g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmainen jaosto)

16 pdivana helmikuuta 2012*
Asetus (EY) N:o 6/2002 — 19 artiklan 1 kohta — Yhteisomalli — Loukkaus tai loukkauksen uhka —
Kasite "kolmas osapuoli”
Asiassa C-488/10,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Juzgado de lo
Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Espanja) on esittanyt 15.9.2010 tekemaéllaén
péaatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 11.10.2010, saadakseen ennakkoratkaisun
asiassa
Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
vastaan
Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmainen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekd tuomarit M. Safjan, M. Ilesic¢ (esitteleva
tuomari), E. Levits ja M. Berger,

julkisasiamies: P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 14.9.2011 pidetyssd istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA, edustajinaan abogado J. L. Gracia Albero, abogado F.
Rodriguez Dominguez, abogado F. Miazetto ja abogado S. Ferrandis Gonzalez,

— Puolan hallitus, asiamiehindan M. Laszuk, I. Zarski ja M. Szpunar,
— Euroopan komissio, asiamiehindén F. Wenzel Bulst ja R. Vidal Puig,
kuultuaan julkisasiamiehen 8.11.2011 pidetyssa istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkéyntikieli: espanja.
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TUOMIO 16.2.2012 — ASIA C-488/10
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tuomion

Ennakkoratkaisupyynté  koskee  yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1; jiljempéna asetus) 19 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Tdma pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
(jaljempéand Cegasa) ja Proyectos Integrales de Balizamiento SL (jdljempand PROIN) ja jossa on kyse
Cegasan nostamasta loukkauskanteesta.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Asetuksen johdanto-osan viidennestd perustelukappaleesta seuraa, ettd asetuksen tavoitteena on ndin
"luo[da] yhteisomalli, jota sovelletaan suoraan kaikissa jdsenvaltioissa” ja ”saada mallisuoja, joka on
voimassa kaikki jasenvaltiot kasittavalla alueella”.

Asetuksen johdanto-osan 18 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Rekisteroity yhteisomalli edellyttdad sellaisen rekisterin perustamista ja ylldpitoa, johon kirjataan kaikki
hakemukset, jotka tdyttivit muodolliset ehdot ja joiden tekemispdivd on vahvistettu.
Rekisterdintijdrjestelmd ei periaatteessa saisi perustua siihen, ettd ennen rekisterdintid tutkitaan
yksityiskohtaisesti, ovatko suojan saamisen edellytykset tdyttyneet, vaan rekisterdinnin ja muiden
vaadittavien toimenpiteiden olisi oltava hakijoille mahdollisimman vaivattomia.”

Asetuksen 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan yhteisomalli suojataan "rekisterdityna
yhteisomallina’, jos se on rekisterdity tassd asetuksessa saddetylld tavalla”.

Asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Yhteisomalli on luonteeltaan yhtendinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisossé.
Se voidaan rekisterdida ja luovuttaa, siitd voidaan luopua, se voidaan julistaa mitidttomaéksi ja sen kéytto
voidaan kieltdd ainoastaan koko yhteisossa. Tétd periaatetta sovelletaan, jollei tdssd asetuksessa toisin
saddetd.”

Asetuksen 3 artiklan a alakohdan mukaan

”_ — tarkoitetaan:

a) ’‘mallilla’ tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteists,
erityisesti linjoista, ddriviivoista, vareistd, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista”.

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Malli suojataan yhteisomallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilollinen.”

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan rekisterdityd yhteisomallia pidetdén uutena, jos
samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi ”ennen rekisterdintihakemuksen tekemispdivaa tai, jos
vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspaivaa”.

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetddn, ettd rekisteroityd yhteisomallia pidetdan
luonteeltaan  yksilollisend, jos asiantuntevan kéyttdjan siitd saama yleisvaikutelma eroaa

yleisvaikutelmasta, jonka hén on saanut muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi “ennen
rekisterdintihakemuksen tekemispéivaa tai, jos vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspéivaa”.
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Asetuksen 10 artiklan, jonka otsikko on ”Suojan laajuus”, 1 kohdassa sédddetdén seuraavaa:

"Yhteisomallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva kayttdja ei saa erilaista
yleisvaikutelmaa.”

