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[--1
vastaan
PH, [- -] Schierling, Saksa,
kantajana ja Revision-menettelyn vastapuolena,
[--]

Bundesgerichtshofin 1 siviilijaosto on 31.8.2023 pidetyn suullisen késittelyn [- —]
perusteella

paattanyt seuraavaa:
I Asian kasittelya lykataan.

Il Euroopan unionin tuomioistuimelley, esitetaan “yjasenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddédnnon  ldhentamisestd, 16:12.2015 annetun
Euroopan parlamentin ja neuwoston direktiivint (EU) 2015/2436
(EUVL 2015, L 336, s.1) 10artiklan 3'kehdan b alakohdan
tulkinnasta seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1. Voiko kansallisen tavaramerkin haltija kieltaa
direktiivin 2025/2436, 10 arttklan 3 kohdan b alakohdan nojalla
henkil6a pitamasta hallussaan tavaramerkkia loukkaavaa tavaraa
ulkomailla, “kunstdman “henkilon tarkoituksena on tarjota tai
saattaammarkkinoille \tavara maassa, jossa tavaramerkki on
suojattu?

2. Onko. direktiivin 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun hallussapidon késitteen kannalta merkityksellinen
tosiasiallinen” mahdollisuus péaéastda kasiksi tavaramerkkia
loukkaavaan tavaraan, vai riittaakd mahdollisuus vaikuttaa sithen
henkiléon, jolla on tallainen tosiasiallinen mahdollisuus?

Perustelut:

A. Kantaja on Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa (Deutsches Patent- und
Markenamt) muun muassa “sukelluslaitteita, sukelluspukuja, sukelluskisineiti,
sukellusmaskeja ja  sukelluksessa kaytettdvid  hengityslaitteita”  varten
rekisterdityjen kuviomerkkien, joissa on sanallinen osa,

nro 30426551
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ja nro 30426550 haltija

D=

Espanjaan  sijoittautunut  vastaaja mainosti  ja  tarjosi, yllapitdmaléan
verkkosivustolla www.scubastore.com ja kaupankayntialustan “www.amazon.de
valityksella sukellustarvikkeita kayttden kantajan’ tavaramerkkeja. Tassa
yhteydessa kaytettiin osittain tuotekuvia, joissa nékyiykantajan tavaramerkeilld
varustettuja tavaroita.

Vastaaja muun muassa mainosti kantajan d¢avaramerkeilld kaupankayntialustalla
www.amazon.de painotaskua, jonka kantaja osti 8.6.2019 testioston yhteydessé.
Pakkaukseen tai siind toimitettuunpainotaskuun-eigellut painettu kantajan
tavaramerkkejé.

Kehotettuaan  15.9.2020 _tuloksetta “\vastaajaa  pidattymaan  kyseisten
tavaramerkkien kaytostd kantaja vaati, etté vastaaja velvoitetaan tarkemmin
kuvattujen pakkokeinojen uhalla olemaan

kayttamatta ilman “tavaramerkin’ haltijan suostumusta liiketoiminnassaan
kyseessa olevia merkkejé, (kantajan saksalaisia kuviomerkkeja, joissa on
sanallinén osap.nro 30426551%a/tai nro 30426550) Saksan liittotasavallassa
sukellustarvikkeista “ja etenkin olemaan kiinnittdméattd  merkkeja
sukellustarvikkeisiin taP niiden ulkoasuun tai pakkaukseen, tarjoamatta,
valmistamatta, myymattd tai saattamatta muutoin markkinoille nailla
merkeilld sukellustarvikkeita, mainostamatta niit4 tai varastoimatta niita
edelld'mainittuihin tarkoituksiin.

Lisaksi, kantaja vaati, ettd vastaaja todetaan vahingonkorvausvelvolliseksi,
méaérataan, antamaan tietoja ja korvaamaan kantajalle kehotusmenettelysté
aiheutuneet kulut korkoineen.

Vastaaja hyvaksyi kannevaatimuksen siltd osin kuin kantaja on vaatinut, etta
vastaaja velvoitetaan olemaan tarjoamasta tai mainostamasta sukellustarvikkeita
kyseisilla tavaramerkeilld, ja siltd osin kuin kantaja on — ndiden toimien
yhteydessé — vaatinut tietojen antamista ja vastaajan
vahingonkorvausvelvollisuuden toteamista.

Landgericht (alueellinen alioikeus, Saksa) tuomitsi vastaajan tuomiolla tdman
hyvéksymien vaatimusten mukaisesti ja velvoitti vastaajan maksamaan kantajalle
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lisdksi kehotusmenettelystd aiheutuneina kuluina 1 398,25 euroa korkoineen. Se
hylkasi muut kannevaatimukset.

