mmedlemsstaternas
varumaérkeslagstiftning (EUT, L4336, 2015;, s.”1) hanskjuts till
Europeiska unionens domstel for forhandsavgorande:

1. Kan innehavaren av “ett “natioenellt varumarke, med stod av
artikel 10.3 b.i direktiv (EU) 2015/2436, utverka ett forbud for en
person att i utlandet, lagra'en intrangsgorande vara i syfte att
utbjudamvaran till forsaljning eller marknadsfora den i det land
daraarumarketdtnjuter skydd?

2. oKravs, det, for “att ‘rekvisitet lagra i den mening som avses i
artikel 0.3 b i_direktiv (EU) 2015/2436 ska vara uppfyllt, att det
finns en faktisk mojlighet att fa tillgang till den intrangsgorande
varan, eller “ar det tillrackligt att det finns en mojlighet att
paverkaden som faktiskt har tillgang till varan?

Skal:

A."Kéarandemi forsta instans, PH, ar innehavare av foljande ord- och figurmarken
somfegistrerats hos Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent- och
varumdrkesverket) for bland annat “dykutrustning, dykdrakter, dykhandskar,
dykmasker och andningsapparater for dykning™:

nr 30426551
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och nr 30426550.

D=

Svaranden i forsta instans, Tradeinn Retail Services S.L. (nedan kallat Tradeinn
Retail Services), som &r en ndringsidkare med sdte i Spanien, har via sin
webbplats www.scubastore.com och via handelsplattformen www.amazon.de
salufort och erbjudit dyktillbehér och i samband med dettal anvant PH:s
varumérken. | vissa fall anvéndes produktfoton med varor som var, forsedda med
PH:s varumarken.

Pa handelsplattformen WWW.AMAZON.DE saluférde Tradeinn Retail:Services
bland annat en trimviktsficka under PH:s varumarken; vilkenPH foruérvat den 8
juni 2019 i samband med ett testkdp. Det fanns inget tryekimedyPH:s varumaérken
varken pa forpackningen eller pa den salufordagtrimviktsfickan,

Sedan PH, den 15 september 2020, utanyframgéng ‘anmodat Tradeinn Retail
Services att upphora med intranget vackte belaget“talanymed yrkande om att
Tradeinn Retail Services, vid dventyr avaparmare angivet vite, skulle forpliktas att
upphoéra med att

utan varumarkesinnehavarensimedgivandeyi naringsverksamhet anvénda de
aktuella kannetecknen, (PH's, tyska ord- och figurmarken nr 30426551
och/eller nr 30426550)%i Forbundsrepubliken Tyskland for dyktillbehor,
sarskilt genom att,_anbringa kannetecknen pa dyktilloehdr eller deras
forpackning eller anvanda‘demyfor deras presentation, genom att utbjuda till
forsaljning, tillverka, distribuera eller pa annat satt marknadsfora
dyktillbehér under dessa kannetecken, genom att gora reklam for dem eller
genom att lagra dem fordessa dandamal.

Dessutom, har PHyyrkat att Tradeinn Retail Services ska forpliktas betala
skadestand, lamna information och ersétta de kostnader som uppstatt i samband
med anmaodanpjamte ranta.

Tradeinn ‘Retail Services har medgett talan som PH vackt savitt den avser att
Tradeinn Retail Services ska forpliktas upphdra att utbjuda eller gora reklam for
dyktillbehor under de aktuella varumarkena, och éven savitt avser PH:s yrkanden
om informationsforeldggande och om faststéllelse av Tradeinn Retail Services
skadestandsskyldighet.

Landgericht avgjorde malet i sak och bifoll PH:s talan i enlighet med Tradeinn
Retail Services medgivande, och tillerkdnde dessutom PH 1 398,25 euro jamte
ranta avseende de kostnader som uppstatt i samband med anmodan. Landgericht
lamnade talan utan bifall i Gvrigt.
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PH o6verklagade namnda dom, varpa appellationsdomstolen &ndrade domen med
avseende pa forbudsforeliggandet genom att ldgga till orden “samt distribuera
eller lagra dem for dessa dndamdl”, utvidgade de accessoriska yrkandena i
relevanta delar till att dven omfatta dessa atgarder, och forpliktade dessutom
Tradeinn Retail Services att ersatta de kostnader som uppstatt i samband med
anmodan till ett belopp pa 1822,96 euro jamte ranta. Appellationsdomstolen
ogillade PH:s 6verklagande i 6vrigt (OLG Nirnberg, GRUR 2023, s. 260).

