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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

27 pédivéand syyskuuta 2017 *

Ennakkoratkaisupyynté — Teollis- ja tekijanoikeudet — Asetus (EY) N:o 6/2002 — 20 artiklan 1 kohdan
c alakohta, 79 artiklan 1 kohta sekd 82, 83, 88 ja 89 artikla — Loukkauskanne —
Yhteisomallista johtuvien oikeuksien rajoitukset — Lainausten ottamisen késite — Asetus
(EY) N:o 44/2001 — 6 artiklan 1 alakohta — Toimivalta tuomioistuinjésenvaltion ulkopuolelle
sijoittautuneeseen kanssavastaajaan ndhden — Yhteisomallia késittelevien tuomioistuinten toimivallan
alueellinen ulottuvuus — Asetus (EY) N:o 864/2007 — 8 artiklan 2 kohta — Vaatimuksiin seuraamuksia
ja muita toimenpiteitd koskevien maardysten antamisesta sovellettava laki

Yhdistetyissa asioissa C-24/16 ja C-25/16,
joissa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvista ennakkoratkaisupyynnoistéd, jotka Oberlandesgericht
Diisseldorf (Diisseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin, Saksa) on esittdnyt 7.1.2016 tekemilldén
paatoksilld, jotka ovat saapuneet unionin tuomioistuimeen 18.1.2016, saadakseen ennakkoratkaisun
asioissa
Nintendo Co. Ltd
vastaan
BigBen Interactive GmbH ja
BigBen Interactive SA,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesic (esittelevd tuomari), presidentti K. Lenaerts,
joka hoitaa toisen jaoston tuomarin tehtévid, sekd tuomarit A. Prechal, C. Toader ja E. Jarasianas,

julkisasiamies: Y. Bot,

kirjaaja: hallintovirkamies R. Schiano,

ottaen huomioon Kkirjallisessa kisittelyssa ja 7.12.2016 pidetyssd istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Nintendo Co. Ltd, edustajinaan A. von Miihlendahl ja H. Hartwig, Rechtsanwiilte,

— BigBen Interactive GmbH ja BigBen Interactive SA, edustajinaan W. Gotz, C. Onken ja C. Kurtz,
Rechtsanwilte,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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NINTENDO

— Euroopan komissio, asiamiehindén T. Scharf ja M. Wilderspin,
kuultuaan julkisasiamiehen 1.3.2017 pidetyssé istunnossa esittamén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynnot koskevat yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) 20 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 79 artiklan 1 kohdan seki
82, 83, 88 ja 89 artiklan, tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja
taytdntoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 6 artiklan 1 alakohdan ja sopimukseen perustumattomiin
velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 864/2007 (Rooma II) (EUVL 2007, L 199, s. 40) 8 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan tulkintaa.

Niamé pyynnot on esitetty asioissa, joissa asianosaisina ovat yhtdaltd Japaniin sijoittautunut yhtio
Nintendo Co. Ltd (jdljempand Nintendo) ja toisaalta Saksaan sijoittautunut yhtio BigBen Interactive
GmbH (jdljempéana Saksan BigBen) sekd Saksan BigBenin emoyhtio, Ranskaan sijoittautunut BigBen
Interactive SA (jaljempdnd Ranskan BigBen) ja jossa on kyse loukkauskanteista, jotka on nostettu silld
perusteella, ettd padasioiden vastaajien viitetddn loukanneen Nintendon yhteisomallista, jonka haltija se
on, johtuvia oikeuksia.

Unionin oikeus

Asetus N:o 44/2001

Asetus N:o 44/2001 korvaa jdsenvaltioiden vilisissd suhteissa tuomioistuimen toimivallasta seka
tuomioiden  tdytantoonpanosta  yksityisoikeuden alalla  Brysselissi  27.9.1968  allekirjoitetun
yleissopimuksen (EYVL 1972, L 299, s. 32; jaljempénd Brysselin yleissopimus). Asetus N:o 44/2001
kumottiin ja korvattiin tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja
taytantoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1), jota sovelletaan 10.1.2015 lukien.
Tdmidn asetuksen siirtymésdadnnoksid koskevan 66 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, ettd “asetusta
sovelletaan ainoastaan sellaisiin oikeudenkdynteihin, jotka on pantu vireille, sellaisiin virallisiin
asiakirjoihin, jotka on laadittu tai rekisterdity virallisina asiakirjoina, ja sellaisiin tuomioistuimessa
tehtyihin sovintoihin, jotka on hyviksytty tai tehty 10.1.2015 tai sen jélkeen”.

Asetuksen N:o 44/2001 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Tuomioistuimen toimivaltaa koskevien sddntdjen ennustettavuuden on oltava hyvd, ja niiden on
perustuttava periaatteeseen, jonka mukaan toimivaltainen tuomioistuin médrdytyy péadsaantoisesti
vastaajan kotipaikan perusteella, ja vastaajan kotipaikan tuomioistuin on aina toimivaltainen, lukuun
ottamatta joitakin tarkoin rajattuja tapauksia, joissa riidan kohteen tai osapuolten sopimusvapauden
vuoksi jokin muu liittyméperuste on oikeutettu. — —”
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Kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 alakohdassa sdddetddn seuraavaa:
"Jos henkilollda on kotipaikka jasenvaltiossa, hdntd vastaan voidaan nostaa kanne myos:

jos asiassa on useampia vastaajia, siind tuomioistuimessa, jonka alueella jollakin vastaajista on
kotipaikka, edellyttden ettd kanteiden vililld on niin ldheinen yhteys, ettd niiden kasitteleminen ja
ratkaiseminen yhdesséd on toivottavaa, jotta kanteiden késitteleminen eri oikeudenkdynneissé ei johtaisi
ristiriitaisiin tuomioihin.”

Mainitun asetuksen 68 artiklan 2 kohdassa sdddetdin seuraavaa:

”Siltd osin kuin tdmid asetus korvaa jdsenvaltioiden valilla Brysselin yleissopimuksen médrdykset,
viittauksia yleissopimukseen pidetdén viittauksina tahén asetukseen.”

Asetus N:o 6/2002
Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 6, 7, 22 ja 29-31 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(6) —— suunnitellun toiminnan tavoitteita, joihin kuuluu erityisesti mallisuoja kaikki jasenvaltiot
kasittavalld alueella, ei yhteisomallilla ja yhteison tdmén alan viranomaisen perustamisella olevan
merkityksen ja vaikutusten vuoksi voida riittévalld tavalla saavuttaa jasenvaltioiden toimin — —

(7) Tehostettu teollisten mallien suoja paitsi rohkaisee yksittdisia muotoilijoita antamaan oman
panoksensa [unionin] osaamiseen télla alalla, myos edistdd innovointia sekd uusien tuotteiden
kehittelya ja niiden tuotantoon tehtdvid investointeja.

(22) Naiden oikeuksien kdyton turvaavista toimenpiteistd olisi sdddettdvd  kansallisessa
lainsdddédnnossd. Sen vuoksi on tarpeen sddtdd tietyistd kaikissa jdsenvaltioissa sovellettavista
yhtendisistd perusseuraamuksista. Ndiden avulla olisi oltava mahdollista lopettaa mallisuojan
loukkaukset riippumatta lainsddddnnostd, johon vedotaan.

(29) On erityisen térkedd, ettd yhteisomallin antamat oikeudet voidaan saattaa tehokkaasti voimaan
koko [unionin] alueella.

(30) Riitojen ratkaisujdrjestelmissa olisi mahdollisimman pitkélle valtettdva pyrkimystd asianosaiselle
edullisimman oikeuspaikan etsimiseen (forum shopping’). Tamén vuoksi on vahvistettava selket
kansainvélistd tuomiovaltaa koskevat sdannot.

(31) Tama asetus ei estd teollisoikeuksia koskevien tai muiden asiaan liittyvien jasenvaltioiden lakien,
kuten rekisteroinnillda saatuun tai rekisteroiméttoméadn mallisuojaan, tavaramerkkeihin,
patentteihin ja hyodyllisyysmalleihin, vilpilliseen kilpailuun tai siviilioikeudelliseen vastuuseen
liittyvien lakien soveltamista yhteisomalleilla suojattuihin malleihin.”

Tamén asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa sdddetdadn seuraavaa:
"Yhteisomalli on luonteeltaan yhtendinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla
[unionissa]. Se voidaan rekister6idé ja luovuttaa, siitd voidaan luopua, se voidaan julistaa mitdttomaksi

ja sen kaytto voidaan kieltdd ainoastaan koko [unionissa]. Tétd periaatetta sovelletaan, jollei tdssa
asetuksessa toisin sdddetd.”
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Kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Rekisteroity yhteisomalli antaa haltijalleen yksinoikeuden kayttdd mallia ja estdd kolmatta osapuolta
kayttdmastd sitd ilman haltijan lupaa. Edelld mainittu kaytto kasittdd erityisesti sellaisen tuotteen,
johon kyseinen malli sisdltyy tai johon sitd sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille
saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai kdyton sekd téllaisen tuotteen varastoinnin ndihin
tarkoituksiin.”

Asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan, jonka otsikkona on ”Yhteisomallista johtuvien oikeuksien
rajoitukset”, 1 kohdassa sdadetddn seuraavaa:

"Yhteisomallista johtuvia oikeuksia ei voida kayttdd seuraaviin tarkoituksiin:

a) vyksityisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin suoritetut toimet;

b) kokeelliset toimet;

c) lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin suoritettava toisintaminen, edellyttien ettd nama
toimet ovat hyvdn kauppatavan mukaisia eivdtkd kohtuuttomasti haittaa mallin tavanomaista
kayttod ja ettd ldhde mainitaan.”

Tdmain asetuksen 79 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Jollei tdssd asetuksessa toisin sdddetd, yhteisomalleja koskeviin menettelyihin ja rekisteroityja

yhteisomalleja koskeviin hakemuksiin sekd kanteita, jotka on pantu vireille yhteisomallien ja

samanaikaisen suojan tarjoavien kansallisten mallien perusteella, koskeviin menettelyihin sovelletaan

[Brysselin yleissopimusta].”

Tamén asetuksen 79 artiklan 3 kohdan perusteella Brysselin yleissopimuksen 2 ja 4 artiklaa,

5 artiklan 1 ja 3-5 kohtaa, 16 artiklan 4 kohtaa ja 24 artiklaa ei sovelleta saman asetuksen

81 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvien menettelyjen osalta. Samasta

79 artiklan 3 kohdasta ilmenee myo0s, ettd kyseisen yleissopimuksen 17 ja 18 artiklaa sovelletaan

asetuksen N:o 6/2002 82 artiklan 4 kohdassa sdddetyin rajoituksin.

