g

W Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
YVES BOT
1 pdivind maaliskuuta 2017"

Yhdistetyt asiat C-24/16 ja C-25/16

Nintendo Co. Ltd
vastaan
BigBen Interactive GmbH ja
BigBen Interactive SA

(Ennakkoratkaisupyynté — Oberlandesgericht Diisseldorf (Diisseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin,
Saksa))

Ennakkoratkaisupyynté — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden
taytantoonpano — Asetus (EY) N:o 6/2002 — Yhteisomallin suoja — Asetus (EY) N:o 864/2007 —
Sovellettava laki — Loukkauskanteen liitdnnéisvaatimuksista annettavien ratkaisujen alueellinen

ulottuvuus — Muiden seuraamusten ja lainausten ottamiseksi suoritettavan toisintamisen kasitteet

1. Unionin tuomioistuimen késiteltdvind oleva asia tarjoaa sille tilaisuuden méérittda jasenvaltion
tuomioistuimen antaman sellaisen ratkaisun alueellinen ulottuvuus, joka koskee kahteen eri
jasenvaltioon sijoittautunutta kahta vastaajaa kyseisessd tuomioistuimessa nostetun loukkauskanteen
liitdnnédisvaatimusten osalta.

2. Unionin tuomioistuimelta tiedustellaan myds, kasittddko yhteisomallista 12.12.2001 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002> 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu muiden
seuraamusten kasite loukkauskanteen liitdnndisvaatimukset, kuten kirjanpitoasiakirjojen toimittamista,
rahamaardistd korvausta, asianajopalkkioiden korvaamista, loukkaavien tuotteiden tuhoamista ja
markkinoilta vetdmistd sekd tuomion julkistamista koskevat vaatimukset. Ennakkoratkaisua pyytényt
tuomioistuin haluaa lisdksi tietdd, mitd perusteita on otettava huomioon ndihin vaatimuksiin
sovellettavan lain méarittdmiseksi.

3. Unionin tuomioistuimen on tidmin jilkeen vield tdsmennettdvd, kattaako kyseisen asetuksen
20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu lainausten ottamiseksi suoritettavan toisintamisen kasite
sen, ettd kolmas kéyttda niiden tuotteiden kuvia, joihin sisdltyy suojattu yhteisomalli, pitddkseen kaupan
omia tuotteitaan.

4. Esitdn  tdssd  ratkaisuehdotuksessa ne syyt, joiden vuoksi katson, ettd asetuksen
N:o 6/2002 79 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessd tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden
tunnustamisesta ja tdytdntoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 44/2001° 6 artiklan 1 alakohdan kanssa, on tulkittava siten, ettd ratkaisuilla, jotka

1 Alkuperiinen kieli: ranska.
2 EYVL 2002, L 3, s. 1.
3 EYVL 2001, L 12, s. 1.
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kansallinen tuomioistuin on antanut kahteen eri jasenvaltioon sijoittautuneita kahta vastaajaa vastaan
nostetun loukkauskanteen liitdnndisvaatimuksista, kuten vahingon korvaamista, loukkaavien tuotteiden
tuhoamista tai markkinoilta vetamistd, asianajopalkkioiden korvaamista tai tuomion julkistamista
koskevista vaatimuksista, on oikeusvaikutus koko Euroopan unionin alueella.

5. Tamaén jéalkeen selitdn, miksi asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on ndhdékseni
tulkittava siten, ettd muiden seuraamusten késite tarkoittaa esimerkiksi loukkaavien tuotteiden
tuhoamista, niiden markkinoilta vetamistd ja tuomion julkistamista koskevia vaatimuksia. Késite ei
kuitenkaan sisdlld  vahingon korvaamista, vyrityksen Kkirjanpitotietojen  toimittamista  tai
asianajopalkkioiden korvaamista koskevia vaatimuksia.

6. Ehdotan my0s, ettd unionin tuomioistuin lausuu, ettd tdtd sddnnostd ja sopimukseen
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007* 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd loukkauskanteen
liitdnndisvaatimuksiin, jotka koskevat loukkaavien tuotteiden tuhoamista ja markkinoilta vetdmists,
tuomion julkistamista, vahingon korvaamista, yrityksen kirjanpitotietojen toimittamista sekd
asianajopalkkioiden korvaamista, sovelletaan sen jadsenvaltion oikeutta, jonka alueella viitetyn
loukkauksen aiheuttanut tapahtuma on sattunut tai uhkaa sattua. Késiteltdviassa asiassa viitetyn
loukkauksen aiheuttanut tapahtuma on loukkaavien tuotteiden valmistaminen.

7. Lopuksi selitdn ne syyt, joiden perusteella katson, ettd asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan
c alakohtaa on tulkittava siten, ettd ilmaisu “lainausten ottamiseksi — — suoritettava toisintaminen”
kasittad sen, ettd kolmas kayttdd niiden tuotteiden kuvia, joihin sisdltyy suojattu yhteisomalli,
pitadkseen kaupan omia tuotteitaan. Kansallisen tuomioistuimen asiana on varmistaa, etté
toisintaminen on hyvdn kauppatavan mukaista eikd kohtuuttomasti haittaa mallin tavanomaista
kéyttod ja ettd lahde mainitaan.

I Asiaa koskevat oikeussdadnnot

A Asetus N:o 44/2001

8. Asetuksen N:o 44/2001 tavoitteena on yhdenmukaistaa tuomioistuimen toimivaltaa siviili- ja
kauppaoikeudellisissa asioissa koskevat sddnnét, jotta voidaan madrittdd kunkin jasenvaltion
tuomioistuinten toimivalta sekd yksinkertaistaa muodollisuudet, jotta voidaan varmistaa jasenvaltioissa
annettujen tuomioiden nopea tunnustaminen ja taytantéonpano.

9. Asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, ettd “kanne henkilod vastaan, jonka kotipaikka on
jasenvaltiossa, nostetaan hédnen kansalaisuudestaan riippumatta tuon jdsenvaltion tuomioistuimissa,
jollei tamdn asetuksen sddnnoksistd muuta johdu”.

10. Asetuksen 6 artiklan 1 alakohdassa sdddetddn, ettd ”jos henkilon kotipaikka on jasenvaltiossa, hantd
vastaan voidaan nostaa kanne myds — — jos asiassa on useampia vastaajia, siind tuomioistuimessa, jonka
alueella jollakin vastaajista on kotipaikka, edellyttden, ettd kanteiden vililld on niin ldheinen yhteys, ettd
niiden kisitteleminen ja ratkaiseminen yhdessd on toivottavaa, jotta kanteiden kasitteleminen eri
oikeudenkéynneissa ei johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin”.

4 EUVL 2007, L 199, s. 40; jiljempéna Rooma II -asetus.
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B Asetus N:o 6/2002

11. Asetuksen N:o 6/2002 tarkoituksena on taata yhteisomallien yhdenmukainen suoja unionin alueella
ja turvata niistd johtuvien oikeuksien kaytto.

12. Asetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: "Néiden oikeuksien kayton
turvaavista toimenpiteistd olisi sdddettiva kansallisessa lainsddddnnossd. Sen vuoksi on tarpeen sdatda
tietyista kaikissa jdsenvaltioissa sovellettavista yhtendisistd perusseuraamuksista. Ndiden avulla olisi
oltava mahdollista lopettaa mallisuojan loukkaukset riippumatta lainsddddnndstd, johon vedotaan.”

13. Asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa sdaddetddn seuraavaa: "Yhteisomalli on luonteeltaan yhtendinen.
Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisossd. Se voidaan rekister6ida ja luovuttaa, siitd
voidaan luopua, se voidaan julistaa mitdttoméksi ja sen kdyttd voidaan kieltdd ainoastaan koko
yhteisossd. Tatd periaatetta sovelletaan, jollei téssé asetuksessa toisin sdaddetd.”

14. Asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 1 kohdassa saddetian seuraavaa:

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

15. Asetuksen 20 artiklan 1 kohdassa otetaan kayttoon tiettyja yhteisomallista johtuvien oikeuksien
rajoituksia, ja siind sdddetddn seuraavaa:

"Yhteisomallista johtuvia oikeuksia ei voida kayttdd seuraaviin tarkoituksiin:

a) yksityisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin suoritetut toimet;

b) kokeelliset toimet;

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

16. Asetuksen 79 artiklan 1 kohdassa sdddetdén seuraavaa:

"Jollei tédssd 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

tuomioistuinten toimivallasta sekd tuomioiden tdytdntdonpanosta yksityisoikeuden alalla Brysselissé

27 péivdnd syyskuuta 1968 allekirjoitettua yleissopimusta® — - ”

17. Asetuksen N:o 6/2002 82 artiklan 1 ja 5 kohdassa sdddetdédn seuraavaa:

”1. Jollei tdmén asetuksen sddnnoksistda sekd 79 artiklan nojalla sovellettavista [kyseisen]

yleissopimuksen madrdyksistd muuta johdu, 81 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista

johtuvat menettelyt kdyddan sen jasenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka

tai, jos télla ei ole kotipaikkaa jossakin jdsenvaltiossa, sen jasenvaltion tuomioistuimessa, jossa tdlld on
liike.

5 EYVL 1972, L 299, s. 32.
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5. Edelld 81 artiklan a ja d kohdassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt
voidaan myos kiydd sen jdsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella loukkauksen kasittdvd toimi on
tapahtunut tai ollut vaarassa tapahtua.”

18. 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 késittelevilla 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.”

19. Asetuksen 88 artiklan 2 kohdassa sdddetdédn seuraavaa:

"Kysymyksissd, jotka eivdt kuulu tdmédn asetuksen soveltamisalaan, yhteisomalleja kasittelevat

tuomioistuimet soveltavat valtionsa kansallista oikeutta, mukaan lukien sen kansainvilinen

yksityisoikeus.”

20. Asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdassa sdddetdédn seuraavaa:

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

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

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

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

b) loukkaavien tuotteiden takavarikko;

¢) niiden materiaalien ja vilineiden takavarikko, joita on pédasiallisesti kaytetty loukkaavien tuotteiden
valmistamiseen, mikéli niiden omistaja on ollut tietoinen niiden kdyton tarkoituksesta tai mikaéli
tama tarkoitus on vallitsevissa olosuhteissa ollut ilmeisté;

d) muut vallitsevissa olosuhteissa soveltuvat maédrdykset, joista sdddetddn sen jdsenvaltion

lainsdddénnossd, mukaan luettuna sen kansainvélinen yksityisoikeus, jonka alueella loukkaaminen
tai loukkaamisen uhka on tapahtunut.”

C Rooma II -asetus

21. Rooma II -asetuksen tavoitteena on edistdd lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivallan
madraytymistd koskevien jdsenvaltioissa sovellettavien sddntojen yhteensopivuutta siviili- ja
kauppaoikeuden alan sopimukseen perustumattomien velvoitteiden alalla tilanteissa, joissa oikeutta on
loukattu. Asetusta sovelletaan teollis- ja tekijanoikeuden loukkaamiseen.

22. Asetuksen 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetdén seuraavaa:

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

II Tosiseikat

23. Nintendo Co. Ltd on japanilainen yritys, joka pitid kaupan Wii-videopelikonsoleja® ja joka on
useiden rekisteroityjen yhteisomallien haltija; ndmé yhteisomallit koskevat Wii-tarvikkeita, kuten
Nunchuk-ohjaimia, tasapainolautoja ja peliohjaimia.

24. BigBen Interactive SA:la (jdljempand Ranskan BigBen), josta on tullut Euroopan johtaja
alypuhelimille ja tableteille tarkoitettujen videopelitarvikkeiden suunnittelun ja jakelun alalla, on useita
tytaryhtioitd eri jasenvaltioissa. Yritys valmistaa samoja edelld mainittuja tarvikkeita, jotka ovat
yhteensopivia Wii-videopelikonsolin kanssa ja joita se myy useille ostajille Belgiassa, Ranskassa ja
Luxemburgissa sekd saksalaiselle tytdryhtiolleen BigBen Interactive GmbH:lle (jdljempénd Saksan
BigBen), joka toimii Saksan ja Itdvallan markkinoilla.

25. Nintendo katsoo, ettd Euroopan markkinoille tdlld tavoin saatetut tuotteet loukkaavat sen
rekisteroimia yhteisomalleja. Tastd syystd se vaatii Oberlandesgericht Diisseldorfia (Diisseldorfin ylin
alueellinen tuomioistuin, Saksa) miiraaméain riidanalaisten tuotteiden valmistuksen sekd niiden
tuonnin ja viennin lopettamisesta sekd kieltim&én niiden tuotteiden kuvien esittdmisen ja kayton,
joihin sisdltyy suojattu yhteisomalli. Nintendo vaati liitdinndisvaatimuksillaan Ranskan BigBenin ja
Saksan BigBenin kirjanpitoasiakirjojen toimittamista, rahamdadrdistd korvausta, asianajopalkkioiden
korvaamista, tuomion julkistamista seka riidan kohteena olevien tuotteiden tuhoamista ja markkinoilta
vetamista.

26. Landgericht Diisseldorf (Diisseldorfin alueellinen tuomioistuin, Saksa) katsoi ensimmadisessd
oikeusasteessa antamissaan madrédyksissd, ettd Ranskan BigBen ja Saksan BigBen olivat loukanneet
Nintendon yhteisomalleja, ja méadrdsi ne lopettamaan yhteisomallien kdyton. Se ei kuitenkaan
madrannyt lopettamaan nditd yhteisomalleja sisaltdvien tuotteiden kuvien kayttod internetsivustoilla.