Efter att ha erhallit prévningstillstdnd fran appellationsdomstolen Gverklagade
Tradeinn Retail Services sistnamnda dom med yrkande om att Landesgerichts
dom skulle faststallas. PH har yrkat att 6verklagandet ska ogillas.

B. Huruvida overklagandet ska bifallas beror pa tolkningen-awartikel 108 b i
direktiv (EU) 2015/2436. Innan malet avgors ska forfafandet saledes forklaras
vilande och en begdran om foérhandsavgorande hanskjutas till EU-domstolen
enligt artikel 267 forsta stycket b och tredje stycket FEUF:

I. Appellationsdomstolen fann att klagandens, 0verklagande“kunde tas upp till
provning och delvis var vélgrundat. | sin mativering angavaden —# de delar som ar
av betydelse for den hanskjutande domstalen's, foljande:

De tyska domstolarnas internationellay behorighet faststalls i enlighet med
artikel 7.2 och artikel 26.1 i forordning. (EU) nr1215/2012 om domstols
behdrighet och om erkannande “och verkstallighet av domar pa privatréttens
omrade (nedan kallad Bryssel fa*faroxdningen).

Talan om forbudsforelaggande omfattar utéver de intrangshandlingar som
Tradeinn Retail Servicesyhar,medgett, det vill sdga saluféra” och utbjuda till
forsdljning”, dven handlingarna *distribuera” och lagra”, vilka, i forhallande till
de forstnamnda begreppen, ar identiska till sin innebdrd. | detta sammanhang ar
det nodvandigt att utga framyprincipen att alla handlingar som anges i 14 § punkt 3
MarkenG ar identiska till sin“innebodrd och att det finns en presumtion omden att
en riskefOr upprepning,avdeteendet foreligger &ven om endast en av de handlingar
som-avses, genomfors. Mot bakgrund av omstandigheterna i malet framstar det
inte som<helt osannolikt att Tradeinn Retail Services inte endast saluférde och
utbjod devintrangsgorande varorna till forséljning online, utan att bolaget aven
distribueradefoch lagrade varorna. Handlingarna “distribution” och ”lagring”,
vilkatutgorsanvandning av varumdarkena, omfattas dven av de accessoriska
yrkandena om faststallelse av PH:s skadestandsskyldighet och om
informationsforelaggande.

For det fall att PH:s anmodan att upphdra med intranget ska anses valgrundad i sin
helhet har PH rétt till erséttning till ett belopp pa 1 822,96 euro jamte ranta. |
motsats till vad Landgericht fann ar det uteslutet att satta ned detta belopp med
anledning av att anmodan endast delvis ar valgrundad.
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I1. Talan kan tas upp till prévning (se avsnitt B Il 1). Huruvida Tradeinn Retail
Services dverklagande ska bifallas beror pa tolkningen av artikel 10.3 b i direktiv
(EU) 2015/2436 (se avsnitt B 11 2).

1. Talan kan tas upp till prévning. De tyska domstolarnas internationella
behorighet [utelamnas] foljer under alla omstandigheter av att Tradeinn Retail
Services, som har sate i Spanien, har gatt i svaromal i enlighet med artikel 26.1
forsta meningen i Bryssel la-férordningen. [uteldmnas].

2. Utgangen i malet om dverklagande av appellationsdomstolens«dom, genom
vilken Tradeinn Retail Services alades ansvar for att bolaget lagrat dyktillbehor
som gor intrang i PH:s varuméarken, beror pa hur vissa frager betraffande
tolkningen av artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436_ska“besvaras. Denna
tolkning dr dven avgorande for huruvida appellationsdomsteleny, med ratta
forpliktade Tradeinn Retail Services att lamna information ech faststallde bolagets
skadestandsskyldighet.