Tamaén asetuksen 80 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”Jasenvaltiot nimeédvit alueellaan mahdollisimman rajoitetun maérén kansallisia ensimmadisen ja toisen

asteen tuomioistuimia (yhteisomalleja késitteleviat tuomioistuimet), joiden tehtédvdnd on hoitaa niille

tallda asetuksella osoitetut tehtavat.”

Mainitun asetuksen 81 artiklan a alakohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Yhteisomalleja kasittelevilld tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta késitelld seuraavat kanteet:

yhteisomallien loukkauskanteet ja — jos kansallinen laki ne sallii — tdllaista uhkaa koskevat kanteet.”

Asetuksen N:o 6/2002 82 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Jollei tamén asetuksen sddnnoksistda sekd 79 artiklan nojalla sovellettavista [Brysselin

yleissopimuksen] maérdyksistd muuta johdu, 81 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista

johtuvat menettelyt kdydédan sen jésenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka

tai, jos télla ei ole kotipaikkaa jossakin jdsenvaltiossa, sen jasenvaltion tuomioistuimessa, jossa tdlld on
liike.
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5. Edellda 81 artiklan a ja d [ala]kohdassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt
voidaan myds kdyda sen jasenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella loukkauksen kasittava toimi on
tapahtunut tai ollut vaarassa tapahtua.”

Tamaén asetuksen 83 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Yhteisomalleja kasittelevélla tuomioistuimella, jonka toimivalta perustuu 82 artiklan 1, 2, 3

tai 4 kohtaan, on toimivalta tehdé ratkaisu jasenvaltion alueella tapahtuneen loukkauksen késittavin

toimen tai téllaisen toimen uhan osalta.

2. Yhteisomalleja késittelevélla tuomioistuimella, jonka toimivalta perustuu 82 artiklan 5 kohtaan, on

toimivalta tehdd ratkaisu ainoastaan sen jdsenvaltion alueella tapahtuneen loukkauksen kasittivan

toimen tai téllaisen toimen uhan osalta, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee.”

Tamadn asetuksen 88 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetdén seuraavaa:

72. Kysymyksissd, jotka eivdat kuulu tdmén asetuksen soveltamisalaan, yhteisomalleja kasittelevit

tuomioistuimet soveltavat valtionsa kansallista oikeutta, mukaan lukien sen kansainvilinen

yksityisoikeus.

3. Jollei tdssa asetuksessa toisin sdddetd, yhteisomalleja kisittelevd tuomioistuin soveltaa

samankaltaisiin ~ mallin  rekisterdintiin  liittyviin ~ kanteisiin ~ sovellettavia sen  jdsenvaltion

menettelysddntdjd, jonka alueella tuomioistuin sijaitsee.”

Asetuksen N:o 6/2002 89 artiklassa sdddetdadn seuraavaa:

”1. Jos yhteisomalleja kisittelevd tuomioistuin havaitsee loukkauskannetta tai loukkauksen uhkaa

koskevaa kannetta kasitellessddn, ettd vastaaja on loukannut tai uhannut loukata yhteisomallia, se

antaa, jollei ole erityistd syytd pidattyd, madrdyksen seuraavista toimenpiteista:

a) vastaajaan kohdistuva kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisomallia;

b) loukkaavien tuotteiden takavarikko;

¢) —— materiaalien ja vélineiden takavarikko — —

d) muut vallitsevissa olosuhteissa soveltuvat madrédykset, joista sdddetddn sen jdsenvaltion
lainsdddédnnossd, mukaan luettuna sen kansainvélinen yksityisoikeus, jonka alueella loukkaaminen

tai loukkaamisen uhka on tapahtunut.

2. Yhteisomalleja kasittelevdn tuomioistuimen on toteutettava sellaiset kansallisen lainsdadantonsa
mukaiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa, ettd 1 kohdassa tarkoitettuja méaaréayksid noudatetaan.”

Asetus N:o 864/2007

Asetuksen N:o 864/2007 johdanto-osan 6, 7, 13, 14, 16 ja 19 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(6) Sisamarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttdd riita-asioiden ratkaisun ennakoitavuuden,
oikeusvarmuuden lainvalinnassa ja tuomioiden vapaan liikkuvuuden parantamiseksi sitd, ettd

jasenvaltioiden lainvalintasddnnoissd madratadn sovellettavaksi samaa kansallista lakia riippumatta
siitd, minkd maan tuomioistuimessa kanne on nostettu.
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(7) Tamén asetuksen aineellisen soveltamisalan ja sddnnosten olisi oltava johdonmukaisia ——
asetuksen —— N:o 44/2001 — - ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevien sdadadosten
kanssa.

(13) Sellaisten yhdenmukaisten sééntojen avulla, joita sovelletaan riippumatta siitd, mitd lakia niiden
mukaan on sovellettava, saatetaan estéa kilpailun védristyminen riitapuolten vélilld [unionissa].

(14) Oikeusvarmuuden vaatimus ja tarve oikeudenmukaisiin ratkaisuihin yksittdisissd tapauksissa ovat
oikeusalueen olennaisia osia. Téssd asetuksessa sdddetddn niistd liittymistd, jotka ovat
tarkoituksenmukaisimpia nédiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Téman vuoksi téssd asetuksessa
sdddetddn yleissaannostd sekd lisaksi erityissadnnoistd ja tiettyihin méadrdyksiin sisaltyvésta
'varaventtiililausekkeesta’, jonka nojalla voidaan poiketa ndistd sddannoistd, jos kaikista tapaukseen
liittyvista seikoista ilmenee, ettd vahingonkorvausvastuun perustava tapahtuma liittyy selvasti
laheisemmin johonkin toiseen maahan. Ndmé sdénnot muodostavat ndin ollen joustavat puitteet
lainvalinnalle. Vastaavasti ne sallivat tuomioistuimen, jossa asia on vireilld, kasitelld yksittdisia
tapauksia asianmubkaisella tavalla.

(16) Yhdenmukaisten sddntdjen olisi lisattdvd tuomioistuinten padtosten ennakoitavuutta ja
varmistettava kohtuullinen tasapaino vastuulliseksi vditetyn henkilon ja vahingonkérsijan etujen
valilla. Liittymd siihen maahan, jossa viliton vahinko on aiheutunut (lex loci damni), saattaa
kohtuulliseen tasapainoon vastuulliseksi vditetyn henkilon ja vahingonkarsijan edut, minka lisaksi
se vastaa nykyajan kasityksia siviilioikeudellisesta vastuusta ja objektiivisen vastuun jérjestelmien
kehittamista.

(19) Olisi vahvistettava erityissadannot niille vahingonkorvausvastuun perustaville tapahtumille, joiden
osalta osapuolten etuja ei voida saattaa kohtuulliseen tasapainoon yleissddnnon avulla.”

Tamaén asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:
"Jollei tdssd asetuksessa toisin sdddetd, sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen, joka johtuu
vahingonkorvausvastuun perustavasta tapahtumasta, sovelletaan sen maan lakia, jossa vahinko
aiheutuu, riippumatta siitd, missd maassa vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui, ja siitd, missd maassa
tai maissa tuon tapahtuman vililliset seuraukset ilmenevét.”

Mainitun asetuksen 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen, joka johtuu teollis- ja tekijanoikeuden
loukkaamisesta, sovelletaan sen maan lakia, jonka osalta suojaa vaaditaan.

2. Sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen, joka johtuu Euroopan yhteison yhtendisen teollis- ja

tekijanoikeuden loukkaamisesta, sovelletaan niiden kysymysten osalta, joihin ei sovelleta asiaa koskevaa
yhteison vilinettd, sen maan lakia, jossa oikeutta loukkaava teko tehtiin.”
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Kyseisen asetuksen 15 artiklan a, d ja g alakohta kuuluvat seuraavasti:

"Sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen timén asetuksen nojalla sovellettavan lain mukaisesti
maddraytyvat erityisesti:

vastuun peruste ja laajuus, mukaan lukien niiden henkiloiden maédrittdminen, joiden voidaan katsoa
olevan vastuussa tekemistddn teoista;

d) toimenpiteet, jotka tuomioistuin voi prosessioikeutensa mukaisen toimivaltansa puitteissa toteuttaa
vahingon aiheutumisen estdmiseksi tai lopettamiseksi tai sen varmistamiseksi, ettd vahinko
korvataan;

g) vastuu jonkun muun henkilon teoista.”

Piddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Nintendo on monikansallinen yhtio, joka valmistaa ja pitdd kaupan videopeleja ja videopelikonsoleja,
muun muassa Wii-videopelikonsolia ja siihen liittyvid tarvikkeita. Se on useiden rekisterdityjen
yhteisomallien haltija; ndméd yhteisomallit koskevat Wii-tarvikkeita, kuten Wii-peliohjaimia,
Wii-peliohjaimiin liittyvid niin kutsuttuja Nunchuk-tarvikkeita, joiden avulla yhteensopivia peleja
voidaan ohjata eri tavoin, niin kutsuttuja Wii Motion Plus -liittimid, jotka voidaan kytked
peliohjaimiin, ja tasapainolautoja (Balance Bord), jotka ovat tarvikkeita, joiden avulla pelaaja voi ohjata
pelid painopistettdédn siirtamalla.

Ranskan BigBen valmistaa Wii-videopelikonsolin kanssa yhteensopivia peliohjaimia ja muita tarvikkeita
ja myy niitd internetsivustonsa vilitykselld suoraan kuluttajille erityisesti Ranskassa, Belgiassa ja
Luxemburgissa sekd tytaryhtiolleen Saksan BigBenille. Saksan BigBen myy Ranskan BigBenin
valmistamia tuotteita edelleen muun muassa internetsivustonsa vilitykselld kuluttajille Saksassa ja
Itavallassa.

Unionin tuomioistuimelle esitetystd asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd Saksan BigBenilld ei ole omia
tuotevarastoja. Se vilittda kuluttajilta saamansa tilaukset Ranskan BigBenille. Tuotteet, joiden viitetdan
loukkaavan yhteisomallia, toimitetaan siten Ranskasta. Saksan BigBen ja Ranskan BigBen kayttavit
myos suojattuja yhteisomalleja, joiden haltija Nintendo on, sisdltdvien tuotteiden kuvia erdiden muiden
myymiensé tuotteiden laillisen kaupan pitdmisen yhteydessd mainonta mukaan lukien.