Késiteltyddn kantajan kyseisestd tuomiosta tekemdn valituksen toisen asteen
tuomioistuimena toiminut Oberlandesgericht Nirnberg (osavaltion ylioikeus,
Nirnberg, Saksa) tdydensi tuomion osaa, jossa vastaaja velvoitettiin pidattymaan
edelld mainituista toimista, ilmaisulla “sekd pitdmattd kaupan tai pitdmatta
hallussaan  edelld  mainittuihin  tarkoituksiin®,  ulotti  tdhdn  liittyvat
liitdnnaisvaatimukset koskemaan nditd toimia ja velvoitti vastaajan lisaksi
korvaamaan  kehotusmenettelystd  aiheutuneina  kuluina 1 822,96 euroa
korkoineen. Se hylkasi kantajan valituksen muilta osin (OLG Nurnberg, GRUR
2023, 260).

Revision-valituksellaan, johon toisen asteen tuomioistuin_myonsizluvan ja jonka
hylkdadmista kantaja vaatii, vastaaja vaatii Landgerichtin tuomion pysyttamista.

B. Revision-menettelyn lopputulos riippuu direktiivini2015/2436« 10 artiklan
3 kohdan b alakohdan tulkinnasta. Ennen kuih Rewvision-valituksesta tehddan
ratkaisu, asian késittelyd on tdmén vuoksidykattava ja unioninytuomioistuimelle
on esitettdva SEUT 267 artiklan ensimmaéisen kohdan b alakohdan ja kolmannen
kohdan mukaisesti ennakkoratkaisupyynto.

| Toisen asteen tuomioistuin katsoi, etta,kantajan tekema valitus voidaan ottaa
tutkittavaksi ja ettd se on osittain perusteltu/Se totesi perusteluissaan — Revision-
menettelyn kannalta merkityksellisin 0Sin — Seuraavaa:

Saksalaisten tuomioistuinten kansainvalinen toimivalta perustuu tuomioistuimen
toimivallasta, sekda tuomieiden tunnustamisesta ja taytdntéonpanosta siviili- ja
kauppaoikeuden_alalla 12.12.2012 "annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen  (EU) "N:o 1215/2012 “(jaljempana Bryssel la -asetus) 7 artiklan
2 alakohtaan ja 26 artiklan 1 kohtaan.

Tavaramerkin loukkaamisesta pidattymistd koskeva vaatimus ulottuu vastaajan
myontamicn, loukkaustén “mainostaa” ja tarjota” lisdksi niitd olennaisin osin
vastaaviin toimiin “pitdd kaupan” ja “’pitdd hallussaan”. Taltd osin on l&hdettava
siltd, periaatteesta, ettd kaikki tavaramerkkilain (Markengesetz, jaljempana
MarkenG) 14 8:n 3 momentissa tarkoitetut toimintatavat vastaavat olennaisin osin
toisiaan“ja ettd siind tapauksessa, ettda ainoastaan yksi naistd toimintatavoista
toteutuu, ‘uusimisvaaraa koskeva olettama koskee my6ds muita kyseisid
toimintatapoja. Kasiteltdvan asian olosuhteiden perusteella ei vaikuta taysin
epatodenndkoiseltd, ettd vastaaja on paitsi mainostanut ja tarjonnut
tavaramerkkeja loukkaavia tuotteita internetissa myods pitdnyt kaupan ja pitanyt
hallussaan mainostamiaan ja tarjoamiaan tuotteita. Kayttimistoimien “pitdd
kaupan” ja pitdd hallussaan” osalta vahingonkorvausvelvollisuuden toteamista ja
tietojen antamista koskevat liitdnnaisvaatimukset ovat myos perusteltuja.

Kantajalla, joka on kehottanut taysin oikeutetusti vastaajaa olemaan kayttamatta
tavaramerkkejadn, on oikeus kehotusmenettelystd aiheutuneiden kulujen, joiden
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maard on 1 822,96 euroa, korvaamiseen. T&man oikeuden rajaaminen sen
nakokohdan perusteella, ettd kehotus on ollut ainoastaan osittain perusteltu, ei tule
Landgerichtin ndkemyksesta poiketen kyseeseen.

Il Kanne voidaan ottaa tutkittavaksi (ks. tst4 B osan Il jakson 1 kohta). Vastaajan
Revision-valituksen menestyminen riippuu direktiivin (EU) 2015/2436 10 artiklan
3 kohdan b alakohdan tulkinnasta (ks. tasta B osan Il jakson 2 kohta).

1. Kanne voidaan ottaa tutkittavaksi. Saksalaisten tuomioistuinten kansainvalinen
toimivalta [- —] seuraa Espanjaan sijoittautuneen vastaajan osalta siitd, ettd se
vastaa pédasiaan toimivaltaa kiistamatta Bryssel | a -asetuksenu26 artiklan
1 kohdan ensimmaisen virkkeen mukaisesti. [ —].