a) De ansprak som PH har gjort géllande ska bedomas ‘enligt tysk ratt. Enligt
artikel 8.1 i forordning (EG) nr 864/2007 (Rom [lsforoxdningen) ska tillamplig lag
for en utomobligatorisk forpliktelse somhar'sin grund i ett immaterialrattsintrang
vara lagen i det land dér skydd gors géllande. I'synnerhet ska forekomsten av den
ratt som aberopas, att den skadelidande anrattighetsinnehavaren, skyddets innehall
och omfattning samt de omstandigheter,som ligger till grund for ett intrang och
rattsfoljderna av ett intrang provasienligt dettaslands lagstiftning (fast rattspraxis,
se BGH, GRUR 2022, s. 1675 [juris punkt 31} — Google-Drittauskunft, med vidare
hanvisningar). Eftersomptalan,avser intrang.i tyska varumarken ska malet avgoras
enligt tysk varumérkeslagstiftning.

b) Den anvéandning ‘av kannetecken 'som PH motsatt sig uppfyller kravet pa
relevant ekongmisk anknytning.till det land dar kannetecknen atnjuter skydd
(nedan kallat skyddslandet):

aa) Pargrund,av den immaterialrattsliga territorialitetsprincipen ar omfattningen av
skyddet for ettynationellt varumarke begransat till Férbundsrepubliken Tysklands
territorium.sEn forutsattning for att vacka talan om forbudsforeldggande enligt 14
8\ptmkterna 2 och 5 MarkenG och for att framstélla yrkanden om skadestand och
infarmatiensférelaggande enligt 14 § punkt 6 jamford med 19 § punkt 1 MarkenG
ar saledeswatt det foreligger en anvandning i Tyskland som utgor
varumarkesintrang (se BGH, dom av den 13 oktober 2004 — | ZR 163/02, GRUR
2005, s. 431 [juris punkt 21] = WRP 2005, s. 493 - HOTEL MARITIME; dom av
den 7 november 2019 — | ZR 222/17, GRUR 2020, s. 647 [juris punkt 25] = WRP
2020, s. 730 — Club Hotel Robinson). Ett sadant intrang foreligger i regel nar
varor eller tjanster erbjuds i Tyskland under kénnetecknet (BGH, GRUR 2005, s.
431 [juris punkt 21] - HOTEL MARITIME; BGH, dom av den 8 mars 2012 — |
ZR 75/10, GRUR 2012, s. 621 [juris punkt 34] = WRP 2012, s. 716 — OSCAR;
BGH, dom av den 9 november 2017 — | ZR 134/16, GRUR 2018, s. 417 [juris
punkt 37] = WRP 2018, s. 466 — Resistograph). Emellertid medfér inte varje
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erbjudande om utlandska varor eller tjanster som tillhandahalls via internet i
Tyskland att rattigheter som foljer av varumérkeslagstiftningen kan goras
gdllande, aven om det ar fraga om ett kannetecken som é&r identiskt med ett
nationellt varumarke eller det foreligger en risk for forvéaxling. Det kréavs i stéllet
att erbjudandet har en tillracklig ekonomiskt relevant anknytning till skyddslandet
("commercial effect”). Detta krav ar uppfyllt om det aktuella agerandet haft sin
tyngdpunkt inom landet och inte i utlandet. Om det patalade agerandet har sin
tyngdpunkt i utlandet ska det, pa grundval av en helhetsbeddmning av
omstandigheterna, faststéllas om det foreligger en tillracklig ekonomiskt relevant
anknytning till Tyskland (se BGH, GRUR 2018, s. 417 [jurisfpunkt 37] —
Resistograph, med vidare hanvisningar; GRUR 2020, s. 647 [juris punkt 28] —
Club Hotel Robinson).