Nintendo katsoo, ettd silld, ettd Saksan BigBen ja Ranskan BigBen pitdvdt kaupan erditd viimeksi
mainitun valmistamia tuotteita, loukataan rekisterdidystd yhteisomallista, jonka haltija se on, johtuvia
oikeuksia. Se katsoo myos, ettei niille kahdelle yhtidlle voida antaa oikeutta kayttdd liiketoiminnassaan
sen suojattuja malleja sisdltdvien tuotteiden kuvia. Téméan vuoksi se nosti Landgericht Diisseldorfissa
(Diisseldorfin alueellinen tuomioistuin, Saksa) Saksan BigBenid ja Ranskan BigBenid vastaan kanteet,
joissa se vaati todettavaksi, ettd kyseiset yhtiot ovat loukanneet sen ndistd malleista johtuvia oikeuksia.

Tuomioistuin katsoi Saksan BigBenin ja Ranskan BigBenin loukanneen Nintendon rekisterditya
yhteisomalleja. Tuomioistuin kuitenkin hylkasi kanteet siltd osin kuin kyse oli siitd, ettd pédasioiden
vastaajat kayttivat nditd malleja siséltdvien tuotteiden kuvia. Tuomioistuin médrdsi Saksan BigBenin
lopettamaan ndiden mallien kdyton unionin alueella ja alueellisista rajoituksista maaraamatta hyvaksyi
Nintendon liitdnndisvaatimukset siitd, ettd Nintendolle toimitetaan pédasioiden vastaajien hallussa
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olevia tietoja, tilitietoja ja asiakirjoja, ettd nédiden vastaajien todetaan olevan korvausvelvollisia ja ettd
madrataan kyseisten tuotteiden tuhoamisesta ja markkinoilta vetdmisestd, tuomion julkaisemisesta seké
Nintendolle aiheutuneiden asianajopalkkioiden korvaamisesta (jaljempéna liitdinndisvaatimukset).

Landgericht Diisseldorf totesi olevansa Ranskan BigBenin osalta kansainvilisesti toimivaltainen, ja se
madrdsi Ranskan BigBenin lopettamaan kyseisten suojattujen mallien kdyton unionin alueella.
Liitdnndisvaatimusten osalta tuomioistuin rajasi tuomionsa ulottuvuuden koskemaan Ranskan BigBenin
toimia, jotka olivat yhteydessd sen kyseisiin Saksan BigBenille toimittamiin tuotteisiin, mutta se ei
rajoittanut tuomionsa alueellista ulottuvuutta. Tuomioistuimen mukaan oli sovellettava sen paikan
lakia, jossa loukkaaminen oli tapahtunut, eli késiteltavéssa asiassa Saksan, Itdvallan ja Ranskan lakia.

Sekd Nintendo ettd pddasian vastaajat valittivat tdstd tuomiosta Oberlandesgericht Diisseldorfiin
(Diisseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin).

Ranskan BigBen vetoaa valituksensa tueksi siihen, ettei Saksan tuomioistuimilla ole toimivaltaa antaa
sitd koskevia unionin laajuisia madrdyksid, ja se katsoo, ettd tdllaisten madrdysten soveltamisala voi
kattaa vain kyseisen valtion alueen. Nintendo puolestaan riitauttaa ndiden méadrdysten rajoittamisen
siten, ettd ne koskevat vain pédasioiden vastaajien vilisen toimitusketjun tuotteita. Nintendo viittdd
myos, ettd pddasioiden vastaajille ei voida myontdd oikeutta kayttdda Nintendon rekisterdityja
yhteisomalleja siséltdvien tuotteiden kuvia taloudellisessa toiminnassaan ja tuotteidensa kaupan
pitdimisen yhteydessd. Pddasioiden vastaajat puolestaan viittavit, ettei téllainen kéyttdiminen ole
ristiriidassa asetuksen N:o 6/2002 kanssa. Nintendo katsoo my0s, ettd toisin kuin Landgericht
Disseldorf totesi, sen Saksan BigBenid koskeviin vaatimuksiin on sovellettava Saksan oikeutta ja sen
Ranskan BigBenid koskeviin vaatimuksiin on sovellettava Ranskan oikeutta.

Nintendo vaatii siten, ettd ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin médrdd péddasioiden vastaajat
olemaan valmistamatta, tuomatta maahan, viemdttd maasta, kadyttaméttd tai pitdmaéttd naitd
tarkoituksia varten hallussaan kyseessd olevia tuotteita unionissa ja/tai esittaiméttd nditd tuotteita tai
kayttdmattd Nintendon yhteisomalleja siséltivien tuotteiden kuvia koko unionin alueella. Nintendon
vaatimus siitd, ettd rekisterdityja yhteisomalleja, joiden haltija Nintendo on, vaitetysti loukkaavien
tuotteiden valmistaminen on lopetettava, koskee vain Ranskan BigBenia.

Nintendo vaatii liséksi, ettd sen liitdnndisvaatimukset hyviksytaan.

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin toteaa téssd tilanteessa ensiksikin, ettd sen kansainvilinen
toimivalta Ranskan  BigBenida  koskevien  vaatimusten  osalta = perustuu  asetuksen
N:o 6/2002 79 artiklan 1 kohtaan, luettuna yhdessd asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan
kanssa, koska Nintendon Saksan BigBenid ja Ranskan BigBenid koskevat vaatimukset liittyvit toisiinsa
sen vuoksi, ettd kahden padasian vastaajan vililld on yhteisomallia viitetysti loukkaavien tuotteiden
toimitusketju. Tuomioistuin on Nintendon ja Ranskan BigBenin esittdmien viitteiden vuoksi kuitenkin
epavarma siitd, onko Landgericht Diisseldorfin Nintendon vaatimusten johdosta antaman Ranskan
BigBenid koskevan tuomion ulottuvuus sopusoinnussa asetuksen N:o 44/2001 ja asetuksen N:o 6/2002
sdaanndsten kanssa.

Ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin tdsmentéd toiseksi, ettd kysymys siitd, voiko kolmas kayttda
lainmukaisesti — ja jos voi niin missd tilanteessa — yhteisomallin siséltdvin tuotteen kuvaa
mainostaakseen itse kaupan pitdmiddn tuotteita, jotka ovat rekisteréidyn yhteisomallin siséltaviin
tuotteisiin liittyvid tarvikkeita, on uusi. Témdn vuoksi on tarpeen saada tulkinta asetuksen
N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta kasitteestd “lainausten ottaminen”.

Kyseinen tuomioistuin on kolmanneksi epdvarma siitd, mitd lakia on sovellettava Nintendon

liitdinndisvaatimuksiin, jotka koskevat pddasioiden molempia vastaajia, ja se pohtii tdssd yhteydessd
muun muassa sitd, mika ulottuvuus asetuksen N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohdalla on.
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Oberlandesgericht Diisseldorf p&dtti tdmén vuoksi lykdtd asioiden kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset, jotka ovat sanamuodoltaan samat asioissa
C-24/16 ja C-25/16:

”1) Voiko yhteisomallista johtuvien oikeuksien tdytintoonpanemiseksi noudatettavassa menettelyssa
jasenvaltion tuomioistuin, jonka toimivalta vastaajaan ndhden perustuu yksinomaan — — asetuksen
—— Nwo 6/2002 79 artiklan 1 kohtaan, luettuna vyhdessi — - asetuksen -—-—
N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan kanssa, koska tdmia toiseen jdsenvaltioon sijoittautunut
vastaaja on toimittanut kyseiseen jdsenvaltioon sijoittautuneelle toiselle vastaajalle mahdollisesti
immateriaalioikeuksia loukkaavia tavaroita, antaa ensin mainittua vastaajaa koskevia maardyksia,
joita sovelletaan koko unionissa ja jotka ulottuvat toimivallan perustana olevia toimitussuhteita
pidemmalle?

2) Onko [asetusta N:o 6/2002] ja etenkin sen 20 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, ettd
kolmas saa kayttdd yhteisomallin kuvia kaupallisiin tarkoituksiin, jos se haluaa myydda -
yhteisomallin mukaisiin — oikeudenhaltijan tavaroihin liittyvid tarvikkeita? Jos kysymykseen
vastataan myontévisti, mitd perusteita télloin sovelletaan?

3) Miten maédritetddn [asetuksen N:o 864/2007] 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu paikka, ’jossa
oikeutta loukkaava teko tehtiin’, tapauksissa, joissa loukkaaja
a) tarjoaa yhteisomallia loukkaavia tavaroita internetsivustolla, kun tdmia internetsivusto on
suunnattu — myos — muihin jasenvaltioihin kuin siihen jdsenvaltioon, johon loukkaaja on
sijoittautunut
b) kuljetuttaa yhteisomallia loukkaavia tavaroita muuhun jésenvaltioon kuin siihen, johon se on
sijoittautunut?

Onko mainitun asetuksen 15 artiklan a ja g alakohtaa tulkittava siten, ettd ndin médritettyd lakia on
sovellettava my0s loukkaukseen myoétavaikuttaviin muiden toimijoiden toimiin?”

Asiat C-24/16 ja C-25/16 yhdistettiin unionin tuomioistuimen presidentin 1.2.2016 antamalla
madraykselld kirjallista ja suullista kasittelyd sekd tuomion antamista varten.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee ensimmadiselld kysymykselldadn ldhinnd, onko
asetusta N:o 6/2002, luettuna yhdessa asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan kanssa, tulkittava
siten, ettd tilanteessa, jossa yhteisomalleja késittelevin tuomioistuimen, jonka kasiteltdavaksi
loukkauskanne on saatettu, kansainvdlinen toimivalta perustuu ensimmaiiseen vastaajaan ndhden
asetuksen N:o 6/2002 82 artiklan 1 kohtaan ja muuhun jdsenvaltioon sijoittautuneeseen toiseen
vastagjaan ndhden tdhdan 6  artiklan 1  alakohtaan, luettuna  yhdessd  asetuksen
N:o 6/2002 79 artiklan 1 kohdan kanssa, silla perusteella, ettd jilkimmadinen vastaaja valmistaa ja
toimittaa ensimmadiselle vastaajalle tuotteita, joita ensimmdinen vastaaja pitdd kaupan, tdma
tuomioistuin voi kantajan vaatimuksesta kohdistaa jdlkimmaiiseen vastaajaan madrdyksid, jotka
koskevat asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan ja 88 artiklan 2 kohdan piiriin kuuluvia
toimenpiteitd ja tdmén jialkimmadisen vastaagjan muutakin kuin edelld mainittuun toimitusketjuun
liittyvdd toimintaa ja joiden ulottuvuus kattaa koko unionin alueen.