IIT Ennakkoratkaisukysymykset

27. Oberlandesgericht Diisseldorf on epdvarmana unionin oikeuden tulkinnasta paattanyt lykatd asian
kasittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”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 yhdessi —— asetuksen —-—
N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan kanssa, koska tdma toiseen jdsenvaltioon sijoittautunut
vastaaja on toimittanut kyseiseen jasenvaltioon sijoittautuneelle toiselle vastaajalle mahdollisesti
immateriaalioikeuksia loukkaavia tavaroita, antaa ensin mainittua vastaajaa koskevia médrayksi,
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 myyda —

yhteisomallin mukaisiin — oikeudenhaltijan tavaroihin liittyvid tarvikkeita? Jos kysymykseen
vastataan myontévésti, mitd perusteita télloin sovelletaan?

6 Wii on Nintendon rekister6imé Euroopan unionin tavaramerkki.
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3) Miten madritetddn [Rooma II -asetuksen] 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 — myds — muihin jasenvaltioihin kuin siihen jasenvaltioon, 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 madritettya lakia
on sovellettava myos loukkaukseen myotéivaikuttaviin muiden toimijoiden toimiin?”

IV Asian tarkastelu

A Ensimmiinen ennakkoratkaisukysymys

28. Ennakkoratkaisua pyytidnyt tuomioistuin tiedustelee ensimmadiselld kysymykselldén ldhinnd, onko
asetuksen  N:o  6/2002 79  artiklan 1  kohtaa,  luettuna  yhdessd  asetuksen
N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan kanssa, tulkittava siten, ettd ratkaisuilla, jotka kansallinen
tuomioistuin on antanut esimerkiksi vahingon korvaamista, loukkaavien tuotteiden tuhoamista tai
markkinoilta vetdmistd, asianajopalkkioiden korvaamista tai tuomion julkistamista koskevista
loukkauskanteen identtisista liitdnndisvaatimuksista, jotka on esitetty kahteen eri jadsenvaltioon
sijoittautuneita kahta vastaajaa vastaan, on oikeusvaikutus koko unionin alueella.

29. Aluksi on todettava, ettei yksikddn asianosainen ole riitauttanut saksalaisen tuomioistuimen
toimivaltaa pddasiassa. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin pyytdd unionin tuomioistuimelta
nimenomaisesti, ettd tdmd ei lausuisi sen toimivallasta antaa médrdyksid vastaajia koskevista
liitdinndisvaatimuksista.” Niin ollen mielestini ei ole tarpeen lausua sen paremmin ennakkoratkaisua
pyytdneen tuomioistuimen toimivallasta kuin siitdkddn, liittyvdatké kantajan vastaajille osoittamat
liitdnndisvaatimukset toisiinsa. Joka tapauksessa ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen asiana on
arvioida, onko vaaraa siitd, ettd kanteiden kasittely eri oikeudenkdynneissd johtaa keskenddn
ristiriitaisiin ratkaisuihin asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdassa tarkoitetulla tavalla.®

30. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pyrkii siis méarittimééan niiden méadrdysten ulottuvuuden,
joita sen on annettava, ja tarkemmin sanoen sen, onko loukkaustoimien kieltdmiseksi toteutetuilla
toimenpiteilld eli padvaatimusten liitdnndisvaatimuksilla oikeusvaikutus koko unionin alueella.

31. On huomattava, etti asetuksen (EY) N:o 40/94° 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, sellaisten
toimien, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata EU-tavaramerkkisd, jatkamista koskevan kiellon
alueellisen ulottuvuuden ratkaisevat tdmén kiellon maédrdavan tavaramerkkituomioistuimen alueellinen
toimivalta sekd sen EU-tavaramerkin, jota on loukattu tai jota loukkauksen uhka koskee, haltijan
yksinoikeuden alueellinen ulottuvuus, sellaisena kuin tdméd ulottuvuus ilmenee mainitusta
asetuksesta.'® Tidstd syystd unionin tuomioistuin on jo todennut EU-tavaramerkisti, ettd kiellon jatkaa
toimia, joilla loukataan tai uhataan loukata EU-tavaramerkkid, on koskettava koko unionin aluetta."

7 Ks. oikeudenkdyntikielelld asiassa C-24/16 laaditun ennakkoratkaisupyynnon 8 kohta.

8 Ks. tuomio 1.12.2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, 83 kohta) ja tuomio 12.7.2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, 23 kohta).
9 Yhteisoén tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1).

10 Ks. tuomio 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, 33 kohta; jdljempénd tuomio DHL Express France).

11 Ks. tuomio DHL Express France (44 kohta).
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32. Kuten unionin tuomioistuin on lisaksi muistuttanut — jélleen EU-tavaramerkkia koskevassa asiassa
— , loukkaustoimien jatkamista koskevan kiellon ja siitd aiheutuvien velvoitteiden on katsottava
muodostavan kokonaisuuden siten, ettd ilman pakkokeinoja, joita tuomioistuinten on toteutettava
varmistaakseen, ettd asiaa kisittelevin tuomioistuimen tekemid loukkaustoimen kieltamistd koskevaa
paitostd noudatetaan, tilla kiellolla ei olisi lainkaan pelotevaikutusta.'” Néin ollen padvaatimuksia ja
liitdnndisvaatimuksia olisi perusteetonta kohdella eri tavoin.

33. Kasiteltavassd asiassa ei ndhddkseni ole mitddn yhteisomallin suojaamiseen liittyvdd syytd, jonka
vuoksi edelld mainittua oikeuskaytdntod ei pitdisi soveltaa. Muistutan, ettd EU-tavaramerkin tavoin
yhteisomalli on luonteeltaan yhtendinen ja silld, kuten siitd johtuvilla vyksinoikeuksilla, on
yhdenmukainen ja yhtildiselld tavalla vaikuttava suoja koko unionin alueella ja ettd se edistdd ndin
perussopimuksilla tavoiteltuja padmaaria. **

34. Yhteisomallin yhdenmukainen suoja loukkaamistoimia vastaan koko unionin alueella vaarantuisi,
jos suojan tdytdntoon panemiseksi toteutettavilla toimenpiteilld ei olisi oikeusvaikutusta koko
unionissa vaan ainoastaan silli alueella, jolla toimenpiteisti paéttinyt tuomioistuin sijaitsee.'
Yhteisomallien haltijat joutuisivat nostamaan kanteen jokaisen jdsenvaltion toimivaltaisessa
tuomioistuimessa, mikd paitsi aiheuttaisi vaaran ristiriitaisista ratkaisuista myds toisi mukanaan
huomattavan suuret kustannukset yksityiselle.

