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Paaasian kohde

Loukkauskanne, jossa vaaditaan vahvistamaan, ettd mallioikeutta on loukattu, ja
maaraamaéan oilkeudelliset seuraukset tasta loukkauksesta
Ennakkoratkaisupyynnon kohde ja oikeudellinen perusta

Kohde: yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002
8 artiklam3 kohdan, 10 artiklan ja 89 artiklan 1 kohdan tulkinta

Oikeudellinen perusta: SEUT 267 artikla

Ennakkoratkaisukysymykset

1) Voidaanko p&&asiassa kyseessd olevan kaltaisessa asiassa, jossa
oikeudenhaltija vetoaa yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 6/2002 (jaljempand asetus) 8 artiklan 3 kohdan
mukaiseen suojattuun malliin yht4d tai useampaa sellaista vastaajan
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rakennusleluun kuuluvaa rakennuspalikkaa vastaan, joita kdytetddn samaan
tarkoitukseen kuin kantajan mallilla suojattuja palikoita eli kokoamiseen,
pitdd unionin oikeuden mukaisena sellaista oikeuskaytantdd, jonka mukaan
kantajan mallin asetuksen 10 artiklan mukaisen suojan laajuutta
maéarittdessaan tuomioistuimet

—  tukeutuvat asiantuntevaan ké&yttdjaan, jolla on mallin ja tuotteen
kayttotarkoituksesta sellaista teknistd tietdmystd, jota voidaan odottaa
alan asiantuntijalta;

—  katsovat, ettd asiantuntevana kéyttajana on pidettava ‘kayitajaa, joka
vertaa kantajan mallia vastaajan tuotteeseen _ perusteellisella ja
jarjestelmalliselld teknisella tutkimuksella, ja

—  olettavat, ettd tdman asiantuntevan kayttdjan mallistaja tuotteesta
saama Yyleisvaikutelma ilmentdd enneny,muuta hanen, teknistd
nédkemystaan?

Jos edelld mainitun kaltaisessa asiassa on todettava, ettd kantajan mallin
antama suoja ulottuu vain yhteen tai muutamaan vastaajan rakennuslelun
osaan, mika on kokonaisméaraannahden vahamenymaara rakennuspalikoita,
voidaanko unionin oikeuden mukaisena ‘pitda sellaisen oikeudellisen
harkintavallan antamista, jonka nojalla tuemioistuin voi, ottaen huomioon
oikeudenloukkauksen mosittaisuuden; taman  oikeudenloukkauksen
vahdisyyden ja pienen suhteellisen osuuden tavarasta kokonaisuutena seka
kyseisen rakennusleluny,jossassuureltaosin ei ole mitddn kyseenalaista,
rajoittamattomaanykauppaan liittyvat tntressit, joita asetuksen 89 artiklan 1
kohdassa luonnehditaan, perustelluiksi syiksi”, p4attad hylatd rakennuslelun
maahantuennin kieltimistakoskevan vaatimuksen?

Unionin eikeussaannot, joihin viitataan

Y htetsémallista 12.£2,2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, erityisesti
8, 10 ja 89-artikla

Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu

direktiivi,2004/48/EY, erityisesti 3 artikla

Yhteenveto tosiseikoista ja menettelysta paaasiassa

Kantaja on seuraavien kahden yhteisomallin haltija.

Malli, jonka rekisterdintinumero on 001950981-0001, koskee rakennuslelun
liitososaa, ja tdma liitososa muodostuu lieridstd, jossa on kaksi toisiinsa ja lierioon
néhden kohtisuorassa olevaa ulkonemaa tai sakaraa (axles), jotka on istutettu
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sithen lieridmiisen holkin avulla (kantajan tuote on mallin mukainen: “Technic,
Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles”).

Malli, jonka rekisterdintinumero on 002137190-0002, koskee rakennuslelun
liitososaa, joka on Legon tunnetun kaksitappisen 2x1-palikan muunnelma, jonka
yhdella sivulla on kaksi onttoa nastaa (studs) (kantajan tuote on mallin mukainen:
”Brick, modified 1x2 with studs on 1 side”).