Tassd yhteydessd on syytd todeta, ettd asetuksen N:o 6/2002 82 artiklan mukaan on niin, ettd jollei

asetuksen N:o 6/2002 sadnnoksistd tai Brysselin yleissopimuksen sovellettavista méaardyksistd muuta
johdu ja kun viittaus téhdn yleissopimukseen on asetuksen N:o 44/2001 68 artiklan 2 kohdan nojalla
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ymmadrrettava viittaukseksi tdhdn asetukseen, yhteisomalleja kisittelevien tuomioistuinten asetuksen
N:o 6/2002 80 artiklan 1 kohdassa sdddetty toimivalta tutkia sen 81 artiklassa tarkoitetut kanteet ja
vaatimukset perustuu samassa asetuksessa suoraan sdddettyihin sddntoihin (ks. vastaavasti tuomio
13.7.2017, Bayerische Motoren Werke, C-433/16, EU:C:2017:550, 39 kohta).

Tassd 82 artiklan 1 kohdassa sdddetéén, ettd ndma kanteet ja vaatimukset kuuluvat ldhtokohtaisesti sen
jasenvaltion tuomioistuinten kansainviliseen toimivaltaan, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka, tai
jos télld ei ole kotipaikkaa jossakin jasenvaltiossa, sen jasenvaltion tuomioistuinten toimivaltaan, jossa
tdlld on liike.

Tamén 82 artiklan 5 kohdassa sdddetddan muun muassa vaihtoehtoisesta toimivallasta sen jdsenvaltion
yhteisomalleja kasittelevien tuomioistuinten hyvdksi, jonka alueella loukkauksen kasittdva toimi on
tapahtunut tai ollut vaarassa tapahtua.

Nailla toimivaltasdaannoksilld on lex specialis -luonne suhteessa asetuksessa N:o 44/2001 sdddettyihin
sdaantoihin (tuomio 13.7.2017, Bayerische Motoren Werke, C-433/16, EU:C:2017:550, 39 kohta).

Asetuksen N:o 6/2002 79 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, etti jollei kyseisessa asetuksessa toisin sdddetd,
yhteisomalleja koskeviin menettelyihin sovelletaan asetuksen N:o 44/2001 sddnnoksid. Kyseisen
79 artiklan 3 kohdassa luetellaan ne asetuksen N:o 44/2001 sddnnokset, joita ei sovelleta asetuksen
N:o 6/2002 81 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuviin menettelyihin.

Asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohta ei sisdlly ndihin 79 artiklan 3 kohdassa lueteltuihin
sadnnoksiin. Tamdn tuomion 40 ja 41 kohdassa mieleen palautettuun, asetuksen N:o 6/2002
sdadnnosten muodostamaan lex specialis -sddnnostoon ei myoskddn sisdlly 6 artiklan 1 alakohdan
soveltamisedellytyksia ~ koskevia lisdtdsmennyksid. = Ennakkoratkaisua  pédasioissa  pyytédneen
tuomioistuimen kaltainen yhteisomalleja kisittelevd tuomioistuin voi timén sddnnoksen nojalla ja
edellyttden, ettd siind sdddetyt edellytykset tayttyvit, olla siten toimivaltainen tukimaan kanteen, joka
on nostettu sellaista vastaajaa vastaan, jolla ei ole kotipaikkaa tuomioistuinjésenvaltiossa.

Asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohtaa sovellettaessa on syytd tarkistaa, ettd saman kantajan eri
vastaajia vastaan nostamat kanteet liittyvdt toisiinsa siten, ettd niiden ratkaiseminen yhdessd nayttda
tarpeelliselta, jotta viltetddn se, ettd kanteiden kasitteleminen eri oikeudenkdynneissd johtaisi
ristiriitaisiin ratkaisuihin. Tdstd on todettava, ettd jotta ratkaisuja voitaisiin pitdd keskenddn
ristiriitaisina, on sen liséksi, ettd riita-asioiden ratkaisut eroavat toisistaan, oltava niin, ettd ero liittyy
samaan tosiseikastoon ja samaan oikeudelliseen tilanteeseen (tuomio 21.5.2015, CDC Hydrogen
Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, 20 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Unionin tuomioistuimen oikeuskéytdnnosta patenttialalla kéy tassa yhteydessa toki ilmi, ettd jos useissa
eri jasenvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan kussakin ndistd valtioista mydnnetyn eurooppapatentin
loukkausta koskeva kanne sellaisia vastaajia vastaan, joiden kotipaikka on ndissd valtioissa, ndiden
valtioiden alueella tehdyiksi viitetyistd teoista, kysymyksessd olevien tuomioistuinten antamien
ratkaisujen mahdolliset erot eivét liity samaan oikeudelliseen tilanteeseen, koska eurooppapatentin
loukkauksia késitelldédn aina siind valtiossa voimassa olevan alaa koskevan kansallisen lainsdddédnnon
mukaisesti, johon se on myonnetty. Mahdollisia toisistaan eroavia ratkaisuja ei siis voida pitda
epdyhteneviisind (tuomio 13.7.2006, Roche Nederland ym., C-539/03, EU:C:2006:458, 30—-32 kohta).

Padasioiden vastaajat ovat unionin tuomioistuimessa vireilld olevassa menettelyssd tdhdn
oikeuskdytdntoon vedoten viittdneet muun muassa, ettd erddt pddasioiden kantajan esittdmait
vaatimukset siitd, ettd ndiden vastaajien on toimitettava tietoja, tilitietoja ja asiakirjoja, ettd
korvausvelvollisuuden olemassaolo todetaan, ettd kyseessd olevat tuotteet tuhotaan ja vedetddn
markkinoilta, ettd asianajopalkkiot korvataan ja ettd tuomio julkaistaan, ovat riippuvaisia toimivaltaisen
tuomioistuimen soveltamista kansallisen lainsddddnnon sadnnoksistd ja ettd ne eivit siten liity samaan
oikeudelliseen tilanteeseen. Kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 45-52 kohdassa huomauttaa,
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tallaisia vaatimuksia koskee asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohta tai sen
88 artiklan 2 kohta, joissa molemmissa viitataan kansalliseen oikeuteen. Tdstd seuraa, ettei ndistd
vaatimuksista sdddetd asetuksessa N:o 6/2002 itseniisesti, vaan vaatimuksiin sovelletaan kansallista
lainsdaadantod (ks. vastaavasti tuomio 13.2.2014, H. Gautzsch GrofShandel, C-479/12, EU:C:2014:75, 52—
54 kohta).

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin arvioi kuitenkin, ettd edellytys, joka koskee saman
oikeudellisen tilanteen olemassaoloa, tdyttyy pédasioissa, koska Nintendon tdssd tuomioistuimessa
kahta péddasioiden vastaajaa kohtaan esittdmait vaatimukset liittyvdt tosiasiassa samaan oikeudelliseen
tilanteeseen muun muassa yhteisomallista johtuvien oikeuksien yhtendisyyden vuoksi ja ottaen
huomioon teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissda 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45 ja oikaisu EUVL 2004,
L 195, s. 16) toteutetun teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tdhtddvien
keinojen osittaisen yhdenmukaistamisen.

On syytd todeta, ettd loukkauskanteen nostamalla oikeudenhaltija pyrkii suojaamaan asetuksen
N:o 6/2002 19 artiklassa vahvistettua yksinoikeuttaan kayttda yhteisomallia, jonka haltija hén on, ja
estamddn kolmatta kayttdmasta sitd ilman haltijan lupaa. Koska tdlld oikeudella on samat vaikutukset
koko unionin alueella, se, ettd tietyt madrdykset, joita toimivaltainen tuomioistuin voi tdimén oikeuden
noudattamisen taatakseen antaa, ovat riippuvaisia kansallisen lainsdddénnon sddnnoksistd, on vailla
merkitystd, kun kyse on siitd, onko sama oikeudellinen tilanne olemassa asetuksen
N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohtaa sovellettaessa.

Ennakkoratkaisupyynnoista ilmenee samaa tosiseikastoa koskevan edellytyksen osalta, ettd
ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin ldhtee oletuksesta, jonka mukaan tdmén edellytyksen voidaan
katsoa tdyttyvéin silld perusteella, ettd Ranskan BigBen toimitti mallia véitetysti loukkaavia tuotteita
ensin Saksan BigBenille ja ettd viimeksi mainittu toimitti niitd sen jélkeen asiakkailleen. Kansallinen
tuomioistuin pohtii kuitenkin sitd, voivatko maéréykset, joiden antamista péddasioiden kantaja vaatii,
koskea pelkéstddn nditd toimituksia, joihin sen oma toimivalta perustuu, vai voivatko ne koskea myos
Ranskan BigBenin yksindédn suorittamien kaltaisia muita toimituksia.

Kun otetaan huomioon pédasioissa vallitseva tilanne, jossa yksi pddasioiden vastaajista on emoyhti6 ja
toinen tdmén tytdryhtio ja jossa pddasioiden kantaja moittii niitd samankaltaisista tai jopa samoista
toimista, joilla nditd suojattuja malleja on loukattu ja jotka liittyvdt samoihin malleja viitetysti
loukkaaviin tuotteisiin, jotka on valmistanut emoyhtid, joka pitdd niitd kaupan omaan lukuunsa
tietyissd jasenvaltioissa ja myy niitd myos tytdryhtiolleen, jotta tdmd pitdisi niitd kaupan muissa
jasenvaltioissa, on syytd palauttaa mieleen unionin tuomioistuimen jo todenneen, etté tilanteessa, jossa
samaan konserniin kuuluvat vastaajina olevat yhtiot ovat toimineet samalla tai samankaltaisella tavalla
sellaisten yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, jotka jokin niistd on laatinut, on katsottava
olevan kyse samasta tosiseikastosta (ks. erityisesti tuomio 13.7.2006, Roche Nederland ym., C-539/03,
EU:C:2006:458, 34 kohta).

Tamén vuoksi ja kun otetaan huomioon asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdalla tavoiteltu
pddmadrd, johon kuuluu muun muassa ristiriitaisten ratkaisujen riskin vélttdminen, saman
tosiseikaston — jos se voidaan ndyttdd toteen, minkd tarkistaminen on ennakkoratkaisua pyytineen
tuomioistuimen tehtdvidnd — on tdllaisessa tilanteessa katettava kaikki eri vastaajien toimet, jos titd
vaaditaan, mukaan lukien emoyhtion omaan lukuunsa suorittamat toimitukset, eikd se saa kattaa
ainoastaan niiden tiettyja ndkokohtia tai elementteja.