bb) Det agerande som lagts Tradeinn Retail Services till last harsinte Sin
tyngdpunkt i utlandet, utan i Tyskland. Appellationsdomstolen, konstaterade att
Tradeinn Retail Services hade salufort och utbjudit ‘intrangsgorandeyyvaror till
forsaljning genom webbplatser som var tillgangliga i Tyskland ech som var
riktade till den inhemska marknaden. Namndaydomstel fann“aven att Tradeinn
Retail Services hade levererat varor som “wtbjudits till, forsaljning och saluforts
under de aktuella varumarkena till Tyskland ogh att holaget sldppt ut dem pa den
tyska marknaden. Dessa intrangshandlingar “wppfyller “kravet pa nationell
anknytning trots att Tradeinn Retail, Services hamgsate i Spanien, driver ett
europeiskt natverk for onlineforsaljning, inte‘endast,levererar till Tyskland och de
varor som bolaget séljer lagras 1\Spanien. Eftersom det agerande som lagts
Tradeinn Retail Services till last hag Sin tyngdpunkt i Tyskland och inte i utlandet,
ar det inte nodvandigt att ineam ramen fér‘en helhetsbeddmning av de berérda
intressena och omStandigheterna faststalla huruvida det aktuella agerandet
uppfyller kravet pa en tillrackliguelevant ekonomisk anknytning till skyddslandet.

c) Om det foreligger riskyfor att'beteendet upprepas far varumarkesinnehavaren
enligt 1448 punkti2 forsta meningen led 1 och punkt 5 forsta meningen MarkenG
vacka talan, om forbudsforeldggande mot den som utan varumaérkesinnehavarens
samtycke, i “naringsverksamhet anvénder ett tecken som d&r identiskt med
varumarket for varor eller tjanster som &r identiska med dem for vilka varumérket
athjuter ‘skydd,, Enligt 14 § punkt 5 andra meningen MarkenG far innehavaren
vackavsadan, talah aven forsta gangen det foreligger en risk for intrang. Om
villkeren in14*8 punkt 2 MarkenG &r uppfyllda ar det bland annat forbjudet att
utbjuda varor till forsaljning under tecknet, marknadsfora dem eller lagra dem for
dessa andamal (14 & punkt 3 led 2 MarkenG) och att anvanda tecknet pa
affarshandlingar eller i reklam (14 § punkt 3 led 6 MarkenG). Dessa bestdammelser
I 14 § punkterna 2 och 3 MarkenG inforlivar artikel 10.2 a och 10.3 b och e i
direktiv (EU) 2015/2436 med tysk rétt och ska darfor tolkas i enlighet med detta
direktiv (se BGH, dom av den 28 juni 2018 — | ZR 236/16, GRUR 2019, s. 165
[juris punkt 15] = WRP 2019, s. 200 — keine-vorwerk-vertretung; dom av den 12
januari 2023 — | ZR 86/22, GRUR 2023, s. 808 [juris punkt 14] = WRP 2023, s.
715 — DACHSER).
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d) Appellationsdomstolen grundade sin bedémning pa att Tradeinn Retail Services
gjort sig skyldig till varuméarkesintrang enligt 14 § punkt 2 forsta meningen led 1
MarkenG genom att i ndringsverksamhet, utan PH:s samtycke, ha anvént
k&nnetecken som var identiska med PH:s varumarken for identiska varor. Det ar
ostridigt att Tradeinn Retail Services har utbjudit intrangsg6rande varor till
forsaljning och salufort dem genom den webbplats som bolaget driver och via
handelsplattformen www.amazon.de. I detta ~ sammanhang fann
appellationsdomstolen aven att det forelag en risk for upprepning. Parterna har
inte bestritt denna beddmning. Redan i forsta instans medgav Tradeinn Retail
Services de yrkanden som avsag att varumérkena anvints genom att “utbjuda till
forsdljning” och “’saluféra” dyktillbehor.

e) Den hédnskjutande domstolen anser att Tradeinn Retail Services Overklagande
ska lamnas utan bifall savitt avser bolagets ifragasattande “av
appellationsdomstolens beddmning att PH, utdver de, yrkanden sem Tradeinn
Retail Services medgett betrdffande intrangshandlingarna *utbjuda till fézséljning”
och ”salufora”, dven ska ges skydd betriffande handlingen distribution (14 §
punkt 2 forsta meningen led 1, 14 § punkt 3 leden'2 och'6, 14 & punkt 5 forsta
meningen, 14 8§ punkt 6 samt 19 § punkt 149MarkenG), i enlighet med vad PH har
yrkat.

f) Da PH har yrkat att Tradeinn Retail,Services ska férbjudas att lagra dyktillbehor
uppkommer vissa fragor betraffande tolkningén,av unionsratten som behover
klargoras.