Asetuksen 19 artiklassa, jonka otsikko on ”"Yhteisomallin antamat oikeudet”, sdddetddn seuraavaa:

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

2. Rekisterdimdton yhteisomalli antaa haltijalleen oikeuden kieltdid 1 kohdassa tarkoitetut toimet
kuitenkin vain, jos kiistanalainen kéytto johtuu suojatun mallin jéljentdmisesta.

Kiistanalaista kéayttod ei pidetd suojatun mallin jdljentdmisestd johtuvana, jos se on seurausta
itsendisestd luovasta tyostd, jonka tekijan voidaan kohtuudella olettaa olleen tietiméton mallin haltijan
tunnetuksi tekemdstd mallista.

”

Asetuksen II osaston 5 jaksossa, jonka otsikko on "Mitdttomyys”, ovat kyseisen asetuksen 2426 artikla.
Asetuksen 24 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Rekisterdity yhteisomalli voidaan julistaa mitattomaksi [sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)] osoitetusta hakemuksesta VI ja VII osastossa sdddetyn menettelyn
mukaisesti, tai yhteisomalleja kisittelevin tuomioistuimen toimesta loukkauskanteen kasittelyn
yhteydessd nostetun vastakanteen johdosta.”

Asetuksen 25 artiklan, jonka otsikko on "Mitdttomyysperusteet”, 1 kohdan d alakohdassa sdddetién,
ettd yhteisomalli voidaan julistaa mitdttomaksi ainoastaan muun muassa, jos “yhteisomalli on
ristiriidassa aikaisemman mallin kanssa”.

Asetuksen V osasto, jonka otsikko on "Rekisterdintimenettely”, muodostuu asetuksen 45-50 artiklasta.

Asetuksen 45 artiklan, jonka otsikko on "Hakemusta koskevien muodollisten vaatimusten tutkiminen”,
2 kohdassa sdddetdédn seuraavaa:

"[SMHV] tutkii:
a) onko hakemus muiden 36 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohdassa sdddettyjen vaatimusten mukainen, tai jos
kyseessd on yhteistd rekisterdintid tarkoittava hakemus, 37 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddettyjen

vaatimusten mukainen;

b) onko hakemus niiden muodollisten vaatimusten mukainen, jotka on vahvistettu 36 ja 37 artiklan
taytantoonpanoa koskevassa taytdntoonpanoasetuksessa;

c) tayttyviatko 77 artiklan 2 kohdan vaatimukset;

d) mikali etuoikeutta vaaditaan, tiyttyvitko tdméan vaatimuksen ehdot.”
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Asetuksen 47 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisterdintihakemuksen hylkddamisperusteet”, 1 kohdassa
saddetddn seuraavaa:

"Jos [SMHV] suorittaessaan 45 artiklan mukaista tutkintaa havaitsee, ettd malli, jolle suojaa haetaan

a) eiole 3 artiklan a alakohdassa saddetyn maéritelmdan mukainen; tai

b) se on yleisen jirjestyksen tai hyvien tapojen vastainen,

[SMHV] hylkad hakemuksen.”

Asetuksen 48 artiklan mukaan on niin, ettd ”jos rekisterdityd yhteisomallia koskeville hakemuksille
asetetut vaatimukset tdyttyvit eikd hakemusta ole hyldtty 47 artiklan nojalla, [SMHV] kirjaa

hakemuksen rekisteriin rekisterdityna yhteisomallina”.

Asetuksen VI osasto, jonka otsikko on "Rekisterdidystd yhteisomallista luopuminen ja mallin
mitdttomyys”, muodostuu asetuksen 51-54 artiklasta.

Asetuksen 52 artiklan, jonka otsikko on ”"Mitdttoméksi julistamista koskeva hakemus”, 1 kohdassa
sdddetdadn, ettd “kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilo sekd asiassa toimivaltainen
viranomainen voi tehdd [SMHV:lle] rekisteroidyn yhteisomallin mitattoméksi julistamista koskevan
hakemuksen”.