35. Tama ratkaisu noudattaa lisdksi tdysin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisen
taustalla olevaa tavoitetta, joka on helpottaa oikeussuojan saatavuutta soveltamalla tuomioistuinten
ratkaisujen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. '

36. Muistutan tdstd, ettd asetuksen N:o 44/2001 III luvun sddnndsten mukaisesti ja jotta
kieltopaatokselld olisi oikeusvaikutus kaikkien unionin jésenvaltioiden alueella, jokaisen jdsenvaltion on
tunnustettava ja pantava tdytdntoon ndmé tuomioistuinten ratkaisut valtionsisdisessd oikeudessaan
sdddettyjen sddntdjen ja menettelytapojen mukaisesti. °

37. Jos jasenvaltion tuomioistuimen hyviksymistd tietyistd pakkokeinoista tai muista toimenpiteisté ei
sdddetd jonkin toisen jdsenvaltion kansallisessa oikeudessa, viimeksi mainitun jasenvaltion on
ensimmadisen jdsenvaltion tuomioistuimen ratkaisun tdytdntoon panemiseksi turvauduttava valtionsa
kansallisen oikeuden merkityksellisiin sdéédnnoksiin, joilla kyseisen kiellon noudattaminen voidaan taata
vastaavalla tavalla. On nimittdin kansallisen lainsddtdjan asiana toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet,
joilla taataan yhteisomallin antamien oikeuksien kiytto. '

38. Edelld esitetyn perusteella katson siis, ettd asetuksen N:o 6/2002 79 artiklan 1 kohtaa, luettuna
yhdessd asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan kanssa, on tulkittava siten, ettd ratkaisuilla,
jotka kansallinen tuomioistuin on antanut kahteen eri jasenvaltioon sijoittautuneita kahta vastaajaa
vastaan nostetun loukkauskanteen liitinndisvaatimuksista, kuten vahingon korvaamista, loukkaavien
tuotteiden tuhoamista tai markkinoilta vetdmistd, asianajopalkkioiden korvaamista tai tuomion
julkistamista koskevista vaatimuksista, on oikeusvaikutus koko unionin alueella.

12 Ks. tuomio 14.12.2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, 60 kohta) ja tuomio DHL Express France (57 kohta).
13 Ks. asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan ensimméinen perustelukappale.

14 Ks. vastaavasti tuomio DHL Express France (54 kohta).

15 Ks. SEUT 67 artiklan 4 kohta.

16 Ks. tuomio 16.7.2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, 40 kohta).

17 Ks. asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 22 perustelukappale.
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B Kolmas ennakkoratkaisukysymys

39. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pyytad kolmannella kysymyksellddn selventdméédn kantajan
esittdmiin liitdnndisvaatimuksiin sovellettavaa oikeutta. Vaikka sen ldahtokohtana on, ettd Rooma II
-asetusta sovelletaan ndihin vaatimuksiin, mielestdni ensiksi on kuitenkin tutkittava ndiden vaatimusten
luonne, jotta voidaan madrittdd niihin sovellettava oikeus. Erityisesti esittelevd tuomari otti tdmén
seikan esille istunnossa esittdmissddn kysymyksissd. Istunnossa esittdmissdédn vastauksissa pédasian
asianosaiset ~ ndyttivit  katsovan, ettd  kyseisiin = vaatimuksiin = sovelletaan  asetuksen
N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, jossa viitataan Rooma II -asetukseen.

40. Siksi ehdotankin, ettd ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittima kysymys muotoillaan
uudelleen seuraavasti. Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin tiedustelee kolmannella kysymykselldén
ldhinnd, onko asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa tulkittava siten, ettd kédsite muut
seuraamukset [sddnnoksen ranskankielisessd versiossa “autres sanctions”, joka suomeksi muut
seuraamukset; sdadnnoksen suomenkielisessd versiossa “muut —— madrdykset”’] viittaa esimerkiksi
kirjanpitoasiakirjojen toimittamista, rahamaérdistd korvausta, asianajopalkkioiden korvaamista,
loukkaavien tuotteiden tuhoamista ja markkinoilta vetimistd sekd tuomion julkistamista koskeviin
vaatimuksiin, jolloin niihin sovelletaan sen jdsenvaltion lakia, jonka alueella loukkaaminen tai
loukkaamisen uhka on tapahtunut. Jos tdhdn kysymykseen vastataan myontédvésti, ennakkoratkaisua
pyytanyt tuomioistuin tiedustelee, mitd perusteita on otettava huomioon maédriteltdessd paikkaa, jossa
loukkaaminen tai loukkaamisen uhka on tapahtunut.

41. On olennaisen tirkedd selvittdd, voidaanko nditd toimenpiteitd pitdd mainitussa sddnnoksessé
tarkoitettuina muina seuraamuksina, silld jos niitd ei voida luonnehtia ndin, kantajan esittdmiin
liitainndisvaatimuksiin ~ sovelletaan muita sovellettavaa lakia koskevia sddntdja. Asetuksen
N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa saidetdan, etti muihin seuraamuksiin sovelletaan sen
jasenvaltion oikeutta, mukaan luettuna sen kansainvilinen yksityisoikeus, jonka alueella loukkaaminen
tai loukkaamisen uhka on tapahtunut, ja sen 88 artiklan 2 kohdassa sdddetdédn puolestaan, ettd
"kysymyksissd, jotka eivat kuulu [kyseisen] asetuksen soveltamisalaan, yhteisomalleja kasittelevit
tuomioistuimet soveltavat valtionsa kansallista oikeutta, mukaan lukien sen kansainvilinen
yksityisoikeus”.

42. Mainitun asetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua muiden seuraamusten kasitetta
on siten tdsmennettdivd, jotta voidaan —madrittdd, mitd oikeutta kantajan esittimiin
liitdnnaisvaatimuksiin sovelletaan.

1. Muiden seuraamusten Kdsite

43. Asetuksessa N:o 6/2002 ei madritelld eikd tdsmennetd muiden seuraamusten kisitettd. Sen
89 artiklan 1 kohdassa ainoastaan sdddetddn seuraamuksista, joita voidaan luonnehtia
yhdenmukaistetuiksi, silld jasenvaltioiden on sdddettdvd niistd kansallisessa oikeusjarjestyksessddn.
Tama koskee toimenpidettd, jolla vastaajaa kielletddn jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat
loukata yhteisomallia, tai maédratddn loukkaavien tuotteiden ja niiden materiaalien tai vélineiden
takavarikosta, joita on padasiallisesti kaytetty loukkaavien tuotteiden valmistamiseen. Kyseisen
asetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleesta kdy selvasti ilmi, ettd ndiden toimenpiteiden avulla
olisi oltal\ga mahdollista lopettaa mallisuojan loukkaukset riippumatta lainsdddédnnostd, johon
vedotaan.