Vastaaja aikoi tuoda Unkariin tavaramerkilla Qman suojattuja valmiista
muoviosista koostuvia rakennusleluja, joihin sisaltyy yksi tai useampia
seuraavassa kuvassa esitettyja rakennuspalikoita: *

001950981-0001

002137190-0002

A felperes
mintaolialmainak A: alperes arujanak birésagi szemle keretében késziilt fényképfelvételei

laistromabrazolasa

1

NemzetigAdo- és Vamhivatal\(vero- ja tulliviranomainen, Unkari) asetti vastaajan
tavarat tullin “walvontaan ja k&ynnisti sitd vastaan hallinnollista seuraamusta
koskewvan “menettelyn, <koska se epaili, ettd kyseisilla tavaroilla loukataan
immateriaalicikeuksia.  Edelld mainittujen kantajan mallien perusteella ja
vastauksena “kantajan 22.6.2022 esittamdan hakemukseen Kuria (ylin
tuomieistuin, Unkari) méarési viimeisend oikeusasteena vastaajan tavarat haltuun
otettaviksi. Kantaja nosti vastaajaa vastaan nyt kasiteltdvan loukkauskanteen,
jossa se Vvaatii ennakkoratkaisua pyytavad tuomioistuinta toteamaan, ettd sen
mallioikeuksia on loukattu, ja madradmaan muut oikeudelliset seuraukset tésté
loukkauksesta.

[Kaantdjan huomautus: Sarakkeessa, jonka kuvissa ilmoitetaan rekisterdintinumerot, on
alarivilld maininta ”Kantajan malleista rekister6intihakemuksen mukana toimitetut kuvat”.
Sarakkeessa, jonka kuvissa ei mainita rekisterdintinumeroita, on alarivilla maininta ”Vastaajan
tuotteesta tuomioistuimen késittelya varten otetut valokuvat™.]
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Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnon perusteluista

Ennakkoratkaisukysymysten esittamisen tarpeellisuus

Kantajan mallit ovat 8.10.1968 allekirjoitetun teollisuusmallien kansainvalisen
luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen mukaiseen luokkaan
21.01 kuuluvia “rakennuspalikoita rakennuspelisarjaa varten”. Kantajan mallit on
suojattu  yhteisomalleina asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa saddetyn ns.
moduulituotteita koskevan poikkeuksen nojalla.

Ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin toteaa, ettd kantaja hyddynsi aikaisemmin
patentteja, jotka nyttemmin ovat jo lakanneet ja jotka antoivat teknisensuojan
kantajan osista koottaville rakennusleluille, joiden osiin Kuuluvat' myos nyt
tarkasteltavat kantajan mallit. Nama patentit keskivat ‘Godtfred Kirk
Christiansenin 28.7.1958 rekister6iméalla ensimmaisell@ patentilla nro'S3005282,
jonka perusteella hdn sai etuoikeuden myohemmissa patenttihakemuksissa,
suojattua rakennuspalikoiden jarjestelméa. Onamerkille pantavaaetta kyseisen
patentin kohteena olevan keksinndn tarkoitus — joka ontarjotassellaisia liitososia,
joiden avulla rakennuspalikoita voidaan “kiinnittdd toisiinsa” mihin tahansa
suhteelliseen asentoon, ja siten. mahdollistaa, suurk maard erilaisia
rakennuspalikoiden  yhdistelmia “menen “tyyppisten ja  muotoisten
leikkirakennelmien kokoamiseksi” — onjolennaisin “@sin sama kuin asetuksen 8
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen“mallientarkoitus,— joka on sallia “keskendén
vaihdettavissa olevien tuotteiden “useanlainen kokoaminen tai liittdminen
moduulijirjestelméksi”. Tami teknineny tarkeitus tdytetdén tuotteen ulkoasun
(muodon) tarkoitukseamukaisella‘(funktionaalisella) muotoilulla.