aa) Appellationsdomstelen ‘ansag att “den.omstandigheten att Tradeinn Retail
Services har sate i Spanien och lagringen sker i det landet inte utgor hinder mot att
bolaget ska hallas@nsvarigtfématt detutan medgivande lagrat varor forsedda med
de aktuella varumarkena i syfte att utbjuda dem till forsaljning eller marknadsfora
dem i Forbundsrepubliken Tyskland. Lagerhallning i syfte att utbjuda varor till
forsaljning™eller 'marknadsféra dem ar typiskt sett en handling som foregar ett
intrang, dar det inte spelar nagon roll om lagringen —som i princip ar en
foretagsinternchandling,< sker inom landet eller i en annan (europeisk) stat. Den
enda“avgarande,omstandigheten &r att det slutliga syftet med lagringen, det vill
Séga attwvaror, ska‘utbjudas till forsaljning eller marknadsforas i skyddslandet,
antingen redan Rar uppfyllts eller ar nara forestaende. Tradeinn Retail Services
interneterbjudanden riktades mot den tyska omsattningskretsen i den mening som
avses'i, den relevanta lagstiftningen, vilket innebdr att varorna lagrades med den
omedelbara avsikten att erbjuda dem till forsaljning i Tyskland. Dessutom &r
syftet med lagringen att slappa ut varorna pa marknaden i Tyskland. Tradeinn
Retail Services har séte i en annan EU-medlemsstat och i Schengenomradet, har
ett europeiskt natverk for onlineforséljning med 17 enskilda butiker och kan
uppfylla inkommande bestéllningar direkt och med samma arbetsinsats som en
tysk aterforsaljare.

bb) Den hanskjutande domstolen tolkar domslutet och domskalen i
appellationsdomstolens dom pa sa sétt att Tradeinn Retail Services har forbjudits
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att lagra intrangsgorande dyktillbehor i syfte att utbjuda dem till forsaljning och
distribuera dem. | domslutet hanfér sig visserligen férbudet mot att lagra
intrangsgorande varor, med hansyn till meningsbyggnaden och lydelsen, endast
till de dari angivna andamalen med distributionen. Det framgar emellertid tydligt
av domskalen att forbudet dven omfattar lagring i syfte att utbjuda
intrangsgorande varor till forsaljning. Vid behov kommer den hanskjutande
domstolen i sin dom att klargéra domslutet i appellationsdomstolens dom.

Vidare skall domslutet tolkas pa sa satt att appellationsdomstolen har forbjudit
Tradeinn Retail Services att lagra varorna for de angivna 48ndamalen i
Forbundsrepubliken Tyskland och i Konungariket Spanien. |, dettayavseende
gjorde appellationsdomstolen en korrekt tolkning av yrkandena och de“grunder
som aberopades i ansokan.

cc) For att rekvisitet otillaten lagring av varor i 14 § punkt,3 led 2'MarkenG ska
vara uppfyllt kravs att ett materiellt villkor, ndmligen ett'innehav av dewaror som
innebadr varumarkesintrang, och att ett avsiktsvillker, namligentiljan att inneha
varorna i syfte att fora ut dem pd marknadeh,, genom, nagonyrattshandling, till
exempel genom att bjuda ut dem till forséljning, aruppfylida® (se forslag till
avgorande av generaladvokaten i malet C=567/18 av den 28 november 2019 punkt
48). Da omfattningen av skyddet foriett nationellt varumarke ar begransat till
Forbundsrepubliken Tysklands territorium \maste “avsikten med att utbjuda en
intrangsgorande vara till forséaljning ellematt marknadsfora den vara just att fora ut
den pa den inhemska marknaden.

dd) Pa grundval av de emstandigheter som faststallts av appellationsdomstolen ar
det subjektiva rekvisitet uppfyllt vad\galler Tradeinn Retail Services. Bolaget
lagrar dyktillbehgf som gérvintrang, i de aktuella varumarkena i syfte att fora ut
dem pa marknaden i Eorbundsrepubliken Tyskland, genom nagon rattshandling,
till exempel genom att bjuda ut-dem till forséljning.

ee) Det ar,emellertid oklart om innehavaren av ett nationellt varumérke med stod
av artikel 10:3b 1'direktiv (EU) 2015/2436 kan utverka ett forbud for en person att
i utlandet lagra,en intrangsgorande vara i syfte att utbjuda varan till forsaljning
eller marknadsforaden i skyddslandet (fraga 1).