Asetuksen IX osastossa, jonka otsikko on "Yhteisomalleja koskevia oikeudenkédynteja koskeva toimivalta
ja menettely’”, on muun muassa 2 jakso, jonka otsikko on ”Yhteisomallien loukkaamista ja
mitdttomyyttd koskevat riidat” ja joka siséltdd asetuksen 80-92 artiklan.

Asetuksen 81 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

"Yhteisomalleja kasittelevilld tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kisitelld seuraavat kanteet:

a) yhteisomallien loukkauskanteet ja — jos kansallinen laki ne sallii — téllaista uhkaa koskevat kanteet;

b) kanteet, joilla halutaan vahvistettavaksi, ettei yhteisomallin loukkausta ole tapahtunut, jos
kansallinen laki ne sallii;

¢) rekisterimattoman yhteisomallin mitéttomyytta koskevat kanteet;

d) yhteisomallin mitattomyyttd koskevat vastakanteet, jotka on nostettu a alakohdassa tarkoitettujen
kanteiden yhteydessa.”

Asetuksen 85 artiklan, jonka otsikko on "Pitevyysolettama — tosiseikkoja koskevat viitteet”, 1 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

"Kasitellessadn rekisterdidyn yhteisomallin loukkausta tai sen loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta
yhteisomalleja kisittelevdt tuomioistuimet pitdvat yhteison mallia patevdnd. Mallin patevyys voidaan
riitauttaa ainoastaan mitdttomyyttd koskevalla vastakanteella. Muutoin kuin vastakanteella esitetty
mitattomyysviite voidaan kuitenkin ottaa tutkittavaksi, jos vastaaja vetoaa siihen, ettd yhteisomalli
voitaisiin julistaa mitdttomaksi vastaajalle kuuluvan, 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen
aiemman kansallisen mallioikeuden nojalla.”
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Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Cegasalla on hallussaan numerolla 000421649-0001 rekisterdity yhteisomalli, joka muodostuu
maanteiden merkitsemiseen kaytettdvastd merkkipaalusta. Kyseisen mallin rekisterdintid koskeva
hakemus jétettiin SMHV:lle 26.10.2005, ja se julkaistiin yhteison mallirekisterissa 13.12.2005.

PROIN saattoi vuoden 2007 lopulla markkinoille merkkipaalun H-75. Koska Cegasa katsoi, ettd
kyseinen paalu ei saa aikaan erilaista yleisvaikutelmaa kuin numerolla 000421649-0001 rekisterdity
yhteisomalli, se vaati vuoden 2008 tammikuussa PROINia varsinaisiin lainkdyttéelimiin turvautumatta
lopettamaan loukkaamisen. PROIN kiisti loukkaamisen mutta sitoutui kuitenkin muuttamaan
malliaan. Cegasa uudisti vuoden 2008 maaliskuussa PROINin osalta loukkaamisen lopettamista
koskevan vaatimuksensa.

PROIN teki 11.4.2008 SMHV:lle sellaisen yhteisomallin rekisteréimistd koskevan hakemuksen, joka
muodostuu maanteiden merkitsemiseen kaytettdvdastd merkkipaalusta. Kyseinen malli julkaistiin
7.5.2008 yhteison mallirekisterissa numerolla 000915426-001.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on sitd mieltd, ettd PROINin markkinoima sylinteriméinen
paalu on toisinnos Gegasan numerolla 000421649-0001 rekisterdidystd yhteisomallista, koska
asiantuntevan kéyttdjin kyseisestd paalusta saama yleisvaikutelma ei eroa yleisvaikutelmasta, jonka hén
on saanut kyseisestd mallista. Se tdsmentdd, ettei Cegasa ole kuitenkaan tehnyt mitddn numerolla
000915426-001 rekisteréidyn yhteisomallin mitéttomaéksi julistamista koskevaa hakemusta.

Cegasa nosti sitd vastoin Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitariassa
rekisteroidyn yhteisomallin loukkaamista koskevan kanteen ja vditti, ettd liilkennemerkin H-75
tarjoaminen, myynninedistiminen, mainostaminen, varastoiminen, markkinoiminen ja jakeleminen
PROINin toimesta merkitsee Cegasalle numerolla 000421649-0001 rekisterdidyn yhteisomallin
haltijana asetuksessa myonnettyjen oikeuksien loukkaamista.