2. Sikéli kuin Revision-valitus kohdistuu toisen asteen tuomioistuimen arviointiin,
jonka mukaan vastaaja on tuomittava kantajan tavaramerkkejasloukkaavien
sukellustarvikkeiden varastoinnin perusteella, valituksen menestyminen riippuu
direktiivin (EU) 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkintaa'koskevista,
selvennystd vaativista kysymyksistd. T&stad rilppuumyosise, onko vastaajan
velvoittaminen antamaan tietoja ja sen vahingonkorvausvelyvollisuuden toteaminen
tapahtunut perustellusti.

a) Kantajan esittdmid vaatimuksia on arvieitava Saksan oikeuden perusteella.
Asetuksen (EY) N:o 864/2007 {(Rooma'll -asetus) 8artiklan 1 kohdan mukaan
sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseén, joka johtuu immateriaalioikeuden
loukkaamisesta, sovelletaan sen maan, lakia, jonka osalta suojaa vaaditaan.
Etenkin oikeuden syntymisté,sen;, jonka “immateriaalioikeutta on loukattu,
oikeudenhaltijuutta, Stejan sisaltéd Ja laajuutta sekd oikeuden loukkauksen
tosiseikkojagja oikeudellistayseurauksia on arvioitava Saksan oikeuden mukaan
(vakiintunut oikeuskéytanto; ks, BGH, GRUR 2022, 1675 [juris 31 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen] — Google-Drittauskunft). Koska kanteen kohteena
ovat saksalaisen tavaramerkin loukkaukseen perustuvat vaatimukset, nyt
késiteltdvassaasiassa on'sovellettava Saksan tavaramerkkilainsaddantoa.

b) *Kantajan. moittimalla tavaramerkin kéyt6lla on vaadittava taloudellisesti
merkityksellinen yhteys Saksaan.

aa) Immateriaalioikeuden alalla merkityksellisen alueellisuusperiaatteen vuoksi
saksalaisen tavaramerkin antaman suojan ala rajoittuu Saksan liittotasavallan
alueeseen.” MarkenG:n 14 8:n 2 ja 5momentin mukainen Kkielto-oikeus ja
MarkenG:n 14 §:n 6 momentin ja 19 8§:n 1 momentin mukaiset oikeudet vaatia
vahingonkorvausta ja tietojen antamista edellyttdvat tastd syystd merkkia
loukkaavia kayttdmistoimia Saksassa (ks. BGH:n tuomio 13.10.2004 — | ZR
163/02, GRUR 2005, 431 [juris 21 kohta] = WRP 2005, 493 — HOTEL
MARITIME ja tuomio 7.11.2019 — | ZR 222/17, GRUR 2020, 647 [juris
25 kohta] = WRP 2020, 730 — Club Hotel Robinson). Téllaisista toimista on
yleensa kyse silloin, jos merkilla tarjotaan Saksassa tavaroita tai palveluja (BGH,
GRUR 2005, 431 [juris 21 kohta] — HOTEL MARITIME; BGH:n tuomio
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8.3.2012 — | ZR 75/10, GRUR 2012, 621 [34 kohta] = WRP 2012, 716 — OSCAR
ja tuomio 9.11.2017 — | ZR 134/16, GRUR 2018, 417 [juris 37 kohta] = WRP
2018, 466 — Resistograph). Kaikenlainen ulkomailta k&sin tapahtuva palvelujen tai
tavaroiden tarjoaminen Saksassa internetin vélitykselld — siltd osin kuin kéytetty
merkki on sama kuin saksalainen merkki tai siihen liittyy sekaannusvaara
saksalaiseen merkkiin — ei kuitenkaan synnytd tavaramerkkilainsaddéannon
mukaisia oikeuksia. Tama edellyttdd pikemminkin, ettd tarjonnalla on riittdva
taloudellisesti merkityksellinen yhteys Saksaan (”commercial effect”). Taméi
edellytys tayttyy, jos moititun menettelyn painopiste on Saksassa eika ulkomailla.
Jos  moititun  menettelyn  painopiste  on  ulkomailla, 4, olosuhteiden
kokonaisarvioinnin perusteella on mééritettava, onko silla riittdva taloudellisesti
merkityksellinen yhteys Saksaan (ks. BGH, GRUR 2018, 417 [juris 37:kohta
oikeuskaytantoviittauksineen] — Resistograph ja GRUR 2020, 647 [juris,28 kohta]
— Club Hotel Robinson).