18 Ks. tastd julkisasiamies Wathelet'n ratkaisuehdotus H. Gautzsch Grof$handel (C-479/12, EU:C:2013:537), johon yhdyn téysin.
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44. Nahdakseni muiden seuraamusten késitetta on tulkittava laajemmin siten, ettei se kata ainoastaan
niitd seuraamuksia, joilla loukkaustoimet voidaan lopettaa. Seuraamuksen tarkoituksena ei nimittdin
ole ainoastaan loukkaustoimen lopettaminen vaan myds sen varmistaminen, ettd oikeutta — tdssd
yhteisomallin haltijan oikeutta — noudatetaan ja se pannaan tehokkaasti taytintoon. Tehokkaiden
oikeuden noudattamisen ja tdytdntoonpanon varmistamiseksi toteutettu toimenpide voi olla
esimerkiksi uhkasakko tai kaikkien loukkaamisesta saatujen tulojen tai osan niistd menetetyksi
tuomitseminen.

45. Totean kantajan esittdmistd liitdnndisvaatimuksista, ettd unionin tuomioistuin on jo méérittanyt
tiettyjen niistd luonteen. Loukkaavien tuotteiden hidvittimistd koskeva vaatimus on siis asetuksen
N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen muu seuraamus. "

46. Vahingon korvaamisen osalta unionin tuomioistuin poikkesi julkisasiamies Wathelet'n
ratkaisuehdotuksesta ja totesi, ettei se ollut kyseisessd sdadnnoksessa tarkoitettu seuraamus. Unionin
tuomioistuin paatteli téstd, ettd kyseisen asetuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaan tdhén vaatimukseen
sovelletaan yhteisomalleja kisittelevan tuomioistuimen, jonka kasiteltdviksi asia on saatettu, valtion
kansallista oikeutta, sen kansainvilinen yksityisoikeus mukaan lukien.*

47. Vaikka unionin tuomioistuinta ei tarkkaan ottaen pyydetty lausumaan siitd, onko kirjanpitotietojen
toimittamista koskeva vaatimus kyseisen asetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu muu
seuraamus, se katsoi kuitenkin tuomiossa H. Gautzsch GrofShandel, ettd tietojen saamista yrityksen
toiminnasta koskeva vaatimus ei ollut sddnnoksessi tarkoitettu muu seuraamus.” Sellaisen yrityksen
toimintaa koskevat tiedot, jolla on taloudellinen tarkoitus, kisittivdat ndhddkseni myos yrityksen
kirjanpitoasiakirjoja koskevat tiedot. Nidin ollen on johdonmukaista katsoa, ettd yrityksen
kirjanpitotietojen toimittamista koskevaan vaatimukseen sovelletaan edelld mainitun oikeuskédytdnnon
ja asetuksen N:o 6/2002 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti sen yhteisomalleja kasittelevin
tuomioistuimen, jonka kasiteltdviksi asia on saatettu, valtion kansallista oikeutta, sen kansainvélinen
yksityisoikeus mukaan lukien.

48. Tuotteiden markkinoilta vetdmistd koskeva vaatimus ndyttdd muistuttavan ldheisesti tuotteiden
takavarikkoa koskevaa vaatimusta, joka mainitaan nimenomaisesti asetuksen 89 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa. Tuotteiden markkinoilta vetiminen voidaan maédritelld toimenpiteeksi, jonka
tarkoituksena on jakelun jalkeen estdd se, ettd kuluttaja kdyttda tuotetta, ja/tai ilmoittaa vaarasta, joka
hinelle voi aiheutua, jos hin on jo kdyttinyt tuotetta,” kun taas tuotteiden takavarikolla estetdin
tavaran kaupan pitdiminen. Vaikka ndamd kaksi toimenpidettd eivit siis sijoitu vaihdantaketjun samaan
kohtaan, ne ovat kuitenkin pakottavia ja niilld kummallakin pyritddn takaamaan kyseessd olevan
teollis- ja tekijanoikeuden tehokas noudattaminen ja taytintoonpano varmistamalla se, ettei yksikddn
loukkaavista tuotteista tai vain muutama niistd jdd vaihdantaketjuun. Tuotteiden markkinoilta
vetdmistd koskevan vaatimuksen on ndin ollen katsottava kuuluvan asetuksen 89 artiklan 1 kohdan
d alakohdassa tarkoitettuihin muihin seuraamuksiin.

49. Tuomion julkistamista koskeva vaatimus, joka esitetddn usein tdméntyyppisissd riita-asioissa, on
ndhdakseni myos tédssd sddnnoksessd tarkoitettu seuraamus. Se on nimittdin pakkokeino, jolla
loukkaaja velvoitetaan julkaisemaan tuomio omalla kustannuksellaan internetissd tai lehdissa
loukkaavan kéayton lopettamiseksi.

50. Asianajopalkkioiden  korvaamisvaatimus  puolestaan  liittyy = menettelyssa  aiheutuneisiin
kustannuksiin, eika sitd voida pitdd kyseisessd sadnnoksessa tarkoitettuna muuna seuraamuksena.

19 Ks. tuomio 13.2.2014, H. Gautzsch GrofShandel (C-479/12, EU:C:2014:75, 52 kohta; jiljempéné tuomio H. Gautzsch Grofshandel).
20 Ks. tuomio H. Gautzsch Grofshandel (53 kohta).
21 Ks. tuomio H. Gautzsch Grofshandel (53 kohta).

22 Ks. Ranskan kilpailu-, kuluttaja- ja petostentorjuntaviraston (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes) internetsivusto seuraavassa osoitteessa: http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/rappels-produits
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51. Katson siis, ettd asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, ettd
muiden seuraamusten kisite tarkoittaa esimerkiksi loukkaavien tuotteiden tuhoamista, niiden
markkinoilta vetdmistd ja tuomion julkistamista koskevia vaatimuksia. Késite ei kuitenkaan sisdlld
vahingon korvaamista, yrityksen kirjanpitotietojen toimittamista tai asianajopalkkioiden korvaamista
koskevia vaatimuksia.

52. Nyt kun asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu muiden
seuraamusten kisite on tdsmennetty, seuraavaksi on mairiteltdvd, mitd oikeutta sovelletaan Nintendon
padasiassa esittdmiin eri liitinnédisvaatimuksiin.

2. Liitanndisvaatimuksiin sovellettava oikeus

53. Sovellettavasta laista annetun Rooma II -asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd
"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”. Tamdn sddnnoksen a
contrario -tulkinta osoittaa selvésti, ettd kun “kysymykseen” sovelletaan tiettyd yhteison vélinetta,
sovellettava laki madrdytyy tarvittaessa sen perusteella. Kasiteltdvissd asiassa on siis ensisijaisesti
viitattava asetukseen N:o 6/2002 Nintendon esittdmiin liitdnnédisvaatimuksiin sovellettavan lain
madrittdmiseksi.

54. Kyseisen asetuksen 88 artiklassa, jonka otsikko on ”Sovellettava oikeus”, viitataan téltd osin saman
asetuksen erityisiin sddnnoksiin, silldi sen 1 kohdassa todetaan, ettd “yhteisomalleja kisittelevit
tuomioistuimet soveltavat timén asetuksen sddnnoksia”. Totesin Nintendon liitdnndisvaatimuksista,
ettd niistd joidenkin on katsottava olevan mainitun asetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa
tarkoitettuja muita seuraamuksia ja toisten taas kuuluvan 88 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan.