PROIN vastusti mainittua loukkauskannetta. Se viitti etenkin, ettd Cegasalla ei ole asiavaltuutta nostaa
rekisteroidyn yhteisomallinsa loukkaamista koskevaa kannetta, koska PROINin markkinoima
merkkipaalu on toisinto samalla tavalla rekisteroidystda yhteisomallista. Se katsoi, ettd siltd osin kuin
mainittua rekisterdintid ei ole todettu mitdttomadksi, sen haltijalla on asetuksen nojalla kayttooikeus,
joten mainitun oikeuden kayttdmista ei voida pitdéd loukkaamisena.

Niisséd olosuhteissa Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria paatti lykata
asian kasittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko rekisterdidyn yhteisomallin tuottaman yksinoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa
katsottava, ettd oikeus estdd kolmansia osapuolia kayttimastd mallia, mistd sdddetddn — —
asetuksen — — 19 artiklan 1 kohdassa, ulottuu kehen tahansa kolmanteen osapuoleen, joka kayttaa
toista mallia, josta asiantunteva kayttdja ei saa erilaista yleisvaikutelmaa, vai onko pédinvastoin
katsottava, ettd tdimédn oikeuden ulkopuolelle jai sellainen kolmas osapuoli, joka kéayttdd nimiinsa
myohemmin rekisteroityd yhteisomallia, jos tdtd mallia ei ole todettu mitdttomaksi?

2) Onko edelliseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkityksettomand pidettava
kolmannen osapuolen tarkoitusperid vai riippuuko vastaus kolmannen osapuolen menettelysta
siten, ettd ratkaisevana on pidettiva sitd, ettd kolmas osapuoli on hakenut yhteisomallin
rekisterdintia ja saanut sen rekisteroidyksi vasta sen jilkeen, kun aikaisemman yhteisomallin
haltija on varsinaisiin lainkdyttdelimiin turvautumatta vaatinut sitd lopettamaan tuotteen myynnin
tallaiseen aikaisempaan malliin perustuvien oikeuksien loukkaamisen vuoksi?”
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Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Alustavasti on huomautettava, ettd asetuksessa ei ole sddntod, jossa viitattaisiin nimenomaisesti
aikaisemman rekisterdidyn yhteisomallin haltijalla olevaan mahdollisuuteen nostaa loukkauskanne
my6hemmin rekisterdidyn yhteisomallin haltijaa vastaan.

On kuitenkin todettava, ettd asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa ei tehdd eroa sen perusteella, onko
kolmas osapuoli rekisterdidyn yhteisomallin haltija vai ei.

Mainitun sdédnnoksen mukaan rekisteroity yhteisomalli antaa siis haltijalleen yksinoikeuden kayttaa
mallia ja estdd "kolmatta osapuolta” kdyttdmastd sitd ilman haltijan lupaa.

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa sdddetdén samoin, ettd yhteisomallin antaman suojan piiriin kuuluvat
“kaikki mallit, joista asiantunteva kayttdjd ei saa erilaista yleisvaikutelmaa”.

Naistd sdadnnoksistd ilmenee, ettd asetus ei estd rekisteroidyn yhteisomallin haltijaa nostamasta
loukkauskannetta, jossa vaaditaan estiméén sellaisen myohemmin rekisterdidyn yhteisomallin kaytto,
josta asiantunteva kayttdja ei saa erilaista yleisvaikutelmaa.

Kuten Puolan hallitus on unionin tuomioistuimelle esittdmissddan huomautuksissa korostanut, myos
my6hemmin rekisterdidyn yhteisomallin haltijalla on tosin ldhtokohtaisesti yksinoikeus kayttda
malliaan.

Kyseiselld seikalla ei kuitenkaan voida kyseenalaistaa asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
kasitteen "kolmas osapuoli” tulkitsemista siten, ettd sen piiriin kuuluu kolmas osapuoli, joka on
my6hemmin rekisteréidyn yhteisomallin haltija.

Téstd on huomautettava, kuten Euroopan komissio on huomautuksissaan viittdnyt, ettd asetuksen
sadnnoksia on tulkittava ottamalla huomioon aikaprioriteettiperiaate, jonka mukaan aikaisemmin
rekisterdidylla yhteisomallilla on etusija myohemmin rekisteréityihin yhteisomalleihin nédhden.