Tuomiossa ‘DOCERAM, (C-395/16)maéritellystd mallin kasitteestd (24 kohta)
ilmenee, “ettaculkomuoto \on' mallin ratkaiseva piirre (25 kohta). Sit4 vastoin
asetuksen 8/ artiklan“3, kohdan mukaan suojan haltijan ei tarvitse osoittaa, etta
mallilla on jokin esteettinen tarkoitus, vaan riittaa, ettd se osoittaa, ettd asetuksen 5
ja 6 artiklan edellytykset tayttavalla mallilla on asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa
mainittu, tarkoitus.pEnnakkoratkaisua pyytavan tuomioistuimen mukaan edella
esitetty nayttaisi viittaavan siihen, ettd seuraustensa perusteella asetuksen 8
artiklan 3 kohdassa annettu mallisuoja on todellisuudessa hyvin lahella teknisille
ominaisuuksille “annettavaa patenttisuojaa, kuten tuomion DOCERAM 30
kohdassa, on jo aiemmin todettu. N&in ollen téllaisten mallien luominen on
pelkk&4 teknisen suunnittelun ja muotoilun rutiinity6td, jolla voidaan enintééan
laajentaa sellaista rakennuslelujarjestelmad, josta on tullut vapaasti kaytettava
patentin lakkaamisen seurauksena, tdydentdmalla sitd jatkuvasti uusilla
vaihtoehtoisilla osilla. Tdm& voi kuitenkin varmasti johtaa tilanteeseen, jossa
oikeudenhaltija voi vedota rakennuslelua suojanneen patentin lakkaamisen jélkeen
uusille malleille saamaansa suojaan ja siten estaa kilpailijoita tarjoamasta tuotetta,
johon sisdltyy tiettyjd toiminnallisia piirteitd, tai rajoittaa mahdollisia teknisié
ratkaisuja.
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Ennakkoratkaisua pyytdava tuomioistuin katsoo, ettd kasiteltdva asia on ilmeinen
esimerkki téllaisesta tilanteesta.

Se toteaa, ettei ole epdilystakaan siit4, ettd unionin lainséétaja on vahvistanut
asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa selkedn sd&nndn, eiké siité, ettd malleja voidaan
suojata  kyseisen sdanndksen nojalla, mutta sille on epdselvdd, mihin
oikeudelliseen tai poliittiseen tavoitteeseen unionin lainsaatdja on talla pyrkinyt.
Se pohtii, oliko lainsaatajan tarkoituksena antaa mallin haltijalle asetuksen 8
artiklan 3 kohdan nojalla oikeudet, jotka tavallisesti voidaan taata patenttisuojalla
— vaikka mallin haltija ei tayttaisi tdmén suojan saamisen edellytyksia — ja siten
tarjota télle mahdollisuus estda Kilpailijoita tarjoamasta tuotetta, johen siséltyy
tiettyja toiminnallisia piirteitd, tai rajoittaa mahdollisia teknisia ratkaisuja.

Ennakkoratkaisua pyytdvan tuomioistuimen mielesta tama kysymys on tarkeaa
selvittad, koska lain soveltajana se on teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/48/EY 3 artiklan 2 kohdan nojalla velvollinen takaamaan menéettelyssa sen,
etta vaatimus siitd, ettei ndiden séanndsten soveltamisella luoda esteita lailliselle
kaupankadynnille, tayttyy myos silloin, kun“kyse on mallieikeuden loukkaukseen
perustuvasta kanteesta. Talla alalla nostetuissa loukkauskanteissa edella mainitut
kysymykset ja ongelmat eivédt koskaanyilmene suojattavuudessa, kuten suojan
poissulkemiselle esitettyind poliittisina\tai“oeikeudellisina perusteina (ks. tasta
18.6.2002 annetun tuomion Philips, C-299/99,“79 Kohta), vaan lainsaadannon
soveltamisessa.

Ensimmainen ennakkoratkaisukysymys

Unionin lains&étaja ei ole saétanyt poikkeuksia asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa
annetun “poikkeuksellisen, suojany,soveltamiseen, joten kyseisen saannoksen
mukaisen suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva kayttaja ei saa
erilaistagleisvaikutelmaa, (asetuksen 10 artiklan 1 kohta) ja joiden antaman suojan
laajuutta ‘maaritettdessd on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen
kehittelyssa(10 artiklan2 kohta).

Viimeksi mainitun osalta ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin katsoo, ettei
mallin, luoneen vapautta ole arvioitava — kuten kantaja on padasiassa vaittanyt —
siltd kanpalta, ettd moduulijarjestelmassa on mahdollista kehittdd loputtomasti
uusia vaihtoehtoisia muotoja, vaan siltd kannalta, milld muilla vaihtoehtoisilla
muodoilla pystytddn konkreettisesti tayttdmé&an kantajan mallilla  t&ssé
moduulijérjestelméssa oleva kokoamistarkoitus (se, ettd Legon 2x1-peruspalikkaa
voidaan pidentdd ylos ja sivuille irrotettavan kiinnitysosan avulla). Tassa
yhteydessd luomisvapaus on véistamatta hyvin kapea.