(1) Territortalitetsprincipen kan utgdéra hinder mot detta. Enligt samstammig
rattspfaxis »fran EU-domstolen och  Bundesgerichtshof innebar den
immaterialrattsliga territorialitetsprincipen, for det forsta, att villkoren for skyddet
regleras 1 lagstiftningen i den stat d&r skydd begérs for ett varumarke och, for det
andra, att nationella immateriella rattigheter endast atnjuter skydd inom det
nationella territoriet och att rattsliga atgarder endast kan vidtas mot handlingar
som begatts inom landet (betraffande varumarkesratten, se EU-domstolens dom av
den 22 juni 1994 — C-9/93, REG 1994, 1-2789 = GRUR Int. 1994, s. 614 [juris
punkt 22] — IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger [Ideal Standard]; dom
av den 19 april 2012 — C-523/10, GRUR 2012, s. 654 [juris punkt 25] —
Wintersteiger; BGH, dom av den 25 april 2012 — | ZR 235/10, GRUR 2012, s.
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1263 [juris punkterna 17 och 23 och fdljande punkt] = WRP 2012, s. 1530 —
Clinique happy; BGH, GRUR 2020, s. 647 [juris punkt 25] — Club Hotel
Robinson, med vidare hénvisningar; betraffande upphovsrétten, se EU-domstolens
dom av den 14 juli 2005 — C-192/04, REU 2005, 1-7199 = GRUR 2006, s. 50
[juris punkt 46] — Lagardere Active Broadcast). Detta talar for att det den som
lagrar varor utomlands, dven om det sker i syfte att utbjuda dem till férsaljning
och sldppa ut dem pa marknaden inom skyddslandets territorium under
kannetecknet, inte gor sig skyldig till intrang i ett nationellt varumérke.

(2) Det ar emellertid ocksa mojligt att — i likhet med appellationsdomstolen — dra
slutsatsen att det ar tillrackligt att lagringen i utlandet sker i syfte att utbjuda varan
for forsaljning och marknadsfora den under tecknet i skyddslandetfor attidet ska
utgdra intrang i ett nationellt varumarke. 1 fraga om upphovsratten hary\gU-
domstolen redan slagit fast att det aven ar mojligt att géra intrang ien\rattighet
som endast ar skyddad inom landet genom handlingar §em ‘dgeraum-,utlandet. En
naringsidkare som &r etablerad i utlandet och riktar sin ‘reklam till skyddslandet
och som skapar eller stéller ett specifikt leverans='ech betalningssystém till deras
forfogande, eller tillater tredje man att gora detta, ochwsom, paydetta satt gor det
mojligt for intresserade personer i skyddslandet attyfa leverans av intrangsgorande
varor, gor sig skyldig till en intrangsgorande hamdling i skyddslandet (se,
betraffande upphovsratten, EU-domstolen, . domsav den 21 juni 2012 — C-5/11,
GRUR 2012, s. 817 [juris punkt 30} =\WRP 2012, 5927 — Donner).