Muun muassa asetuksen 4 artiklan 1 kohdasta ilmenee, ettd malli suojataan yhteisomallilla vain, jos se
on uusi ja luonteeltaan yksilollinen. Jos kahden rekisterdidyn yhteisomallin vililla on ristiriitatilanne,
ensimmadiseksi rekisteroidyn yhteisomallin oletetaan téyttavan kyseiset edellytykset yhteison suojan
saamiseksi ennen jalkimmadiseksi rekisteroityd yhteisomallia. Myohemmin rekisterdidyn yhteisomallin
haltija voi siten saada hénelle asetuksessa myOnnettyd suojaa ainoastaan, jos hidn osoittaa
mitattomyyskanteen tai mahdollisesti vastakanteen avulla, ettd aikaisemmin rekisteroity yhteisomalli ei
taytd jotakin ndistd edellytyksista.

Tédssd yhteydessd on tdrkedd — kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 32 ja 33 kohdassa
huomauttanut — ottaa huomioon asetuksella kiayttoon otetun yhteisomallien rekisterdintimenettelyn
olennaiset piirteet.

Kyseisen asetuksen 45-48 artiklassa sdadnnellyssd menettelyssa SMHV niet tutkii hakemusta koskevat
muodolliset vaatimukset, sellaisina kuin niistd sdddetdén asetuksessa. Jos hakemus tdyttdd mainitut
vaatimukset, se on asetuksen 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetun mallin mééritelman mukainen eika
se ole yleisen jirjestyksen tai hyvien tapojen vastainen, SMHV kirjaa hakemuksen yhteisomallien
rekisteriin rekisterditynd yhteisomallina.
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Kyse on siis nopeasti suoritettavasta, olennaisilta osin muodollisesta valvonnasta, joka ei, kuten
asetuksen johdanto-osan 18 perustelukappaleessa todetaan, edellytd sellaista aineellista tutkintaa, jossa
ennen rekisterointid tutkitaan yksityiskohtaisesti, tayttyviatko suojan saamisen edellytykset, ja jossa ei
myoskddn yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1) mukaisesta rekisterdintimenettelystd poiketen ole vaihetta, jossa aikaisemmin
rekisterdidyn mallin haltija voi vastustaa rekisterdintia.

Pelkéstadn tulkitsemalla asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua "kolmannen osapuolen” kisitetta
siten, ettd sen piiriin kuuluu kolmas osapuoli, joka on my6hemmin rekisterdidyn yhteisomallin haltija,
voidaan siis taata asetuksella tavoiteltu rekisterdityjen yhteisomallien tehokasta suojaa koskeva
padmaira sekd loukkauskanteiden tehokas vaikutus.

Tata padtelmad ei myoskdadn kumoa mitenkdédn se, ettd asetuksessa ei anneta yhteisomalleja
kasitteleville tuomioistuimille toimivaltaa ratkaista rekisterdityjen yhteisomallien mitattomaksi
julistamista koskevia hakemuksia ja ettd asetuksen 85 artiklassa sdddetddn, ettd kasitellessddn
loukkausta tai loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta kyseisten tuomioistuimien on pidettiva
yhteisomallia pétevéna.

Tastd on huomautettava, ettd asetuksessa erotetaan rekisterdityja yhteisomalleja koskevien kanteiden
osalta selkedsti toisistaan loukkaamista koskevat kanteet ja mitattomyyttd koskevat kanteet.

Yhtdalta loukkaamista koskevista kanteista on todettava asetuksen 81 artiklassa myonnettivin
yhteisomalleja  kasitteleville tuomioistuimille yksinomainen toimivalta kyseisten riita-asioiden
ratkaisemiseen. Nédiden kanteiden yhteydessd mainitut tuomioistuimet tutkivat yksinomaan, onko
rekister6idyn yhteisomallin haltijalle asetuksessa myonnettyéd yksinoikeutta kayttdd mallia loukattu.