bb) Menettelyn, josta vastaajaa moititaan, painepistenei ole ulkomailla vaan
Saksassa. Toisen asteen tuomioistuin on todennut, ettd vastaaja onimarnostanut ja
tarjonnut Saksassa saatavilla olevien ja maaratietoisestizkotimaisille markkinoille
suunnattujen verkkosivujen valityksella tuotteita tavaramerkkeja loukkaavalla
tavalla. Se on liséksi katsonut, ettd vastaaja engteimittanut kanteen kohteena
olevilla tavaramerkeillé tarjottuja ja mainestettujastavaroita Saksaan ja saattanut
ne markkinoille Saksassa. Namé loukkaustoimet synnyttavat vaadittavan yhteyden
Saksaan, vaikka vastaaja onkin<sijoittautunut “Espanjaan ja harjoittaa siella
lilketoimintaa, yllapitdd Euroopan laajuista verkossa toimivaa myyntiverkostoa,
toimittaa tavaroita myds muualle kuin“Saksaan ja varastoi myymiéan tavaroita
Espanjassa. Koska menettelyn, josta vastaajaa moititaan, painopiste on Saksassa
eikd ulkomailla, ei* Oley tarpeen esittad kyseisten etujen ja olosuhteiden
kokonaistarkastelun perusteella erityisid toteamuksia siitd, onko moititulla
menettelylla riittavataloudellisestimerkityksellinen yhteys Saksaan.

c) MarkenG:n 14 §:n 2'momentin ensimmaisen virkkeen 1 kohdan ja 5 momentin
ensimmaisen virkkeen mukaan tavaramerkin haltija voi vaatia kieltomaaraysta, jos
on,0lemassa uusimisenaara, sitd vastaan, joka on kayttdnyt ilman tavaramerkin
haltijan suestumusta litketoiminnassaan tavaroita tai palveluja varten merkkia,
Joka on sama‘kuin tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne
tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity. Tdma oikeus on
MarkenG:n 14 §8:n 5 momentin toisen virkkeen mukaan myos silloin, jos
tavaramerkin loukkaus uhkaa tapahtua ensimmaisen kerran. Jos MarkenG:n 14 §:n
2 momentin edellytykset tayttyvat, on erityisesti Kkiellettyd tarjota, saattaa
markkinoille tai pitdd hallussaan tavaroita téllaisia tarkoituksia varten merkkia
kayttden (MarkenG:n 14 8:n 3 momentin 2 kohta) ja kéyttdd merkkia
liikeasiakirjoissa tai mainonnassa (MarkenG:n 14 8:n 3 momentin 6 kohta). Nailla
MarkenG:n 14 8:n 2 ja 3 momenttiin sisaltyvill4 sddnnoksilla pannaan taytantdon
direktiivin (EU) 2015/2435 10 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 3 kohdan b ja
e alakohta, joten niitd on tulkittava direktiivin mukaisesti (ks. BGH:n tuomio
28.6.2018 — | ZR 236/16, GRUR 2019, 165 [juris 15 kohta] = WRP 2019, 200 —
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keine-vorwerkvertretung ja tuomio 12.1.2023 — | ZR 86/22, GRUR 2023, 808
[juris 14 kohta] = WRP 2023, 715 — DACHSER).

d) Toisen asteen tuomioistuin on perustanut arviointinsa siihen, ett4 vastaaja on
syyllistynyt MarkenG:n 14 §:n 2 momentin ensimmaisen virkkeen 1 kohdan
mukaisiin tavaramerkkiloukkauksiin, koska se on ilman kantajan suostumusta
kayttanyt litketoiminnassaan kanteen kohteena olevien merkkien kanssa samoja
merkkej& samoja tavaroita varten. Asiassa on riidatonta, ettd vastaaja on tarjonnut
ja  mainostanut yllapitaméalladn verkkosivustolla ja kaupank&yntialustan
www.amazon.de valityksella tavaramerkkia loukkaavia tuotteita. Toisen asteen
tuomioistuin on téltd osin myds katsonut, ettd uusimisen vaara Onyo0lemassa.
Asianosaiset eivéat ole riitauttaneet tatd arviointia. Vastaaja on jo ensimmaisessa
oikeusasteessa hyvéksynyt kanteessa esitetyt vaatimukset sukellustarvikkeiden
“mainostamista” ja “tarjoamista” koskevien kayttamistoimien osalta.

e) Revision-valituksessa toisen asteen tuomioistuimen arvioinnista, jonka mukaan
kantajalla on vastaajan hyvidksymien, loukkaustoimia ™tarjota™ja *mainostaa”
koskevien oikeuksien lisdksi myds kaupan pitamistd koskevan kayttamistoimen
osalta kanteessa vaaditut oikeudet (MarkenG:n'14 8§8:n 2‘momentin ensimmaisen
virkkeen 1 kohta, 3 momentin 2 ja 6 kohta, ‘Symementin ensimmaéinen virke ja
6 momentti seka 19 §:n 1 momentti), ‘esitetyt vaitteet eivab voi asiaa kasittelevéan
jaoston kasityksen mukaan menestya.

f) Sikali kuin kantaja vaatiiy ettd)vastagjaa kielletddn pitdmasta hallussaan
sukellustarvikkeita, tulee esille unioninjoikeuden tulkintaa koskevia kysymyksia,
joita on tarpeen selventaa.