(3) Fraga 1 kan inte besvaras.entydigt med stéd av EU-domstolens praxis. EU-
domstolen har visserligen Slagit fast att domstolen i det land dar den immateriella
rattigheten ar skyddad @ven kan bevilja skydd i en situation dar skadan uppstatt till
foljd av handlingaresom genomfortsti utlandet, men som kan orsaka skada i
skyddslandet. Den nationella®demstol vid vilken talan har vackts ar da endast
behorig att prova enwytalan som, avser skada som har orsakats inom denna
medlemsstats “territorium-(se EW-domstolens dom av den 3 oktober 2013 — C-
170/12, GRUR 2014, s. 1004juris punkterna 39 och 47] = WRP 2013, s. 1456 —
Pinckney/KDG Mediatech). Denna dom fran EU-domstolen rorde emellertid inte
fragan huruvida ett intfang i den aktuella nationella immateriella rattigheten
begatts.genom en handling som genomforts i utlandet, men som var riktad mot det
nationella territoriét, utan den avsag endast rackvidden av den internationella
behorigheten, for"domstolen i skyddslandet vid vilken talan véckts. Det ar inte
heller mojligtatt harleda nagot svar pa fraga 1 fran EU-domstolens dom i malet
Donner, (EU-domstolen, GRUR 2012, s. 817). Den avsag namligen inte
varumarkesréatt, utan upphovsratt. Det malet rorde fragan huruvida forsaljning av
mangfaldigade verk fran utlandet utgjorde ett intrang i upphovsmannens
spridningsratt i skyddslandet. | forevarande mal avser den forsta tolkningsfragan
inte huruvida Tradeinn Retail Services ska forbjudas att utbjuda varor till
forséljning eller att distribuera dem fran utlandet till Tyskland, utan huruvida det
med stod av ett nationellt varumdrke &r mdojligt att forbjuda lagring av
intrangsgorande varor i utlandet, nér lagringen sker i syfte att utbjuda dem till
forsaljning och att distribuera dem [i Tyskland]. EU-domstolen uttalade sig inte i
denna fraga i domen Donner.
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ff) 1 malet uppkommer dven fragan huruvida det, for att rekvisitet lagra i den
mening som avses i artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436 ska vara uppfyllt,
kravs att det finns en faktisk mojlighet att fa tillgang till den intrangsgorande
varan, eller om det ar tillrackligt att det finns en mojlighet att paverka den som
faktiskt har tillgang till varan (fraga 2).

(1) Enligt EU-domstolens praxis ska ordalydelsen i en unionsbestdmmelse, som
inte innehaller nagon uttrycklig hanvisning till medlemsstaternas rattsordningar
for faststallandet av bestimmelsens innebdrd och tillampningsomrade, i regel ges
en sjalvstandig och enhetlig tolkning inom hela Europeiska unienen (se EU-
domstolens dom av den 3 september 2014 — C-201/13, GRUR 2014, s3972 [juris
punkt 14] = WRP 2014, s. 1181 — Deckmyn och Vrijheidsfonds; dom awaden 13
oktober 2022 — C-256/21, GRUR 2022, s. 1669 [juris punkt 33]= WRP 2023, s.
40 — Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Eftersom direktiv (EU2015/2436 inte
uttryckligen hanvisar till medlemsstaternas rattsordningar nér det galler begreppet
lagra, anser den hanskjutande domstolen att detta begreppyska ges en sjéalvstandig
och enhetlig tolkning inom hela unionen.

(2) | tysk ratt tolkas begreppet hesittning (’Besitz”’)® extensivt (se
BeckOGK.BGB/Gotz, fran den 1 oktobery,2023,%854, § ‘punkterna 25-30).
Enligt 854 § punkt 1 BurgerlicheshGesetzbuch (BGBY (civillagen) erhalls
besittningen dver en sak genom atteerhalla. den faktiska kontrollen over saken.
Besittningen upphor genom att besittaren avstar,fran eller pa nagot annat satt
forlorar den faktiska kontrollen dver sakeny(856,8 punkt 1 BGB). Enligt tysk ratt
omfattar det allménna begreppetbesittning, forutom omedelbar besittning i den
mening som avses i ovanhamnda bestammelser, det vill sdga besittning som bestar
i fysiskt innehav avasaken, dveh,medelbar besittning. Besitter nagon en sak till
foljd av ett forhallande, i"kraftyaravshan gentemot annan person for viss tid ar
beréttigad ellef forpliktad till besittning, sa ar ocksa denne andre (medelbar)
besittare enligt,868 § BGB. Vid distansforséljning — som det ar fraga om i det
aktuella malet, da<forsiljningen skedde online — foreskriver tysk ratt att det ar
logistikleverantoren'som transporterar varan fran saljaren till koparen som har den
medelbara besittningem@v varan. Nar varan har dverlamnats till speditdren eller
transpertoren har aysandaren ocksa besittning av varan, dock endast medelbar
sddan (se BGH, dom av den 28 juni 2001 — | ZR 13/99, TranspR 2001, s. 471
[juris'punktl9]; BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68:e utgavan [fran den 1 augusti 2023],
8548 punkt, 7;’MiinchKomm.BGB/ F. Schafer, 9:e utgavan, 854 § punkt 1). Enligt
tysk ratt far Tradeinn Retail Services i en situation dar bolaget anlitar nagon att
transportera en intrangsgorande vara foljaktligen (medelbar) besittning av varan i
Tyskland i det 6gonblick som varan nar Tyskland. Det ar majligt att — i enlighet
med PH:s yrkande —forbjuda bolaget att gora detta med avseende pa
Forbundsrepubliken Tysklands territorium, under férutsattning att den medelbara
besittningen, sasom den regleras i tysk ratt, ska anses vara en sadan lagring som &r
forbjuden enligt 14 § punkt 3 led 2 MarkenG och artikel 10.3 b i direktiv (EU)
2015/2436.
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(3) Det ar oklart om artikel 10.3 b i direktiv (EU) 2015/2436 tillater att lagring
tillskrivs tredje man pa det satt som redogjorts for ovan.