Pidasioiden kantajan kummankin pddasian vastaajan osalta vaatimien seuraamuksia ja muita
toimenpiteitd koskevien méirdysten alueellisen ulottuvuuden osalta on syytd mainita, ettd unionin
tuomioistuin on jo todennut, ettd yhteison tavaramerkistda 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL 1994, L 349, s. 83) (jaljempénd asetus N:o 40/94),
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98 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimien, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteison
tavaramerkkid, jatkamista koskevan kiellon alueellisen ulottuvuuden ratkaisevat tdméan kiellon
madrddavan yhteison tavaramerkkituomioistuimen alueellinen toimivalta sekd sen yhteison
tavaramerkin, jota on loukattu tai jota loukkauksen uhka koskee, haltijan yksinoikeuden alueellinen
ulottuvuus, sellaisena kuin tami ulottuvuus ilmenee asetuksesta N:o 40/94 (tuomio 12.4.2011, DHL
Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, 33 kohta).

Tama ratkaisu on suoraan sovellettavissa toimien, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisomalleja,
jatkamista koskevan kiellon, josta sdddetdédn itsendisesti asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa, alueellisesta ulottuvuudesta tehtdvddn analyysiin, kun otetaan huomioon asetuksen
N:o 40/94 ja asetuksen N:o 6/2002 sddnnosten samankaltaisuus; niistd ensimmdiselld sdddetddn
yhteison tavaramerkistd johtuviin ja jalkimmadiselld yhteisomallista johtuviin oikeuksiin liittyvésta
oikeussuojasta.

Muuta ratkaisua ei voida hyviksyd silloinkaan, kun kyse on sellaisten maédrdysten alueellisen
ulottuvuuden madrittdmisestd, joita yhteisomalleja kisittelevd tuomioistuin antaa Nintendon
padasioissa esittdmien kaltaisia muita seuraamuksia ja toimenpiteitd, joista asetuksessa N:o 6/2002 ei
sdddeta itsendisesti, koskevista vaatimuksista.

Tassd yhteydessd on syytd palauttaa mieleen, ettd asetuksella N:o 6/2002 tavoitellaan sen johdanto-osan
29 perustelukappaleessa mainittua paamadrda taata se, ettd yhteisomallin antamat oikeudet voidaan
suojata tehokkaasti koko unionin alueella. Téma pddmédirda on olennainen, kun otetaan huomioon —
kuten tdmén asetuksen 1 artiklan 3 kohdasta ilmenee — téllaisten mallien yhtendinen luonne ja se, etté
niiden vaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa. Asetuksella N:o 6/2002 kayttoon otetussa
oikeuksia koskevassa suojajirjestelméssd tdmd padmédrda saavutetaan yhtadltd erdillda yhtendisilla
perusseuraamubksilla, joista téssd asetuksessa sdddetddn itsendisesti, ja toisaalta muilla seuraamuksilla ja
toimenpiteilld, joista kansallisen lainsdatdjan on sdddettéava.

Vaikka tdmén asetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleessa todetaan selkedsti sellaisten
yhtendisten perusseuraamusten merkitys, joilla pyritddn lopettamaan mallisuojan loukkaukset
rilppumatta tuomioistuimesta, jonka kasiteltdvaksi asia on saatettu, tdssd johdanto-osan
perustelukappaleessa, luettuna yhdessd saman asetuksen johdanto-osan 29 perustelukappaleen kanssa,
todetaan kuitenkin, ettd myos kansallisen oikeuden piiriin kuuluvilla toimenpiteilld edistetddn saman
paamaaran saavuttamista.

Nintendon pédasioissa vaatimien kaltaisten seuraamuksia ja muita toimenpiteitd koskevien maardysten
alueellista ulottuvuutta on siten tarkasteltava tdmén tuomion 53 kohdassa mieleen palautettujen
perusteiden kannalta.

Yhteisomallin haltijan asetuksen N:o 6/2002 perusteella saamien oikeuksien alueellisen ulottuvuuden
osalta on todettava ensiksi, ettd oikeudet koskevat ldhtokohtaisesti koko unionin aluetta ja ettd mallit
saavat yhtendistd suojaa ja niilld on vaikutuksia koko tilld alueella (ks. analogisesti tuomio 12.4.2011,
DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, 39 kohta).

Tdmidn asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaan yhteisomalli on luonteeltaan yhtendinen, ja sen
oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa. Tdmdn sddnnoksen mukaan yhteisomalli
voidaan rekister6idd ja luovuttaa, siitd voidaan luopua, se voidaan julistaa mitdattomaksi ja sen kaytto
voidaan kieltdd ainoastaan koko unionissa, ja titd periaatetta sovelletaan, jollei mainitussa asetuksessa
toisin sdddeta.

Padasioissa kyseessd olevan kaltaisen sellaisen yhteisomalleja késittelevan tuomioistuimen toimivallan
alueellisen ulottuvuuden osalta, jonka késiteltdviksi asetuksen N:o 6/2002 81 artiklan a alakohdassa
tarkoitettu loukkauskanne on saatettu, jonka toimivalta yhteen vastaajaan ndahden perustuu asetuksen
N:o 6/2002 82 artiklan 1 kohtaan ja jossa toista vastaajaa, jolla ei ole tdssd tuomioistuinjasenvaltiossa
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kotipaikkaa, vastaan on nostettu pétevisti kanne asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan nojalla,
luettuna yhdessé asetuksen N:o 6/2002 79 artiklan 1 kohdan kanssa, on syytd toiseksi todeta, ettd
asetuksen N:o 6/2002 83 artiklassa sdddetddn yhteisomalleja kisittelevien tuomioistuinten toimivallan
ulottuvuudesta loukkauskanteiden osalta itsendisesti ja ettd sen 1 kohdassa tdsmennetdén, ettd
tuomioistuimella, jonka toimivalta perustuu tdmén asetuksen 82 artiklan 1, 2, 3 tai 4 kohtaan, on
toimivalta tehdé ratkaisu jasenvaltion alueella tapahtuneen loukkauksen kisittdvén toimen tai téllaisen
toimen uhan osalta.

Sitd vastoin 83 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd yhteisomalleja kisittelevilld tuomioistuimella, jonka
toimivalta perustuu tdimén asetuksen 82 artiklan 5 kohtaan, on toimivalta tehda ratkaisu ainoastaan sen
jasenvaltion alueella tapahtuneen loukkauksen kasittdvan toimen tai tillaisen toimen uhan osalta, jonka
alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee.

Asetuksessa N:o 6/2002 ei tdsmennetd nimenomaisesti, mikd yhteisomalleja kasittelevin
tuomioistuimen toimivallan alueellisen ulottuvuuden pitdisi tdmén tuomion 61 kohdassa kuvaillun
kaltaisessa tilanteessa olla. Asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan sanamuodosta sen
paremmin kuin siihen liittyvastd unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnostakddn ei kuitenkaan kay
ilmi, ettd tuomioistuinten, joiden kasiteltdviksi asia on 6 artiklan 1 alakohdan nojalla pétevisti
saatettu, alueellinen toimivalta olisi rajoitettu sellaiseen vastaajaan ndhden, jolla ei ole kotipaikkaa
tuomioistuinjdsenvaltiossa.

Nidin ollen on todettava, ettd yhteisomalleja kisittelevin sellaisen tuomioistuimen alueellinen
toimivalta, jonka kisiteltaviksi on tdmén tuomion 61 kohdassa mieleen palautetun kaltaisessa
tilanteessa saatettu asetuksen N:o 6/2002 81 artiklan a alakohdassa tarkoitettu loukkauskanne, kattaa
koko unionin alueen myos siltd osin kuin kyse on vastaajasta, jolla ei ole tuomioistuinjdsenvaltiossa
kotipaikkaa.

Tallainen tulkinta on asetuksen N:o 6/2002 rakenteen ja tavoitteiden mukainen. Kuten tdmén tuomion
61 ja 62 kohdassa on muistutettu, yhtaéltd kyseisen asetuksen 83 artiklan mukaan téllaisen
tuomioistuimen toimivalta on rajoitettu kyseisen jasenvaltion alueella tapahtuneeseen loukkauksen
kasittdavddn toimeen tai téllaisen toimen uhkaan ainoastaan silloin, kun yhteisomalleja kasittelevin
tuomioistuimen toimivalta perustuu kyseisen asetuksen 82 artiklan 5 kohtaan.

Talla tulkinnalla voidaan toisaalta taata asetuksella N:o 6/2002 tavoiteltu rekisterdityjen yhteisomallien
tehokkaan suojan varmistamista koko unionin alueella koskeva pddmiadrd (ks. vastaavasti tuomio
16.2.2012, Celaya Emparanza y Galdos International, C-488/10, EU:C:2012:88, 44 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmaiiseen kysymykseen on syytd vastata, ettd asetusta N:o 6/2002,
luettuna yhdessd asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan kanssa, on tulkittava siten, ettd
padasioissa kyseessd olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa yhteisomalleja kasittelevin tuomioistuimen,
jonka kasiteltavaksi loukkauskanne on saatettu, kansainvilinen toimivalta perustuu ensimméiseen
vastaajaan ndhden asetuksen N:o 6/2002 82 artiklan 1 kohtaan ja muuhun jdsenvaltioon
sijoittautuneeseen toiseen vastaajaan nahden tihidn 6 artiklan 1 alakohtaan, luettuna yhdessa asetuksen
N:o 6/2002 79 artiklan 1 kohdan kanssa, silld perusteella, ettd jdlkimmaiinen vastaaja valmistaa ja
toimittaa ensimmadiselle vastaajalle tuotteita, joita ensimmdinen vastaaja pitdd kaupan, tdma
tuomioistuin voi kantajan vaatimuksesta kohdistaa jadlkimmadiseen vastaajaan madrdyksid, jotka
koskevat asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan ja 88 artiklan 2 kohdan piiriin kuuluvia
toimenpiteitd ja tdmén jédlkimmadisen vastagjan muutakin kuin edelld mainittuun toimitusketjuun
liittyvda toimintaa ja joiden ulottuvuus kattaa koko unionin alueen.
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Toinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymykselldadn ldhinnéd, onko asetuksen
N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, ettd kolmas, joka ilman yhteisomallista
johtuvien oikeuksien haltijan lupaa kéyttdd muun muassa internetsivustollaan téllaisia malleja
sisdltdvien tuotteiden kuvia myydessddn lainmukaisesti tuotteita, joita on tarkoitus kéyttaa tastd
mallista johtuvien oikeuksien haltijan tiettyihin tuotteisiin liittyvind tarvikkeina, selittddkseen tai
osoittaakseen, miten myytdvid tuotteita ja kyseisten oikeuksien haltijan tiettyja tuotteita kéytetddn
yhdessd, suorittaa toisintamisen “lainausten ottamiseksi” 20 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa
tarkoitetulla tavalla, ja jos vastaus on myontdvd, milld edellytyksilld tdllainen toisintaminen voidaan
sallia.