55. Kun tarkastellaan asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan kuuluvia
vaatimuksia, unionin tuomioistuin ei tietddkseni ole vield tulkinnut kisitettd "jasenvaltio, jonka alueella
loukkaaminen tai loukkaamisen uhka on tapahtunut” yhteisomalliin liittyvdsséd riita-asiassa. Unionin
tuomioistuimella on kuitenkin ollut tilaisuus tdsmentdd tdtda kasitettd EU-tavaramerkkid ja
tuomioistuimen toimivaltaa koskevissa riita-asioissa. *

56. Katson komission tavoin, ettd kisiteltdvddn asiaan on sovellettava titd oikeuskdytdntéd. Unionin
tuomioistuin totesi nimittain tuomiossa Coty Germany, ettd asetuksen
N:o 40/94 93 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ilmaisu “jasenvalti[o] — —, jonka alueella loukkaustoimi on
tapahtunut” on unionin oikeuden itsendinen kisite.” Se, ettd lihes samaa ilmaisua® on kiytetty myos
asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, ettd viimeksi mainitussa asetuksessa
sdddetddn teollis- ja tekijanoikeuden suojan ulottuvuudesta ja ettd EU-tavaramerkin tavoin teollis- ja
tekijanoikeudella on yhdenmukainen ja yhtildisella tavalla vaikuttava suoja koko unionin alueella,
tukevat sitd, ettd asetuksessa N:o 6/2002 kiaytettyd ilmaisua on tulkittava samalla tavoin kuin
asetuksessa N:o 40/94 kaytettyd ilmaisua.

23 Ks. tuomio 5.6.2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318; jaljempdnd tuomio Coty Germany).
24 Ks. tuomion Coty Germany 31 kohta.

25 Asetuksen N:o 40/94 93 artiklan 5 kohdan ranskankielisessi versiossa kiytetddn ilmausta “Etat membre sur le territoire duquel” ja asetuksen
N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa taas ilmausta "Etat membre dans lequel” [suomenkielisissd versioissa kiytetddn ilmaisua
“jasenvalti[o], jonka alueella”]. Néiden asetusten saksankielisissd versioissa kyseisissd kohdissa kdytetddn samaa ilmausta "Mitgliedstaats — — in
dem”.
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57. Unionin tuomioistuin totesi tdstd tuomiossa Coty Germany, ettd “kisite ’jasenvalti[o] — —, jonka
alueella loukkaustoimi on tapahtunut’, antaa ymmartaa — —, ettd kyseinen liittymékohta on sidoksissa

tuohon loukkaukseen syyllistyneen henkilon aktiiviseen toimintaan. Kyseisessd sadnnoksessd saddetty
liittymékohta tarkoittaa siis jasenvaltiota, jonka alueella viditetyn loukkauksen aiheuttanut tapahtuma
on sattunut tai uhkaa sattua, eikd jdsenvaltiota, jonka alueella mainitun loukkauksen vaikutukset

ilmenevat”. %

58. Sen selvittdmisessd, mitd lakia sovelletaan Nintendon esittamiin liitdnndisvaatimuksiin, jotka
kuuluvat asetuksen N:o 6/2002 soveltamisalaan, on siis otettava huomioon loukkaukseen syyllistyneen
henkilon aktiivisen toiminnan paikka. Késiteltdvésséd asiassa voi olla vaikeuksia méérittdd titd aktiivista
toimintaa, silld loukkaustoimet koskevat useampaa jasenvaltiota. Katson kuitenkin, ettd loukkauksen
aiheuttanut tapahtuma on ainutkertainen ja sattui yhden jdsenvaltion alueella eli Ranskassa. On
nimittdin muistettava, ettd padasiassa riidanalaiset tuotteet valmistettiin Ranskassa. On selvdd, ettei
loukkaamista olisi tapahtunut eikd tuotteita olisi koskaan myyty muiden jasenvaltioiden markkinoilla,
ellei tuotetta olisi alun perin valmistettu.

59. Katson siis, ettd Nintendon esittdmiin liitinndisvaatimuksiin, jotka kuuluvat asetuksen
N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan, sovelletaan Ranskan oikeutta.

60. Tamdn asetuksen 88 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvista muista liitdnndisvaatimuksista
on puolestaan muistettava, ettd mainitussa sddnnoksessa viitataan yhteisomalleja kasittelevin
tuomioistuimen, jonka kisiteltdviksi asia on saatettu, valtion kansalliseen oikeuteen, sen
kansainvilinen yksityisoikeus mukaan lukien. Kuten pédasian asianosaiset huomauttavat, sopimukseen
perustumattomien velvoitteiden, jotka johtuvat Euroopan vyhteison vyhtendisen teollis- ja
tekijanoikeuden loukkaamisesta, alaa koskeva kansainvilinen yksityisoikeus on yhdenmukaistettu
Rooma II -asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa. Néhdédkseni ndihin vaatimuksiin sovelletaan siis tatd
sdannosta.

61. Mainitussa sadnnoksessd sdddetddn, ettd sovelletaan “sen maan lakia, jossa [Euroopan yhteison
yhtendistd teollis- ja tekijanoikeutta] loukkaava teko tehtiin”. Unionin tuomioistuin ei ole vield
tulkinnut titd Kkasitettd. Mielestdni se pitdisi maédritelld samalla tavoin kuin asetuksen
N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa kaytetty kasite.

62. Vaikka unionin lainséditdjan tarkoituksena oli asetuksen N:o 6/2002 88 artiklan 2 kohdassa
ja 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, ettd samaan riita-asiaan sovelletaan eri lakeja, nahdakseni
taman asetuksen jilkeen annetulla Rooma II -asetuksella, jolla yhdenmukaistetaan tdméan alan
kansainvdlinen yksityisoikeus, lujitetaan edelleen oikeusvarmuutta tdméntyyppisissd riita-asioissa ja
lisdtddn sitd kautta sovellettavan oikeuden ennakoitavuutta. Tdméd on myods yksi viimeksi mainitun
asetuksen tavoitteista.”

63. Sovellettavan lain ennakoitavuutta koskevista ilmeisistd syistdi Rooma II -asetuksessa vahvistetaan
ainoaksi liittymékohdaksi maa, jossa viliton vahinko on tapahtunut, riippumatta siitd, missd maassa tai
maissa vililliset seuraukset voivat ilmet.*

64. Jos siis Rooma II -asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ilmaisua "maa — —, jossa [Euroopan yhteison
yhtendistd teollis- ja tekijanoikeutta] loukkaava teko tehtiin” tulkittaisiin eri tavalla kuin asetuksen
N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan kasitettd ”jasenvalti[o], jonka alueella loukkaaminen tai
loukkaamisen uhka on tapahtunut”, se olisi vastoin oikeusvarmuuden periaatetta niissd riita-asioissa,
joissa oikeusvarmuutta juuri tarvittaisiin siksi, ettd ne ovat yleisesti ottaen monimutkaisia ja
loukkaamisesta aiheutuneen vahingon vaikutukset voivat ilmeta useissa paikoissa.