I mélet Coty papekade generaladvokaten att begreppet "Besitz” (“besittning”) inte
aterfinns i alla sprakversioner av artikel 9.3 b i férordning (EU) 2017/1001 om
EU-varumaérken. Det dr endast 1 den franska (”détenir””) och den tyska (”’besitzen”)
sprakversionen som ord som har direkt koppling till rattsinstitutet besittning
(’possessio”) anvands. Andra sprakversioner, som den spanska, den italienska,

29 29

den portugisiska, den engelska och den svenska (’almacenarlos”, “’stoccaggio”,
”armazena-los”, “’stocking” respektive “lagra”), anvinder verb eller substantiv
som betecknar handlingen att lagra varor. | det malet ansdg generaladvokaten
emellertid att tanken att inneha i kommersiellt syfte finns i bakgrunden i samtliga
sprakversioner. Forutom lagringen eller innehavet finns kravet att,denna handling
ska foretas “for dessa dndamadl”, det vill sdga for aft bjudahut“warerna till
forsaljning och marknadsféra dem, och betréffande den sista delen“av meningen
finns det inga skillnader mellan de olika sprakversionetna, (forslag till*avgorande
av generaladvokaten i malet C-567/18 av den 28 movemben2019, puinkt 46 och

foljande punkt).

Den omstandigheten att flera av de andra“sprakversionerna av direktiv (EU)
2015/2436, 1 stéllet for begreppet “besitta”, anvinden begreppet “lagra” tyder
snarare pa att lagring i den meningysom,avses i‘artikel 10.3 b i direktiv (EU)
2015/2436 forutsatter att det finns en méjlighetatt.fa direkt tillgang till varan och
att den som Overlamnar varan till speditdren, eller transportéren forlorar sin
besittning nir varan Overlamnas till™oljd av att “lagringen” upphor vid denna
tidpunkt.

A andra sidan tillater unionsratten att en naringsidkare tillskrivs ansvaret for
atgarder som vidtas awen logistikleverantor eller ett transportféretag som denne
anlitat och som medforintrang« en nationell immateriell rattighet. Mot denna
bakgrunddhar, EU=domstolemslagit fast att en naringsidkare inte endast ar ansvarig
for alla“transaktioner som naringsidkaren sjalv genomfér, utan &ven for
transaktienergomagenemfors for hans eller hennes rakning, nar néringsidkaren
hade for avsikt att utbjuda intrangsgorande varor for forsaljning och att distribuera
sadana, ‘nar haringsidkaren inte kunde svava i okunnighet om denne tredje mans
handlande “(betraffande upphovsratten, se EU-domstolen, GRUR 2012, s. 817
[juris punkt 27] — Donner).

(4) Fréaga 2 har inte klargjorts genom EU-domstolens praxis pa
varuméarkesomradet. Domen Donner avsag upphovsrétt och berdr inte fragan om
vem som kan tillskrivas besittning. Det finns inte heller nagon praxis fran EU-
domstolen som avser tolkningen av begreppet intrangsgérande lagring med
avseende pa andra industriella rattigheter for vilka detta begrepp anvéands pa
samma satt som inom varumarkesratten (artikel 12.1 andra meningen i direktiv
98/71/EG om monsterskydd och artikel 19.1 andra meningen i forordning (EG) nr
6/2002 om gemenskapsformgivning).
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