Aivan aluksi on syytd todeta, ettd yhteisomallista johtuvien oikeuksien rajoitusta, josta asetuksen
N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetddn, voidaan soveltaa, jos se, ettd kolmas kayttaa
tdllaisia suojattuja malleja lainausten ottamiseksi, merkitsee niiden “toisintamista”. Kaksiulotteinen
kuvaus yhteisomallin siséltévéstd tuotteesta voi olla téllainen toimi.

Tdmian jialkeen on syytd tutkia, onko tdllainen toisintaminen suoritettu ”lainausten ottamiseksi”.
Asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ei viitata "lainausten ottamisen” kasitteen
osalta jdsenvaltioiden oikeuteen. Sekd wunionin oikeuden vyhtendinen soveltaminen ettd
yhdenvertaisuusperiaate edellyttivit, ettd unionin oikeuden sellaisen sdénnoksen sanamuotoa, joka ei
sisdlld nimenomaista viittausta jdsenvaltioiden oikeuteen sddnnoksen sisdllon ja ulottuvuuden
madrittamiseksi, on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsendisesti ja yhtendisesti, ja tdssa yhteydessa
on otettava huomioon paitsi sddnnoksen sanamuoto myos asiayhteys ja silla sdédnnostolla tavoitellut
pdamadrit, jonka osa sddnnos on (ks. erityisesti tuomio 3.9.2014, Deckmyn ja Vrijheidsfonds,
C-201/13, EU:C:2014:2132, 14 kohta ja tuomio 10.12.2015, Lazar, C-350/14, EU:C:2015:802, 21 kohta).

Tamaén sadnnoksen eri kieliversioiden vertailevasta tarkastelusta asetuksen
N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohtaan sisdltyvien késitteiden osalta ilmenee, ettd niissd on
eroavuuksia, koska joissakin nidistd versioista, muun muassa ranskankielisessd ja hollanninkielisessé
versiossa, kdytetddn ilmausta havainnollistaminen ("illustration”), kun taas joissain muissa
kieliversioissa viitataan késitteeseen lainausten ottaminen, kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa
74 kohdassa toteaa.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan unionin oikeuden tekstin puhtaasti sanamuodon mukaiselle
tulkinnalle, joka perustuu yhden tai useamman kieliversion tekstiin syrjayttden muut, ei voida antaa
etusijaa vaan unionin oikeussddntojen soveltamisen yhtendisyys edellyttdd niiden tulkitsemista ottaen
huomioon muun muassa kaikilla kielilld laaditut versiot. Unionin tekstin erikielisten versioiden
poiketessa toisistaan kyseessd olevaa sddnndstd on tulkittava sen sddnnoston systematiikan ja tavoitteen
mukaan, jonka osa sddnnos on (ks. erityisesti tuomio 4.9.2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146,
46 kohta oikeuskdytantoviittauksineen ja tuomio 26.4.2017, Popescu, C-632/15, EU:C:2017:303,
35 kohta).

Asetuksella N:o 6/2002 tavoitellusta padmadrdstd on syytd todeta, ettd sen johdanto-osan 6
ja 7 perustelukappaleen mukaan asetuksessa otetaan kéyttoon mallisuoja kaikki jasenvaltiot kasittavalla
alueella ja tehostettu teollisten mallien suoja, joka edistdd innovointia sekéd uusien tuotteiden kehittelya
ja niiden tuotantoon tehtdvid investointeja. Unionin tuomioistuin jo myos tdsmentinyt, ettd télla
asetuksella tavoiteltu pddmadrd on yhteisomallien tehokkaan suojan varmistaminen (ks. vastaavasti
tuomio 16.2.2012 Celaya Emparanza y Galdos International, C-488/10, EU:C:2012:88, 44 kohta).

Kyseisen asetuksen 20 artiklan 1 kohdan c alakohdan kaltaisia sddnnoksid, joilla téllaisten mallien
haltijoiden asetuksen nojalla saamia oikeuksia rajoitetaan, on tulkittava suppeasti, mutta téllaisella
tulkinnalla ei saa haitata poikkeuksen tehokasta vaikutusta eikd jittdd huomiotta sen tavoitteita (ks.
analogisesti tuomio 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, 109 ja 133 kohta).
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On syytd todeta, ettd asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddetdan
yhteisomallista johtuvien oikeuksien rajoittamisesta yksityisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin
suoritettavien toimien yhteydessd. Koska yhteisomallista johtuvien oikeuksien rajoitus, josta
20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa saddetddn, on a alakohdassa sdddetystd poikkeuksesta erillinen, on
katsottava, ettd siind tarkoitetun toisintamisen on tapahduttava liiketoiminnan yhteydessa.

Asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kasitteen ~lainausten
ottamiseksi” ulottuvuuden osalta on syytd todeta yhtaaltd, ettd timén sddnnoksen tarkoituksena on
rajata yhteisomallista johtuvia oikeuksia sellaisen toisintamisen hyviksi, jota kéytetddn rajoitukseen
vetoavan tahon omien selitysten tai kommenttien pohjana. Kun huomioon otetaan toisaalta asetuksella
N:o 6/2002 tavoiteltu ja tdimédn tuomion 73 kohdassa mainittu pddmadrd, sen estiminen, ettd sellaisia
uusia tuotteita luova yritys, joiden on tarkoitus sopia yhteen nykyisten sellaisten tuotteiden kanssa,
jotka sisdltavat yhteisomalleja, joiden haltija toinen yritys on, voisi myydessddn laillisesti omia
tuotteitaan kayttdd ndiden olemassa olevien tuotteiden kuvia selittdékseen tai osoittaakseen, miten
nditd kahta tuotetyyppid kéytetddn yhdessd, vahentdisi innovoinnin houkuttelevuutta, mita asetuksella
pyritddn valttdmaan, kuten myos julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 75 kohdassa huomauttaa.

Niin ollen kolmas, joka pitdd lainmukaisesti kaupan tiettyjen yhteisomalleja sisdltdvien tuotteiden
kanssa yhdessd kaytettdviksi tarkoitettuja tuotteita ja joka toisintaa yhteisomalleja selittadkseen tai
osoittaakseen, miten sen kaupan pitdmid tuotteita ja suojatun mallin sisdltdvdd tuotetta kiytetddn
yhdessd, suorittaa asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toisintamisen
”lainausten ottamiseksi”.

Niiden ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen kysymysten osalta, jotka koskevat edellytyksig,
joiden tédyttyessd tdhdn rajoitukseen voidaan vedota, on syytd palauttaa mieleen asetuksen
N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohdasta ilmenevin, ettd tdmia rajoitus edellyttdd kolmen
kumulatiivisen edellytyksen noudattamista: toisintamisen on oltava hyvian kauppatavan mukaista, se ei
saa kohtuuttomasti haitata mallin tavanomaista kéyttod ja lahde on mainittava.

Ensiksi on todettava edellytyksestd, jonka mukaan toisintamisen lainausten ottamiseksi on oltava hyvin
kauppatavan  mukaista, ettd unionin tuomioistuin on jo tulkinnut jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddnnon lahentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua "hyvaa liiketapaa”
koskevaa kasitettd siten, ettd se ilmaisee ldhinnd velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan
perusteltuihin intresseihin nahden (tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland,
C-228/03, EU:C:2005:177, 41 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen). Asetuksen

N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua "hyvdd kauppatapaa” koskevaa kasitetta
tulkittaessa on syytd soveltaa tatd oikeuskaytdntod soveltuvin osin.

Suojattujen mallien toisintaminen lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin ei ole mainitussa
sadnnoksessd tarkoitetun hyvan kauppatavan mukaista silloin, jos se toteutetaan antamalla vaikutelma
siitd, ettd kolmannen ja ndistd malleista johtuvien oikeuksien haltijan vililld on liikesuhde, tai jos
kolmas, joka haluaa vedota tdssd sddannoksessd sdddettyyn rajoitukseen sellaisten tuotteiden kaupan
pitdmisen yhteydessi, joita kdytetddn yhdessd suojattuja malleja siséltdvien tuotteiden kanssa, loukkaa
asetuksen N:o 6/2002 19 artiklalla suojatusta mallista johtuvia haltijan oikeuksia tai jos tdméd kolmas
hyodyntdd perusteettomasti oikeudenhaltijan kaupallista tunnettuutta (ks. analogisesti tuomio
17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, 42, 43, 45, 47 ja 48
kohta).

Kansallisen tuomioistuimen tehtévéna on tutkia, onko edellytystd, jonka mukaan lainausten ottamiseksi
tapahtuvan toisintamisen on oltava hyvin kauppatavan mukaista, noudatettu, ja ottaa tdssa yhteydessa
huomioon kaikki késiteltdvassa asiassa merkitykselliset olosuhteet ja muun muassa kolmannen kaupan
pitdmén tuotteen esitystapa kokonaisuudessaan.
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Toiseksi on todettava edellytyksestd, jonka mukaan lainausten ottamiseksi tapahtuva toisintaminen ei
saa kohtuuttomasti haitata yhteisomallin tavanomaista kayttod, ettd taimén edellytyksen tarkoituksena
on muun muassa estdd se, ettd lainausten ottamiseksi tapahtuva toisintaminen vaikuttaa kielteisesti
taloudellisiin intresseihin, joita yhteisomallista johtuvien oikeuksien haltijalla voi olla ndiden mallien
tavanomaiseen kayttoon. Ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin on jo ilmoittanut arvioivansa, etté
tama toinen edellytys téyttyy padasioissa.

Kolmanneksi on todettava ldhteen mainitsemista koskevasta velvollisuudesta, ettd asetuksen
N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ei sdddetd tavasta, jolla tdmd maininta on tehtdva.
Kuten tdmdn tuomion 75 kohdassa on todettu, kyseisen sdédnnoksen tarkoituksena on sallia
yhteisomallien kéyttdminen lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin pédasioissa kyseessa olevan
kaltaisen liiketoiminnan yhteydessa.

Jotta ldhteen mainitsemista koskeva edellytys tayttyy, tdssa tarkoituksessa valitun mainitsemisen tavan
on tehtdvd mahdolliseksi muun muassa se, ettd tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen kuluttaja kykenee helposti yksiloimédédn yhteisomallin sisdltdvian tuotteen
kaupallisen alkuperan.

Koska lahde on pédasioissa mainittu kiinnittdmalla tuotteisiin suojatusta yhteisomallista johtuvien
oikeuksien haltijalle kuuluva unionin tavaramerkki, ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen
tehtdvand on ratkaista kuitenkin myos se, onko téllainen maininta sopusoinnussa tavaramerkkialan
lainsdddannon kanssa.