26 Ks. tuomion Coty Germany 34 kohta.
27 Ks. asetuksen johdanto-osan kuudes perustelukappale.
28 Ks. asetuksen johdanto-osan 16 ja 17 perustelukappale seka 4 artiklan 1 kohta.
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65. Katson siis, ettd Rooma II -asetuksen 8 artiklan 2 kohtaan siséltyvaa késitettd on tulkittava samalla
tavoin kuin asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan kasitettd.

66. Edelld esitetyn perusteella katson siis, ettd asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa
ja Rooma II -asetuksen 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd loukkauskanteen
liitdnndisvaatimuksiin, jotka koskevat loukkaavien tuotteiden tuhoamista ja markkinoilta vetdmists,
tuomion julkistamista, vahingon korvaamista, yrityksen kirjanpitotietojen toimittamista sekd
asianajopalkkioiden korvaamista, sovelletaan sen jadsenvaltion oikeutta, jonka alueella viitetyn
loukkauksen aiheuttanut tapahtuma on sattunut tai uhkaa sattua.

67. Kasiteltdvassa asiassa vaitetyn loukkauksen aiheuttanut tapahtuma on loukkaavien tuotteiden
valmistaminen.

C Toinen ennakkoratkaisukysymys

68. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellddn ldahinnd, onko
asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, ettd ilmaisu “lainausten
ottamiseksi — — suoritettava toisintaminen” kasittdd sen, ettd kolmas kéyttad niiden tuotteiden kuvia,
joihin sisaltyy suojattu yhteisomalli, omien tuotteidensa kaupan pitdmiseksi.

69. Muistutan aluksi, ettd yhteisomallista johtuva yksinoikeus antaa haltijalleen mahdollisuuden kieltda
kolmatta kayttamaistd tdtd yhteisomallia esimerkiksi sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisiltyy,
valmistamiseen tai markkinoille saattamiseen.” Yksinoikeutta voidaan kuitenkin poikkeustapauksissa
rajata. Kyseisen asetuksen 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetddnkin, ettei yhteisomallista
johtuvia oikeuksia voida kayttda lainausten ottamiseksi suoritettavaan toisintamiseen.

70. Kasiteltdvassa asiassa toinen vastaajista eli Ranskan BigBen kayttdda Nintendon rekisterdimén
yhteisomallin siséltdvien tuotteiden kuvaa mainostaakseen omia tuotteitaan, jotka ovat kyseisten
Nintendon tuotteiden kayttoon liittyvia tarvikkeita.

71. Asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan sellaisten toimien, joita voidaan
pitdd toisintamisena lainausten ottamiseksi, on tdytettivd useita edellytyksid: kyseisten toimien on
oltava hyvdn kauppatavan mukaisia, ldhde on mainittava ja ne eivdt saa kohtuuttomasti haitata mallin
tavanomaista kéyttoa.

72. Ensiksi on siis maddriteltdvd, voiko se, ettd kolmas kayttdd suojatun yhteisomallin sisaltavien
tuotteiden kuvaa omien tuotteidensa kaupan pitdmiseen, olla luonteeltaan toisintamista ja onko sen
tarkoitus lainausten ottaminen.

73. Kuten Dominique Kaesmacher ja Théodora Stamos ovat todenneet, "titd kisitettd on tulkittava
mahdollisimman laajasti. Silld tarkoitetaan ensisijaisesti milld tavalla ja missd muodossa tahansa
suoraan tai valillisesti (valimatkan pééstd), kokonaan tai osittain, tilapdisesti tai pysyvésti tapahtuvaa
toisintamista samantyyppiselle tai muuntyyppiselle vilineelle”.* On selvéi, etti paddasiassa kyseessi
oleva toimi on toisintamista, silld siind julkaistaan kuvia tuotteista, jotka sisdltavit Nintendon
rekister6imia yhteisomalleja, tuotteiden pakkauksissa sekd Ranskan BigBenin internetsivustolla.

29 Ks. kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 kohta.

30 Ks. Kaesmacher, D. ja Stamos, T., Brevets, marques, droits d'auteurs...: mode d’emploi, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Pariisi,
2009, s. 265.
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74. Asetuksen N:o 6/2002 ranskankielisessd versiossa toimen tarkoituksesta kéytetty termi "illustration”
[suomenkielisessd versiossa lainausten ottaminen] ei vastaa sen englanninkielisessa versiossa kaytettya
termid “citation”. Unionin tekstin erikielisten versioiden poiketessa toisistaan kyseessd olevaa
sddnnostd tai madrdystd on tulkittava sen sddnnoston systematiikan ja tavoitteen mukaan, jonka osa
sdannods tai madrdys on.”'

75. Kun otetaan huomioon asetuksen yleinen rakenne, lainausten ottamisen késitettd ei mielestani pida
tulkita liian suppeasti. Asetuksen tarkoituksena on nimittdin kannustaa yhteisémallien suojalla
innovaatioon ja lisitd unionin kilpailukykyd.* Jos tuotekehittely estettdisiin sellaisia uusia tuotteita
luovalta yritykseltd, joiden on tarkoitus sopia yhteen nykyisten tuotteiden kanssa, joita koskevan
yhteisomallin haltija toinen yritys on, se epdilemétta vahentiisi innovoinnin houkuttelevuutta.

76. Tavaramerkkioikeuden tapaan vyhteisomallien tehokkaan suojaamisen tavoite on siis
tasapainotettava niiden kolmansien intressien kanssa, jotka pitdvat kaupan sellaisten tuotteiden
tarvikkeita, joihin siséltyy suojattu yhteisomalli, ottaen erityisesti huomioon sisaimarkkinoiden
tarpeet,® kuten tavaroiden vapaa liikkuvuus,®* vapaa kilpailu ja innovaation edistiminen.

77. Lisdksi vaikuttaa silti, ettd kun suojattu yhteisomalli toisinnetaan lainausten ottamiseksi,”
tavoitteena on ainoastaan selittdd, miten toista tuotetta on tarkoitus kayttdd ensimméisen tuotteen
tarvikkeena.

78. Se, ettd kolmas kayttdd suojatun yhteisomallin sisdltidvien tuotteiden kuvaa omien tuotteidensa
kaupan pitdmiseksi, on siis lainauksen ottamiseksi luokiteltava toimi.

79. Toiseksi katson edellytyksistd, jotka kolmannen on tdytettdvd saadakseen luvan tillaiseen toimeen,
ettd ldhde on kiistatta mainittava. On nimittdin osoitettava rekisteréidyn yhteisomallin kaupallinen
alkuperd siten, ettd asiantunteva yleiso ymmartdd heti kolmannen myymaén tuotteen néhtydén, mihin
tavaramerkkiin tai yritykseen kyseinen tuote liittyy.