aa) Toisen asteen tuomioistuin on katsonut, ettd vastaajan tuomitsemiselle sen
perusteella, ettd,se on pitanyt hallussaan luvattomasti kanteen kohteena olevilla
tavaramerkeilla varustettuja tavaroita tarjotakseen tai saattaakseen niita
markkinoille Saksassa, ei ole esteend se, ettd vastaajan kotipaikka on Espanjassa
ja ettd se varastoi kyseisid ‘tavaroita Espanjassa. Hallussapito tarjoamista tai
markkinoille saattamista varten on sen mukaan tyypillinen aiemmin tapahtunut
tosiseikkay jonka yhteydessa ei ole merkitysta silld, tapahtuuko lahtdkohtaisesti
yrityksen sisdinen hallussapito Saksassa vai ulkomailla (Euroopan unionin
alueella). Ratkaisevaa on ainoastaan se, etté siihen liittyva Saksassa tarjoamisen
tai markkinoille saattamisen tarkoitus on jo toteutunut tai uhkaa toteutua
valittomasti. Vastaajan internettarjonta on suunnattu tarkoituksellisesti Saksan
markkinoille, minkd& vuoksi hallussapito tapahtuu suoraan Saksassa tarjoamista
varten. Hallussapito tapahtuu lisdksi Saksassa markkinoille saattamista varten.
Vastaaja on sijoittautunut toiseen unionin jasenvaltioon ja Schengen-alueelle. Se
yllapitdd 17 yksittéista kauppaa késittdvad eurooppalaista internetissa toimivaa
myyntiverkostoa ja voi toimittaa saapuvia tilauksia vélittomasti ja saksalaiselle
kauppiaalle aiheutuviin rinnastettavilla kustannuksilla.

bb) Asiaa kasittelevd jaosto tulkitsee toisen asteen tuomioistuimen
tuomiolauselmaa ja tuomion perusteluja siten, ettd toisen asteen tuomioistuin on
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Kieltdnyt ~ vastaajaa  pitdméstd  hallussaan  tavaramerkkid loukkaavia
sukellustarvikkeita ~ niiden  tarjoamista ja kaupan pitdmistd varten.
Tuomiolauselman lauserakenteen ja sanamuodon perusteella tavaramerkkia
loukkaavien tavaroiden hallussapito kielletd&n tosin pelkéstdédn kaupan pitdmisen
“edelld mainittuun tarkoitukseen”. Tuomion perusteluista ilmenee kuitenkin
kiistattomasti, ettd myods hallussapito tavaramerkkeja loukkaavien tavaroiden
tarjoamista varten on tarkoitus kieltdd. Asiaa késittelevd jaosto selventda
tarvittaessa toisen asteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselmaa Revision-
valituksesta antamassaan tuomiossa.

Tuomiolauselmaa on lisaksi tulkittava siten, ettd toisen asteen tuemigistuin on
Kieltdnyt vastaajaa pitdamésta hallussaan asianomaisia tavaroita edella mainittuihin
tarkoituksiin Saksan liittotasavallassa ja Espanjan kuningaskunnassa.« Toisen
asteen tuomioistuin on tulkinnut kannevaatimusta talta osin,perustellusti‘kanteessa
esitettyjen perustelujen avulla.

cc) MarkenG:n 14 8:n 3 momentin 2 kohdan, mukaisen, tavargidén luvatonta
varastointia koskevan toimen toteutuminen edellyttaa-aineellisen edellytyksen eli
tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden ‘hallussapidon“ja subjektiivisen
edellytyksen eli sen, ettd tavaroita pidetdanitietoisesti hallussa aikomuksena
saattaa ne markkinoille milla tahansa oikeudellisella toimella, kuten tarjoamalla
ostettavaksi, tayttymistda (ks. julkisasiamies ‘Campos Sanchez-Bordonan
28.11.2019 esittamé ratkaisuehdotus C-567/18,348 kohta). Koska kotimaisen
tavaramerkin suojan ala rajeittuu Saksan liittotasavallan alueeseen, tarkoituksena
on oltava tavaramerkkia loukkaavien<tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille
saattaminen Saksassa.

dd) Toisen asteen esittamienitoteamusten mukaan subjektiivinen edellytys tayttyy
vastaajanfosaltamsSe piti, hallussaan kanteen kohteena olevia tavaramerkkeja
loukkaavia [sukellustarvikkeita aikomuksena saattaa ne markkinoille Saksan
liittotasavallassa milla ), tahansa oikeudellisella toimella, kuten tarjoamalla
ostettavaksi.

ge) Onkuitenkin “epaselvéa, voiko kansallisen tavaramerkin haltija vaatia
direktiivin (EU) 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla sen
Kieltamista, ettashenkild pitdd ulkomailla hallussaan tavaramerkkia loukkaavia
tavaroita, aikomuksenaan tarjota tai saattaa niitd markkinoille maassa, jossa
tavaramerkki on suojattu (ensimmainen ennakkoratkaisukysymys).