Ensimmadisen _ennakkoratkaisukysymyksen ensimmaéisessd osassa halutaan
selvittdd, kuka on asiantunteva kayttdja”, jonka kantajan mallista saamaa
yleisvaikutelmaa on verrattava hdnen vastaajan tuotteesta Ssaamaansa
yleisvaikutelmaan. Ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin pohtii, voidaanko
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asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaista suojaa saaviin malleihin soveltaa
20.10.2011 annetussa tuomiossa PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (C-
281/10 P) esitettyd maédritelm&4, jonka mukaan asiantunteva kayttdja on
ymmarrettdvd vélimuodoksi keskivertokuluttajan ja toimialan tuntijan eli
syvéllisen teknisen tietdmyksen omaavan asiantuntijan kéasitteiden vélill, eli han
tuntee kyseiselld alalla olemassa olevia erilaisia malleja ja jossain maarin néiden
mallien yleensa sisaltamid osatekij6itd ja hénen tarkkaavaisuutensa taso on
suhteellisen korkea hé&nen kéyttdessddn Kkyseisid tuotteita, koska hén on
kiinnostunut niista.

Koska asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaista suojaa saavassa mallissa ei ole
olennaista tuotteen muodosta saatava yleisvaikutelma vaan sg tekninen tarkoitus,
joka mallin on tarkoitus tayttaa, eli sen toiminnallisuusy, voisi) vaikuttaa
perustellulta edellyttad, ettd asiantuntevan ihannekayttajan tietamysté ‘taydentaa
sellainen tekninen tietdmys ja sellainen teknisen syunnittelun tuntemus, jotka
nostavat kayttajan alan asiantuntijan tasolle niin, etta hanet voidaan rinnastaa alan
asiantuntijaan, jolla on analyyttinen ja jarjestelméllinen ote'ja teknisté tietamysté.

Ensimmadisen ennakkoratkaisukysymyksen, toinen @sa koskee kayttdjan
tarkkaavaisuuden astetta. Taltd osin unioniny tuomioistuimen em. tuomiossa
PepsiCo (C-281/10 P) esittdamaa tulkintaa;, jonka mukaanrasiantunteva kayttéja ei
kykene tarkastelemaan yksityiskohtaisesti,, kyseisten mallien pienimpia
mahdollisia eroja, voitaisiin soveltaa myosiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaista
suojaa saavien mallien tapauksessa,ja koska asetuksen 8 artiklan 3 kohdan
mukaista suojaa saavien mallien ja tata suojaa loukkaavien tuotteiden valiset erot
ovat yleenséd hyvin pienid, voitaisiin, paatella, ettd ominaispiirteiltddn kantajan
mallien kaltaiset mallit eivét lahtokohtaisesti voi jadadé tdman suojan ulkopuolelle.

Tama voitoikeuttaa sen, ettd asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaista suojaa saavan
mallin ja sitd loukkaavan tuotteen vertailussa painotetaan — myo6s oikeudellisessa
menettelyssd - muotoilualantai teknisen alan asiantuntemusta ja ett4 tdmé vertailu
tehddén analyyttisella ja yksityiskohtaisella menetelmalld, joka on parempi kuin
vertailu_pelkan asiantuntevan kayttajan, jolla ei ole tallaista tietdmystd, saaman
likiméaaraisen yleisvatkutelman perusteella.

Ensimmaisen enhakkoratkaisukysymyksen kolmas osa koskee yleisvaikutelman
kasitteen tulkintaa, ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskaytannosta
paattelemiensa tietojen perusteella ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin
luonnehtii tatd kasitettd asiantuntevan kayttajan tietoiseksi kokemukseksi, joka
perustuu hdnen tuotteen ulkoasusta muodostamaansa mielikuvaan. Tata
lahestymistapaa noudattivat myds ylempien oikeusasteiden tuomioistuimet, joissa
oli saatettu vireille turvaamistoimia koskeva hakemusmenettely.