Kaiken edelld esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on syytd vastata, ettd asetuksen
N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c¢ alakohtaa on tulkittava siten, ettd kolmas, joka ilman
yhteisomallista johtuvien oikeuksien haltijan lupaa kéyttdd muun muassa internetsivustollaan tillaisia
malleja sisdltdvien tuotteiden kuvia myydessddan lainmukaisesti tuotteita, joita on tarkoitus kayttaa
kyseisestd mallista johtuvien oikeuksien haltijan tiettyihin tuotteisiin liittyvind tarvikkeina, selittadkseen
tai osoittaakseen, miten myytévid tuotteita ja kyseisten oikeuksien haltijan tuotteita kaytetddn yhdesss,
suorittaa toisintamisen “lainausten ottamiseksi” 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla; téllainen toimi on tdmén sddnnoksen nojalla sallittu, jos sen yhteydessd noudatetaan siind
vahvistettuja kumulatiivisia edellytyksid, minkd varmistaminen on kansallisen tuomioistuimen
tehtdvina.

Kolmas kysymys

Aluksi on syytd todeta, ettd ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin ensiksikin tdsmentédd esittédvéansa
kolmannen kysymyksen vain siind tapauksessa, etti se joutuu toteamaan, ettd Saksan BigBen ja
Ranskan BigBen ovat loukanneet Nintendon yhteisomallista johtuvia oikeuksia, koska ne ovat yhtéélta
valmistaneet, tarjonneet, saattaneet markkinoille, vieneet maasta, tuoneet maahan ja varastoineet
ndihin tarkoituksiin kaupan pitdmidén tuotteita tai koska ne ovat toisaalta kdyttineet nditd malleja
sisdltdvien tuotteiden kuvia pitdessddn kaupan myytéviksi tarjoamiaan tuotteita.

Vaikka on totta, ettei ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin ole vield ratkaissut sitd, onko péadasioiden
kantajan yhteisomallista johtuvia oikeuksia loukattu, ei voida katsoa, ettd kolmatta kysymysté ei tdmén
vuoksi voida ottaa tutkittavaksi, toisin kuin Euroopan komissio esittdd. Yksinomaan kansallisten
tuomioistuinten, joiden kasiteltdviksi asia on saatettu, tehtédvdnd on asian erityispiirteiden perusteella
harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko niiden unionin tuomioistuimelle
esittdmilld kysymyksilld merkitystd asian kannalta. Taillaista loukkaamista koskeva toteamus ei ole
padasioissa myoskddn luonteeltaan pelkéstddn hypoteettinen (ks. vastaavasti tuomio 4.5.2017,
HanseYachts, C-29/16, EU:C:2017:343, 24 kohta).
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On syytd tdsmentdd toiseksi, ettd kolmas kysymys koskee vain tdmédn tuomion 47 kohdassa esitettyja
padasioiden kantajan vaatimia seuraamuksia ja toimenpiteitd, joista ei ole sdaddetty itsendisesti asetuksen
N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan a—c alakohdassa.

Tama kysymys perustuu kolmanneksi olettamaan siitd, ettd pédasioissa kyseessd olevan kaltaisessa
tilanteessa on sovellettava asetuksen 864/2007 8 artiklan 2 kohtaa. Ennakkoratkaisua pyytdnyt
tuomioistuin pohtii sitd, miten 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua késitettd "maan — —, jossa oikeutta
loukkaava teko tehtiin” on tulkittava pddasioissa kyseessd olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa molempia
péddasioiden vastaajia moititaan useista unionin eri jasenvaltiossa tapahtuneista loukkaustoimista. Se
tiedustelee myo6s, sovelletaanko tdmdn sddnnoksen mukaisesti madrdytyvad lakia asetuksen
N:o 864/2007 15 artiklan perusteella myos loukkaukseen myétéavaikuttaviin toimiin.

Tassd yhteydessd on todettava heti alkuun, ettd asetuksen N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohdassa
madritetddn sen sanamuodon mukaan silloin, kun kyse on sopimukseen perustumattomasta
velvoitteesta, joka johtuu yhteison yhtendisen teollis- ja tekijanoikeuden loukkaamisesta, sovellettava
laki kaikkien niiden kysymysten osalta, joihin ei sovelleta asiaa koskevaa unionin vilinettd, viittaamalla
sen maan lakiin, jossa oikeutta loukkaava teko tehtiin.

Seuraamukset ja toimenpiteet, joita pddasioiden vastaajien osalta vaaditaan ja jotka ovat kolmannen
kysymyksen kohteina, ovat toki asetuksen N:o 6/2002 88 artiklan 2 kohdan ja 89 artiklan 1 kohdan
d alakohdan piiriin kuuluvia seuraamuksia ja toimenpiteitd (ks. vastaavasti tuomio 13.2.2014,
H. Gautzsch Grofshandel, C-479/12, EU:C:2014:75, 52—54 kohta).

Kyseisistd seuraamuksista ja toimenpiteistd ei téstd huolimatta sdddetd ndissa sdédnnoksissa itsendisesti,
vaan — kuten tdmédn tuomion 47 ja 89 kohdassa on todettu — sdd@nnoksissd viitataan niiden mukaisesti
madrdytyvadn jasenvaltion oikeuteen sen kansainvilinen yksityisoikeus mukaan luettuna. Koska
jasenvaltioiden — Tanskan kuningaskuntaa lukuun ottamatta — kansainvélinen yksityisoikeus on
asetuksella N:o 864/2007 yhdenmukaistettu siltd osin kuin kyse on sopimukseen perustumattomiin
velvoitteisiin, mukaan lukien yhteison yhtendisen teollis- ja tekijanoikeuden loukkaamisesta johtuviin
velvoitteisiin, sovellettavan lain madrittamista koskevat sddannot siviili- ja kauppaoikeuden alalla (ks.
vastaavasti tuomio 21.1.2016, ERGO Insurance ja Gjensidige Baltic, C-359/14 ja C-475/14,
EU:C:2016:40, 37 kohta), tdlla viittauksella on kansainvilisen yksityisoikeuden osalta ymmaérrettava
tarkoitettavan tdmén asetuksen sdadnnoksia.

Asetuksen N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun késitteen "maan ——, jossa oikeutta
loukkaava teko tehtiin” osalta on todettava, ettd koska tdmé kasite ei sisdlld viittausta jdsenvaltioiden
oikeuteen sen sisdllon ja ulottuvuuden madrittdmiseksi, téllaista unionin oikeuden sddnnoksen
sanamuotoa on edelld tdimén tuomion 70 kohdassa mieleen palautetun oikeuskdytdnnén mukaan
tavallisesti tulkittava koko unionissa itsendisesti ja yhtendisesti ja ettd tdssd tulkinnassa on otettava
huomioon sdadnnoksen asiayhteys ja silld sddnnostolla tavoiteltu padmaird, jonka osa sdéénnds on.

Tassd yhteydessd on syytd todeta, ettd asetuksen N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohdan ranskankielisen
version sanamuodossa viitataan sen maan lakiin, jossa tdtd oikeutta loukattiin ("il a été porté atteinte a
ce droit”). Téllaisen sanamuodon perusteella ei ole mahdollista ratkaista, merkitseeko tama késite sitd,
ettd loukkaajan on toimittava ndin madrdytyvissd maassa aktiivisesti ja ettd kyse ei ole paikasta, jossa
loukkauksen vaikutukset ilmeneviat. Témédn sddnnoksen jotkut muut Kkieliversiot, kuten
espanjankielinen, saksankielinen, italiankielinen, liettuankielinen, hollanninkielinen, portugalinkielinen,
sloveniankielinen ja ruotsinkielinen versio, ovat sitd vastoin téltd osin selvdsanaisempia, koska niissa
viitataan sen maan lakiin, jossa loukkaus tehtiin. Asia on ndin myos englanninkielisen version osalta,
silld siind viitataan sen maan lakiin, jossa oikeutta loukkaava teko tehtiin.

Asetuksen N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohdan osalta on todettava systematiikasta ja asiayhteydestd, etta

taman asetuksen johdanto-osan 16 perustelukappaleesta ilmenee, ettd yhdenmukaisten sééntojen olisi
lisdttdvd tuomioistuinten padtosten ennakoitavuutta ja varmistettava kohtuullinen tasapaino
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vastuulliseksi ~ vditetyn henkilon ja vahingonkirsijin etujen vililld. Asetuksessa sdddetddn
yleisperiaatteeksi lex loci damni -sdéntd, joka vahvistetaan sen 4 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan
sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovelletaan sen maan lakia, jossa vahinko aiheutuu.

Asetuksen N:o 864/2007 johdanto-osan 19 perustelukappaleesta ilmenee unionin lainsdétdjan
todenneen kuitenkin olevan syytd vahvistaa erityissadnnét niille vahingonkorvausvastuun perustaville
tapahtumille, joiden osalta osapuolten etuja ei voida saattaa kohtuulliseen tasapainoon kyseisen
yleissadnnon avulla, ja timén asetuksen 8 artiklan 2 kohta on téllainen sddnto, joka koskee yhtendisen
teollis- ja tekijanoikeuden loukkaamisesta johtuvia sopimukseen perustumattomia velvoitteita.

Koska asetuksen N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohdassa sdddetddn erityisestd liittymdperusteesta, jolla
poiketaan tdmén asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa sdddetystd lex loci damni -yleisperiaatteesta, tima
"sen maan lakia, jossa oikeutta loukkaava teko tehtiin” koskeva peruste on ymmarrettavé siten, ettd se
ei ole sama kuin tidmdn asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu peruste maa, ”jossa vahinko
aiheutuu”. Saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua késitettd "sen maan lakia, jossa oikeutta
loukkaava teko tehtiin” on tdmén vuoksi syyté tulkita siten, etta silld tarkoitetaan maata, jossa vahingon
aiheuttanut tapahtuma on sattunut, eli maata, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut.

Kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 64 kohdassa mainitsee, on kuitenkin todettava, ettd teollis-
ja tekijanoikeuksien loukkaamista koskeville oikeudenkdyntiasioille on tyypillistd erityinen
monimutkaisuus. Ei ole harvinaista, ettd samaa vastaajaa moititaan useista loukkaustoimista, joten
paikkaa, jossa vahingon aiheuttanut tapahtuma on sattunut, koskevan perusteen nojalla useat paikat
voivat muodostaa merkityksellisen liittymakohdan maéritettdessd sovellettavaa lakia.

Kuten tdmén tuomion 49 kohdassa on todettu, yhtééltd asetuksen 6/2002 19 artiklan 1 ja 2 kohdan
mukaan yhteisomalli antaa haltijalleen yksinoikeuden kayttdd mallia ja estdd kolmatta osapuolta
kayttamastd sitd ilman haltijan lupaa. Tdssd sddnnoksessd tarkoitetun “kdyton” on ymmaérrettdva
kasittdvan erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisdltyy tai johon sitd sovelletaan,
valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai kayton seka
tdllaisen tuotteen varastoinnin néihin tarkoituksiin.