(1) Talle voisi olla esteend alueellisuusperiaate. Unionin tuomioistuimen ja
Bundesgerichtshofin yhtenevén oikeuskdytanndn mukaan immateriaalioikeudessa
merkityksellinen alueellisuusperiaate tarkoittaa ensinnékin sitd, ettd kansallisen
suojalainsaddannon mukaisen suojan edellytykset maaraytyvat sen valtion
oikeuden mukaan, jossa t&t4 suojaa haetaan, ja toiseksi sitd, ettd kansalliset
immateriaalioikeudet nauttivat ainoastaan valtion alueeseen rajoittuvaa suojaa ja
ettd ainoastaan Saksassa toteutetuista toimista voidaan maaratad seuraamuksia
(tavaramerkkilainsadadannosta ks. unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1994, IHT
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Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261 = GRUR Int.
1994, 614 [juris 22 kohta] ja tuomio 19.4.2012, Wintersteiger, C-523/10, GRUR
2012, 654 [juris 25 kohta]; BGH:n tuomio 25.4.2012 — | ZR 235/10, GRUR 2012,
1263 [juris 17, 23 ja 24 kohta] = WRP 2012, 1530 — Clinique happy ja BGH,
GRUR 2020, 647 [juris 25 kohta oikeuskaytantoviittauksineen] — Club Hotel
Robinson; tekijanoikeuslainsdddannostd ks. unionin tuomioistuimen tuomio
14.7.2005, Lagardere Active Broadcast, C-192/04, EU:C:2005:475 = GRUR
2006, 50 [juris 46 kohta]). Tamé& puoltaisi sitd, ettd se, joka pitdd hallussaan
tavaroita ulkomailla, vaikka aikomuksena olisi tarjota ja saattaa niitd markkinoille
Saksassa tavaramerkillg, ei loukkaa kotimaista tavaramerkkia.

(2) On kuitenkin my6s mahdollista, ett4 kansallisen tavaramerkin loukkaamiseen
pidetddn — kuten toisen asteen tuomioistuin on tehnyt — riittavand, sita, etta
ulkomailla hallussapidon tarkoituksena on tarjota ja saattaa,tavaroita markkinoille
tavaramerkilla maassa, jossa tavaramerkki on suojattu. Unionin“tuomioistuin
onkin jo todennut tekijanoikeuslainsdadannong yhteydessa, ettd 'ainoastaan
Saksassa suojattua oikeutta voidaan loukata my@s ulkemailla tapahtuvilla toimilla.
Siten ulkomaille sijoittautunut liikkeenharjoittaja, joka suuntaa mainoksensa
maahan, jossa tavaramerkki on suojattu, ja luo tai antaa kayttoon erityisen
toimitusjarjestelman ja maksutavan tai sallii kolmannen tekevan tdmén ja antaa
nain maassa, jossa tavaramerkki on suojattu, asuville henkil6ille mahdollisuuden
hankkia tdssd samassa jasenvaltiossa \tekijanoikeudella suojattuja tavaroita,
suorittaa maassa, jossa tavaramerkki,antaa suojaa, tavaramerkkioikeutta
loukkaavan toimen (tekijanotkeuslainsdéddannostd ks. unionin tuomioistuimen
tuomio 21.6.2012, Donner; C-5/11, GRUR"2012, 817 [juris 30 kohta] = WRP
2012, 927).

(3) Ensimmaiseen ennakkoratkaisukySymykseen ei voida vastata kiistattomasti
unionin tuomioistuimen “oeikeuskéytannon perusteella. Unionin tuomioistuin on
tosin katsonut, ettd tuomioistuin, jonka kasiteltavaksi asia on saatettu, voi myontaa
maassa, §ossa immateriaaliolkeutta suojataan, tata varten myos suojaa, jos vahinko
perustuu T ulkomailla toteutettuihin toimiin, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa
Saksassa. ‘Asiaa “kasitteleva tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan vain
sijaintijasenvaltionsa alueella aiheutunutta vahinkoa koskevat asiat (ks. unionin
tuemioistuimenytuomio 3.10.2013, Pinckney, C-170/12, GRUR 2014, 100 [juris
39 jand7 kohta] = WRP 2013, 1456. Tatd unionin tuomioistuimen ratkaisua ei
kuitenkaan annettu siitd kysymyksestd, onko kyseessd olevaa kansallista
immateriaalioikeutta  loukattu  ulkomailla  toteutetulla  mutta  Saksaan
suuntautuneella toimella, vaan se késitteli sen maan, jossa immateriaalioikeus on
suojattu, asiaa késittelevan tuomioistuimen kansainvélisen toimivallan laajuutta.
Myo6sk&an unionin tuomioistuimen tuomio Donner (GRUR 2012, 817) ei anna
vastausta  ensimmadiseen  ennakkoratkaisukysymykseen. Se el koske
tavaramerkkioikeutta vaan tekijanoikeutta. Mainitussa tuomiossa oli kyse siita,
loukataanko teoskappaleiden myynnilld ulkomailta kasin tekijan levitysoikeutta
maassa, jossa tekijanoikeus on suojattu. Kaésiteltdvassa asiassa esitetty
ensimmaéinen ennakkoratkaisukysymys ei koske sitd, onko vastaajaa kiellettdva
tarjoamasta tai pitdmastd kaupan asianomaisia tavaroita ulkomailta ké&sin
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Saksassa, vaan sitd, voidaanko — kansallisen tavaramerkin perusteella — Kieltda jo
tavaramerkkid loukkaavien tavaroiden hallussapito ulkomailla, kun se tapahtuu
niiden tarjoamista ja kaupan pitdmistd varten. Tatd ndkokohtaa ei kasitelld
lainkaan unionin tuomioistuimen tuomiossa Donner.