Asetuksen 8 artiklan 3 kohdan perusteella rekisterdidyn mallin antamalla
visuaalisella vaikutelmalla on kuitenkin téysin toisarvoinen merkitys verrattuna
mallin toiminnallisiin piirteisiin, joten téllaisten mallien yhtéalaisyyksié ja eroja ei
voida osoittaa visuaaliselta pohjalta ja visuaalista vaikutelmaa kuvaavilla
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késitteilld, vaan ne on osoitettava teknisilla arvioinneilla ja perusteluilla.
Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin Kkasitteli turvaamistoimia koskevan
hakemuksen, noudatti t4ta lahestymistapaa, joka on ristiriidassa unionin
tuomioistuimen tulkinnan kanssa, ja myds ennakkoratkaisua pyytéva tuomioistuin
on taipuvainen katsomaan, ettd yleisvaikutelman kasitteen laajentaminen siten,
etta siihen sisaltyvat paitsi mallin ulkoasusta muodostuva mielikuva myds alan
asiantuntijan tekninen nakemys mallin toiminnallisista piirteistd, ei liene taysin
vailla merkitysta.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

Jos ensimmaéiseen  ennakkoratkaisukysymykseen vastataan ‘myoOntawasti,
kansallinen tuomioistuin haluaa toisella ennakkoratkaisukysymyksellaan selvittaa;
miten laaja  harkintavalta silld on  péattdessdan  mallin “\haltijan
oikeudenloukkaukseen liittyvien vaatimusten hyvaksymisesta eliy voiko se
erityisesti pidédttyd médrddmastd seuraamuksia, jos tdhén/omy’erityisid syitd”.
Asetuksen 89 artiklan 1 kohdassa kéytettya ilmlaustay’erityinen syyapidittyd” on
tulkittava tiukasti tuomion Nokia (C-316/05) valossa.

Edelld mainitun harkintavallan siséllostd on“todettava, ettd hyvan laink@yton
periaatteesta ja suhteellisuusperiaatteesta’seuraa, etta kansallisen tuomioistuimen
on oltava hyvin varovainen paattaessaan, ortkeudenhaltijan oikeudenloukkauksen
johdosta esittdmien vaatimusten, hyvaksymisestd, koska siitd johtuvien
oikeudellisten seurausten on‘oltava otkeassa suhteessa loukkauksen laajuuteen.

Samaten on niin, ettd jos “oikeudenhaltijan vaatimus tavaran haltuunotosta
kokonaisuudessaan voidaan hyvaksya pelkastddn sen vuoksi, ettd yhdelléd tai
muutamalla“rakennuslelun osalla — mika on kokonaisméardan nahden véhainen
madra rakepnuspalikoita, < loukataan yht4d tai muutamaa yhteisomallia,
oikeudenhaltijalla on“lahtokohtaisesti kaytettdvissdan sama mahdollisuus, jota se
on voinut kayttdd jo vuesikymmenid, eli mahdollisuus vedota jo lakanneeseen
patenttiin, joka antoi rakennusleluille teknisen suojan. Koska mallioikeudessa on
olennaista “nimenomaan’ mallin toiminnallisuus, oikeudenhaltijan on kuitenkin
myos otettava huomioon jo rekisterdintid haettaessa, ettd tdiman toiminnallisuuden
hy@dyntaminenisaattaa olla kolmannen osapuolen edun mukaista.

Koska“tdamd mallisuoja, joka voi muodostaa kaupankdynnin esteen, on
nimenomaisesti sallittu asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa, sen kanssa vastakkaiset
intressit voidaan arvioida vain loukkausmenettelyssd, jonka puitteet asetetaan
direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa.

Jos siis ennakkoratkaisua pyytdva tuomioistuin pitdd todenndkoisend, ettad
padasian vastaaja on loukannut yhteisomalliin liittyvida oikeuksia, sen on
ratkaistava, onko sen kasiteltdvan asian erityisolosuhteissa hyvaksyttdva osittain
mallin haltijan vaatimukset direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 ja 2 kohdan kriteerien
perusteella muun muassa valttadkseen luomasta esteité lailliselle kaupankaynnille
vai onko sen hyl&ttdva kokonaisuudessaan nama vaatimukset.
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Tatd harkintavaltaa tarkasteltaessa toisessa vaakakupissa painaa epaileméttd
ennakkoratkaisua pyytdvan tuomioistuimen velvollisuus auttaa mallin haltijaa
turvaamaan omat immateriaalioikeutensa ~ ja  valttdd  se, etta
tuomioistuink&ytannolla tehtdisiin tyhjéksi tavaramerkin suojasta johdettujen
yksinoikeuksien sisalto.

Edellda esitetty huomioon ottaen on selvitettdvd, voiko tuomioistuinten
harkintavalta unionin oikeuden perusteella johtaa siihen, ettd j&senvaltion
tuomioistuin hylk&a kokonaisuudessaan vaatimuksen, jossa vaaditaan kieltdmé&én
rakennuslelujen maahantuonti.