80. Katson samoin, ettd huomiota on kiinnitettdvd myos yhteisomallin alkuperdn mainitsemiseen.
Unionin tuomioistuin on todennut internetsivuston kautta tapahtuvasta myynnistda EU-tavaramerkin
osalta, ettd tavaramerkin alkuperdn osoittamistehtdville on aiheutettu vahinkoa, kun tavanomaisesti
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin kayttdja ei voi avainsanan syottdmisen jilkeen
ruudulle tulevan mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada
selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut perdisin tavaramerkin haltijalta tai tdhdn
taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestd vai kolmannelta.*

81. Asetuksen N:o 6/2002 asiayhteyden ja tarkoituksen ndkokulmasta on ndhdékseni asianmukaista
soveltaa tdtd analyysid ldhteen mainitsemiseen myds yhteisomallien toisintamisen yhteydessa.
Kasiteltdavdssd asiassa kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava, tdyttadké Ranskan BigBenin
tuotepakkauksissa ja tuotteita mainostavalla internetsivustolla esiintyvd maininta "POUR/For/Fiir/Voor
Wii” tdimén edellytyksen.

31 Ks. tuomio 4.9.2014, Vnuk (C-162/13, EU:C:2014:2146, 46 kohta).

32 Ks. asetuksen johdanto-osan seitsemds perustelukappale.

33 Ks. asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan kahdeksas perustelukappale.

34 Ks. tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, 29 kohta).

35 Larousse mddrittelee sddnnoksen ranskankielisessd  versiossa  kidytetyn termin illustration” seuraavasti: “abstraktin  kehitelman
havainnollistaminen esimerkkien avulla soveltamista, tarkistamista tai osoittamista varten”.

36 Ks. tuomio 23.3.2010, Google France ja Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, 84 kohta).
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82. Direktiivin 2005/29/EY ™ 5 artiklasta ilmenee hyvin kauppatavan mukaista toisintamista koskevasta
edellytyksestd, ettd Lkaupallinen menettely on sopimaton, jos se yhtddltda on huolellisen
ammatinharjoittamisen vaatimusten vastainen ja toisaalta védristid olennaisesti tai on omiaan
vadristiméddan olennaisesti menettelyn saavutettavissa tai kohteena olevan keskivertokuluttajan
taloudellista kédyttdytymistd tuotteeseen ndhden. Unionin tuomioistuin on jo todennut téstd, ettd kun
kilpaileva toimittaja mainitsi tuoteluetteloissaan kopiokoneiden ja niiden varaosien valmistajan
tuotenumeroja, se ei kayttinyt epdoikeutetusti hyvikseen kilpailijan tavaramerkin mainetta, koska
kyseisessd asiassa yleiso ei yhdistinyt toisiinsa tavaramerkin mainetta ja kilpailijan tuotteita.*
Kansallisen tuomioistuimen on siten mielestdni ratkaistava, aiheuttaako Nintendon tuotteen,
esimerkiksi videopelikonsolin  ohjaimen, kuvan toisintaminen tdmdn ohjaimen tarvikkeen
markkinoinnin yhteydessa sekaannusta kuluttajien keskuudessa tai johtaako se kuluttajia harhaan.

83. Kun tarkastellaan vield edellytystd, jonka mukaan toimet eivdt saa haitata yhteisomallin
tavanomaista kayttod, mielestdni yhteisomallin haltijan on tarvittaessa esitettdvd nayttod tillaisesta
haitasta ja kansallisen tuomioistuimen on tutkittava se.

84. Edella esitetyn perusteella katson, ettd asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on
tulkittava siten, ettd késite “"lainausten ottamiseksi — — suoritettava toisintaminen” kattaa sen, ettd
kolmas kayttdd niiden tuotteiden kuvia, joihin sisdltyy suojattu yhteisomalli, pitddkseen kaupan omia
tuotteitaan. Kansallisen tuomioistuimen asiana on varmistaa, ettd toisintaminen on hyvéin kauppatavan
mukaista eikd kohtuuttomasti haittaa mallin tavanomaista kayttod ja ettd lahde mainitaan.

IV Ratkaisuehdotus

85. Kaiken edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa Oberlandesgericht
Diisseldorfin esittdimiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 79 artiklan 1 kohtaa,
luettuna yhdessd tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja
taytantoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdan kanssa, on tulkittava siten, ettd ratkaisuilla, jotka
kansallinen tuomioistuin on antanut kahteen eri jasenvaltioon sijoittautuneita kahta vastaajaa
vastaan nostetun loukkauskanteen liitdnndisvaatimuksista, kuten vahingon korvaamista,
loukkaavien tuotteiden tuhoamista tai markkinoilta vetdmistd, asianajopalkkioiden korvaamista tai
tuomion julkistamista koskevista vaatimuksista, on oikeusvaikutus koko Euroopan unionin alueella.

2) Asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, ettd muiden
seuraamusten késite tarkoittaa esimerkiksi loukkaavien tuotteiden tuhoamista, niiden markkinoilta
vetdmistd ja tuomion julkistamista koskevia vaatimuksia. Kasite ei kuitenkaan sisélld vahingon
korvaamista, yrityksen kirjanpitotietojen toimittamista tai asianajopalkkioiden korvaamista koskevia
vaatimuksia.

3) Asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja sopimukseen perustumattomiin
velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 864/2007 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd loukkauskanteen
liitdnndisvaatimuksiin, jotka koskevat loukkaavien tuotteiden tuhoamista ja markkinoilta vetdmista,
tuomion julkistamista, vahingon korvaamista, yrityksen kirjanpitotietojen toimittamista seka

37 Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien valisistd kaupallisista menettelyistd sisamarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekda Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2005, L 149, s. 22).

38 Ks. tuomio 25.10.2001, Toshiba Europe (C-112/99, EU:C:2001:566, 58 kohta).
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asianajopalkkioiden korvaamista, sovelletaan sen jdsenvaltion oikeutta, jonka alueella vaitetyn
loukkauksen aiheuttanut tapahtuma on sattunut tai uhkaa sattua. Késiteltdvéssd asiassa vaitetyn
loukkauksen aiheuttanut tapahtuma on loukkaavien tuotteiden valmistaminen.

Asetuksen N:o 6/2002 20 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, ettd késite "lainausten
ottamiseksi — — suoritettava toisintaminen” kattaa sen, ettd kolmas kayttdd niiden tuotteiden kuvia,
joihin siséltyy suojattu yhteisomalli, pitddkseen kaupan omia tuotteitaan. Kansallisen
tuomioistuimen asiana on varmistaa, ettd toisintaminen on hyvdn kauppatavan mukaista eikd
kohtuuttomasti haittaa mallin tavanomaista kayttod ja ettd lahde mainitaan.
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