ff) Kasiteltdvdssa asiassa herdd lisdksi kysymys, onko direktiivin 2015/2346
10 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallussapidon kasitteen [k&antgjén
huomautus:  suomenkielisessd  versiossa puhutaan  varastoimisesta eiké
hallussapidosta, kuten saksankielisessd versiossa] kannalta merkityksellinen
tosiasiallinen mahdollisuus paasté kasiksi tavaramerkkia loukkaavaan tavaraan vai
riittddkd mahdollisuus vaikuttaa siihen henkil6on, jolla on tallainen mahdollisuus
(toinen ennakkoratkaisukysymys).

1) Unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnnon mukaan unionin otkeuden sellaisen
s&annoksen sanamuotoa, jossa ei ole nimenomaistd viittausta jasenvaltioiden
oikeuteen sen merkityksen ja ulottuvuuden maéérittamiseksi, on “tavallisesti
tulkittava koko unionissa itsendisesti ja yhtendisestiy(ks. ‘unroninituomioistuimen
tuomio 3.9.2014, Deckmyn ja Vrijheidsfonds, C-201/18, GRUR 2014, 972 [juris
14 kohta] = WRP 2014, 1181 ja tuomio, 13.10.2022;, Gemeinde Bodman-
Ludwigshafen, C-256/21, GRUR 2022, 1669 juris.33 kohta} = WRP 2023, 40).
Koska direktiivissa 2015/2436 ei ole ‘nimenomaista viittausta jasenvaltioiden
oikeuteen hallussapidon kasitteen osalta, astaa, kasittelevé jaosto katsoo, etté tata
kasitettd on tulkittava koko unionissa itsendisestr jayyhtendisesti.

2) Saksan oikeudessa [hallussapidon Kiésite (”Besitz’) on laaja (ks.
BeckOGK.BGB/Go6tz, 1.10.2023;7m,8548, = 25-30 kohta). BGB:n 854 8:n
1 momentin mukaan %esine saadaan, haltuun, kun saadaan tosiasiallinen
madraysvalta, esineeseen; hallussapito/paattyy, kun se, jonka hallussa esine on,
luovuttaatitai amuulla tavoind menettaa tosiasiallisen maérdysvallan esineeseen
(BGB:n 856 8:n 1 mementtl). Saksan oikeudessa hallussapidon ylakasitteeseen
kuuluu edell@a mainituissa saénnoksissa saadetyn valittémén hallussapidon, jolle
on ominaista“ tosiasiallinen “maaraysvalta esineeseen, lisdksi myds valillinen
halltssapito. Jos esine.on jonkun hallussa sellaisen suhteen perusteella, jonka
perusteellaghén on toiseen nahden mééardajan oikeutettu tai velvollinen pitamaan
esinettd hallussaan, myods tdmé& toinen on BGB:n 868 8:n nojalla (vélillinen)
haltija. ~ Kuljetuskaupassa — kuten késiteltdvassd asiassa internetissa
harjoitettavassa — logistiikkapalvelujen tarjoajasta, joka kuljettaa tavaran myyjaltéa
ostajalle, tulee Saksan oikeuden mukaan valillinen haltija. Luovutettuaan tavaran
huolitsijalle tai rahdinkuljettajalle lahettdja on myos edelleen sen haltija, joskin
ainoastaan valillinen haltija (ks. BGH:n tuomio 28.6.2001 — | ZR 13/99, TranspR
2001, 471 [juris 19 kohta]; BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68. painos [1.8.2023], 854 §,
7 kohta ja MinchKomm.BGB/ F. Schafer, 9. painos, 854 8§, 1 kohta). Saksan
oikeuden mukaan on siis niin, ettd kun vastaaja antaa tavaramerkkia loukkaavien
tavaroiden kuljetustoimeksiannon, tavara on (valillisesti) vastaajan hallussa
Saksassa silla hetkelld, jona tavara saapuu Saksaan. Tama voitaisiin Kieltad
vastaajalta — kuten kantaja vaatii — Saksan liittotasavallan alueen osalta, jos
valillista hallussapitoa, sellaisena kuin se tunnetaan Saksan oikeudessa, olisi
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pidettdvd MarkenG:n 14 §:n 3 momentin 2 kohdassa ja direktiivin 2015/2436
10 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna oikeutta loukkaavana
varastoimisena.