Koska yhtendisid teollis- ja tekijanoikeuksia toisaalta suojataan koko unionin alueella ja koska
loukkaustoimia voi tapahtua useissa jdsenvaltioissa, kysymyksiin, joista ei sdddetd itsendisesti
merkityksellisessé unionin vilineessd, sovellettavan aineellisen lain maédrittiminen on vaikeasti
ennakoitavissa.

Unionin tuomioistuin on jo tdsmentédnyt, ettd asetuksen N:o 864/2007 johdanto-osan 6, 13, 14 ja 17
perustelukappaleen mukaan asetuksen tarkoituksena on taata riita-asioiden ratkaisun ennakoitavuus,
oikeusvarmuus lainvalinnassa ja asetuksen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jdsenvaltioissa
(tuomio 17.11.2011, Homawoo, C-412/10, EU:C:2011:747, 34 kohta). Kuten asetuksen N:o 864/2007
johdanto-osan 16 ja 19 perustelukappaleesta ilmenee, unionin lainsddtdja halusi tdssd asetuksessa
sdddetyt liittyméaperusteet kayttoon ottamalla lisdksi saada aikaan kohtuullisen tasapainon vastuulliseksi
viitetyn henkilon ja vahingonkarsijan etujen vililld. Tamén asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa sdddettyd
liittyméperustetta on siten tulkittava ottamalla huomioon edelld mieleen palautetut tavoitteet sekd sen
alan erityispiirteet, jonka yhteydessa sitd on sovellettava.

Namé tavoitteet huomioon ottaen tilanteessa, jossa samaa vastaajaa moititaan eri jasenvaltioissa
tapahtuneista eri loukkaustoimista, jotka kuuluvat asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun “kaytto”-késitteen piiriin, vahingon aiheuttaneen tapahtuman yksiloimiseksi ei ole syyta
viitata kuhunkin moitittuun loukkaustoimeen, vaan vastaajan toimintaa on arvioitava kokonaisuutena
sen paikan maddrittdimiseksi, jossa alkuperdinen loukkaustoimi, joka on aiheuttanut moititun
toiminnan, on tapahtunut tai ollut vaarassa tapahtua.
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Tuomioistuin, jonka kisiteltdviksi asia on saatettu, voi téllaisen tulkinnan avulla yksiloidd helposti
sovellettavan lain kayttdmalld yhtd ainoaa liittyméaperustetta, joka on yhteydessé siihen paikkaan, jossa
loukkaustoimi, josta on aiheutunut useita toimia, joista vastaajaa moititaan, on tapahtunut tai ollut
vaarassa tapahtua, tdmdn tuomion 102 kohdassa mieleen palautettujen tavoitteiden mukaisesti. Talla
tulkinnalla voidaan myds taata ndin madadrdytyvdn lain ennakoitavuus kaikkien unionin teollis- ja
tekijanoikeuksien loukkaamista koskevien riita-asioiden asianosaisten osalta.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin esittda lisdksi kysymyksid, joiden tarkoituksena on maarittdad
asetuksen N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohdan nojalla sovellettava laki paddasioissa kyseessd olevan
kaltaisessa tilanteessa.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittdmissd ensimmaiisessd tapauksessa on kyse
tilanteesta, jossa talouden toimijaa moititaan siitd, ettd se on tarjonnut ilman yhteisomallista johtuvien
oikeuksien haltijan lupaa internetsivustollaan myytavaksi nditd oikeuksia véitetysti loukkaavia tuotteita,
kun kuluttajilla, jotka ovat muissa jasenvaltioissa kuin siind, johon loukkaaja on sijoittautunut, on paasy
tille internetsivustolle.

On syytd tdsmentdd tdssd yhteydessd, ettd toimi, jolla toimija, joka kayttdd hyvikseen sdhkoista
kaupankdyntid tarjoamalla myyntiin useissa jdsenvaltioissa oleville kuluttajille suunnatulla
internetsivustollaan yhteisomalleista johtuvia oikeuksia loukaten tuotteita, jotka voidaan esittda
ruudulla ja joita voidaan tilata kyseisen sivuston kautta, merkitsee tillaisten tuotteiden tarjoamista
myyntiin. Koska tdllainen toimija tekee siten tarjouksen ja saattaa markkinoille internetsivustollaan
yhteisomallia viitetysti loukkaavia tuotteita asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, téllainen toiminta kuuluu tdssa sadnnoksessd tarkoitetun "kayton” kasitteen piiriin.

Tallaisessa tilanteessa on syytd katsoa, ettd vahingon aiheuttanut tapahtuma on toimijan toiminta, kun
se tarjoaa yhteisomallia viitetysti loukkaavia tuotteita myytdvdksi muun muassa lataamalla
myyntitarjouksen verkkoon internetsivustolleen. Paikka, jossa vahingon aiheuttanut tapahtuma on
asetuksen N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla sattunut, on siten paikka, jossa tdma
toimija on kdynnistainyt myyntitarjouksen verkkoon internetsivustolleen lataamiseen johtaneen
menettelyn.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittimén toisen tapauksen osalta, jossa se pohtii sitd,
mitd lakia on sovellettava silloin, kun toimija kuljetuttaa kolmannen yrittdjan valityksella
yhteisomallilla suojattuja oikeuksia viitetysti loukkaavia tuotteita muuhun jasenvaltioon kuin siihen,
johon se on sijoittautunut, on syytd korostaa — kuten tdimén tuomion 103 kohdassa on tdsmennetty —,
ettd asetuksen N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vahingon aiheuttaneen tapahtuman
yksiloimiseksi ei ole syytd viitata kuhunkin yksittdiseen loukkaustoimeen, joista vastaajaa moititaan,
vaan vastaajan toimintaa on arvioitava kokonaisuutena sen paikan méérittimiseksi, jossa alkuperdinen
loukkaustoimi, joka on aiheuttanut moititun toiminnan, on tapahtunut tai ollut vaarassa tapahtua.

Sen ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen kysymyksen osalta, joka koskee myotavaikuttaviin
toimiin sovellettavaa lakia, on syytd lopuksi todeta, ettd koska ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
ei ole esittdnyt syitd, joiden takia se on padtynyt pohtimaan asetuksen N:o 864/2007 15 artiklan
tulkintaa ja joiden perusteella unionin tuomioistuin kykenisi antamaan hyodyllisen vastauksen tdhén
kysymykseen, kysymys on unionin tuomioistuimen tyGjirjestyksen 94 artiklan nojalla jétettava
tutkimatta.

Kaiken edella esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on syytd vastata, ettd asetuksen
N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tdssd sddnnoksessd tarkoitetulla kasitteelld
"maan — —, jossa oikeutta loukkaava teko tehtiin” tarkoitetaan maata, jossa vahingon aiheuttanut
tapahtuma sattui. Tilanteessa, jossa samaa vastaajaa moititaan eri jdsenvaltioissa toteutetuista eri
loukkaustoimista, vahingon aiheuttaneen tapahtuman yksiloimiseksi ei ole syytd viitata kuhunkin
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moitittuun loukkaustoimeen, vaan vastaajan toimintaa on arvioitava kokonaisuutena sen paikan
madrittdmiseksi, jossa alkuperdinen loukkaustoimi, joka on aiheuttanut moititun toiminnan, on
tapahtunut tai ollut vaarassa tapahtua.

Oikeudenkayntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kasittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssa, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maéréta
korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Yhteisomallista 12.12.2001 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 6/2002, luettuna yhdessi
tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja tiaytintoonpanosta siviili-
ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan kanssa, on tulkittava siten, ettd padasioissa kyseessi
olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa yhteisomalleja kasittelevin tuomioistuimen, jonka
kasiteltiviksi loukkauskanne on saatettu, kansainvilinen toimivalta perustuu ensimmaiiseen
vastaajaan ndhden asetuksen N:o 6/2002 82 artiklan 1 kohtaan ja muuhun jasenvaltioon
sijoittautuneeseen toiseen vastaajaan nihden tihdn 6 artiklan 1 alakohtaan, luettuna yhdessa
asetuksen N:o 6/2002 79 artiklan 1 kohdan kanssa, silld perusteella, etti jalkimméiinen
vastaaja valmistaa ja toimittaa ensimmaiselle vastaajalle tuotteita, joita ensimmadinen vastaaja
pitida kaupan, timid tuomioistuin voi kantajan vaatimuksesta kohdistaa jilkimmaiiseen
vastaajaan madrdyksida, jotka koskevat asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan
ja 88 artiklan 2 kohdan piiriin kuuluvia toimenpiteitd ja timin jalkimmadisen vastaajan
muutakin kuin edelld mainittuun toimitusketjuun liittyvdd toimintaa ja joiden ulottuvuus
kattaa koko unionin alueen.

2) Asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, ettd kolmas, joka
ilman yhteisomallista johtuvien oikeuksien haltijan lupaa kdyttid muun muassa
internetsivustollaan téillaisia malleja sisdltivien tuotteiden kuvia myydessdidn lainmukaisesti
tuotteita, joita on tarkoitus kayttda Kkyseisestd mallista johtuvien oikeuksien haltijan
tiettyihin tuotteisiin liittyvina tarvikkeina, selittiikseen tai osoittaakseen, miten myytivid
tuotteita ja kyseisten oikeuksien haltijan tuotteita kiytetddn yhdessd, suorittaa toisintamisen
”lainausten ottamiseksi” 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla; tallainen
toimi on timidn sddnnoksen nojalla sallittu, jos sen yhteydessi noudatetaan siind
vahvistettuja  kumulatiivisia  edellytyksid, minkd varmistaminen on kansallisen
tuomioistuimen tehtiviana.

3) Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) 11.7.2007
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 864/2007 8 artiklan 2 kohtaa on
tulkittava siten, ettd tdssd sddnnoksessd tarkoitetulla kisitteelldi ”maan — —, jossa oikeutta
loukkaava teko tehtiin”, tarkoitetaan maata, jossa vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui.
Tilanteessa, jossa samaa vastaajaa moititaan eri jidsenvaltioissa toteutetuista eri
loukkaustoimista, vahingon aiheuttaneen tapahtuman vyksiloimiseksi ei ole syytd viitata
kuhunkin moitittuun loukkaustoimeen, vaan vastaajan toimintaa on arvioitava
kokonaisuutena sen paikan maédrittimiseksi, jossa alkuperdinen loukkaustoimi, joka on
aiheuttanut moititun toiminnan, on tapahtunut tai ollut vaarassa tapahtua.

Allekirjoitukset
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