3) On epaselvad, onko tallainen kolmansien hallinnan huomioon ottaminen
sallittua direktiivin 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla.

Julkisasiamies Campos Sanchez-Bordona on ratkaisuehdotuksessaan Coty
Germany viitannut siihen, ettd ilmaus “hallussapito” ei esiinny kaikissa
asetuksen (EU) 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan kieliversioissa.
Ranskan- (”détenir”) ja saksankielisissd versioissa (”besitzen™)y, kiytetddn
ilmauksia, jotka liittyvat suoraan hallussapidon tai hallinnan), (possessio)
oikeudelliseen kasitteeseen. Muissa Kieliversioissa, kuten “espanjan-, .dtalian-,
portugalin- ja ruotsinkielisissd versioissa (“almacenarlos™ ), stoccaggio”,
“armazena-los”, ”stocking” ja lagra”) kiytetddnd pikemminkim, tavaroiden
varastointia tarkoittavia verbeja ja substantiiveja. Julkisasiamies katsol kyseisessa
asiassa, ettd kaikista kieliversioista on kuitenkin péateltavissatajatus hallussa
pitamisestd kaupallisessa tarkoituksessa, koska “warastointiin ~(tai, niissé
kieliversioissa joissa tata ilmausta kaytetadny hallussapitoon tar-hallintaan) liittyy
edellytys kyseisen toiminnan harjoittamisestay *tiallaista tarkoitusta varten” eli
tavaroiden tarjoamista tai markkinoille 'saattamista varteny eikéd tassa ilmauksen
loppuosassa néytd olevan eroavaisuuksia kieliversioiden vélilla (julkisasiamies
Campos Sanchez-Bordonan ratkaisuehdotus«<Coty, Germany, C-567/18, 46 ja
47 kohta).

Se seikka, ettd muissa direktlivine(EW) 2015/2436 Kieliversioissa kdytetdan usein
ilmaisun “hallussapito®, sijasta varastointia tarkoittavaa ilmaisua, puoltaa
pikemminkin, sitd, etta “direktiiviné (EU) 2015/2435 10 artiklan 3 kohdan
b alakohdassatarkoitettu, hallussapito edellyttdd suoraa mahdollisuutta paasta
késiksi tavaraan “ja, ettd se, joka luovuttaa tavaran huolitsijalle tai
rahdinkuljettajalle, menettad luovutuksen myo6ta tavaran hallinnan, koska
“varastointi” paéttyy kyseisena ajankohtana.

Toisaaltawunionin otkeus mahdollistaa sen, ettd elinkeinonharjoittajan kayttdmén
logistiikkapalvelujen tarjoajan tai rahdinkuljettajan toimet, jotka johtavat
kansallisen oikeuden loukkaamiseen, luetaan elinkeinonharjoittajan syyksi.
Unionin, tuomioistuin onkin katsonut, ettd liikkeenharjoittajan voidaan katsoa
olevan vastuussa paitsi kaikista itse suorittamistaan toimista myds hanen lukuunsa
suoritetuista liiketoimista, kun liikkeenharjoittajan tavoitteena oli tarjota ja pitéa
kaupan immateriaalioikeutta loukkaavia  tuotteita maassa,  jossa
immateriaalioikeus on suojattu, eikd han voinut olla tietdimattd kyseisen
kolmannen toimista (ks. tekijanoikeudesta em. unionin tuomioistuimen tuomio
Donner, GRUR 2012, 817 [juris 27 kohta]).

4) Toista ennakkoratkaisukysymysta ei ole selvennetty unionin tuomioistuimen
oikeuskéytannossa. Tuomio Donner koski tekijdnoikeutta eika liity hallussapidon
syyksi lukemista koskevaan kysymykseen. Unionin tuomioistuin ei ole mydskaan
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antanut oikeuskéytantod muita teollisoikeuksia koskeviin unionin saannoksiin,
joissa — tavaramerkkilainsdddannon tapaan — t4ta kasitettd kaytetadn, sisaltyvan
oikeutta loukkaavan hallussapidon kasitteen tulkinnasta (mallien oikeudellisesta
suojasta annetun direktiivin 98/71/EY 12 artiklan 1 kohdan toinen virke ja
yhteisomallista annetun asetuksen [EY] N:o0 6/2002 19 artiklan 1 kohdan toinen
virke).

[--]

Alemmat oikeusasteet:

LG Nurnberg-Furth, tuomio 3.2.2022 [- -]

OLG Nirnberg, tuomio 29.11.2022 [- -] - Tehty:

Todistettu oikeaksi
-]
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