Siltd osin kuin toisaalta on kyse rekisterdityjen yhteisomallien mitattomyytta koskevista hakemuksista,
asetuksessa on haluttu keskittdd niiden kasitteleminen SMHV:lle, vaikka kyseistd periaatetta onkin
helpotettu  yhteisomalleja  kasittelevilla tuomioistuimilla olevalla ~mahdollisuudella ratkaista
rekisterdidyn yhteisomallin mitdttomyyttd koskevat vastakanteet, jotka on nostettu loukkausta tai
loukkauksen uhkaa koskevan kanteen yhteydessa.

Téssd suhteessa ei voida hyviksyd viitettd, jonka mukaan asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
kasitteen “kolmas osapuoli” tulkitseminen siten, ettd se kattaa kolmannen osapuolen, joka on
myohemmin rekisterdidyn yhteisomallin haltija, johtaisi mainittujen tuomioistuimien ja SMHV:n
vélisen toimivallan jaon muuttamiseen tekemadlld samalla lisdksi merkityksettomaksi SMHV:1la
mitidttomyyden osalta olevan toimivallan.

Edella esitetyistda ominaispiirteistd ndet ilmenee, ettd loukkaamista koskevat kanteet ja mitdttomaksi
julistamista koskevat hakemukset eroavat toisistaan kohteensa ja vaikutustensa perusteella siten, ettd
aikaisemman rekisteréidyn yhteisomallin haltijalla oleva mahdollisuus nostaa loukkauskanne
myohemmin rekisteréidyn yhteisomallin haltijaa vastaan ei tee merkityksettomaksi mitattomaksi
julistamista koskevan hakemuksen jattaimista SMHV:le mydhemmin rekisterdidyn yhteisomallin
haltijaa vastaan.

Niin ollen on todettava, ettd siltd osin kuin myohemmin rekisterdity yhteisomalli, jonka kaytto on
kielletty, on edelleen patevi siltd osin kuin SMHV tai yhteisomalleja kisittelevd tuomioistuin ei ole
todennut sitd mitdttoméksi mitdttomyyttd koskevan vastakanteen vyhteydessd, tdmdn tuomion
44 kohdassa esitetylld paatelmalld ei muuteta asetuksella kayttoon otettua muutoksenhakujarjestelmaa.

Kaikkien edelld esitettyjen seikkojen perusteella ensimmaiiseen kysymykseen on vastattava, ettd

asetuksen 19 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd rekisteréidyn vyhteisomallin tuottaman
yksinoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa oikeus estdd kolmansia osapuolia kayttimastd
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mainittua mallia ulottuu kehen tahansa kolmanteen osapuoleen, joka kayttdd mallia, josta asiantunteva
kayttdja ei saa erilaista yleisvaikutelmaa, mukaan lukien sellaiseen kolmanteen osapuoleen, joka on
myO6hemmin rekisterdidyn yhteisomallin haltija.

Toinen kysymys

Toisella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ldhinnd, voiko
ensimmadiseen kysymykseen annettava vastaus olla erilainen sellaisen kolmannen osapuolen, joka on
myohemmin rekisteréidyn yhteisomallin haltija, tarkoitusperien ja menettelyn mukaan.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin viittaa etenkin péddasiassa vallitsevaan tilanteeseen, jossa
PROIN on rekisterdinyt yhteisomallinsa vasta sen jalkeen, kun Cegasa on esittdnyt sille vaatimuksen
varsinaisiin lainkdyttelimiin turvautumatta.

Téastd on ensimmadiseksi todettava, kuten kaikki unionin tuomioistuimelle huomautuksia esittdneet
asianosaiset ja muut osapuolet ovat korostaneet, ettd asetuksella myonnettyjen oikeuksien ulottuvuus
on madritettdva objektiivisesti, eikd se voi vaihdella yhteisomallin rekister6imistd hakevan henkil6n
menettelyn mukaan.

Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 49 kohdassa péddosin huomauttanut, asetuksen
19 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta ilmenee toiseksi, ettd unionin lainsddtdja on ottanut
huomioon vilpittémadn mielen suojellakseen sellaista mallin luojaa, joka oli tietdiméton haltijan
tunnetuksi tekemaéstd rekisterimattomastd mallista.

On sitd vastoin todettava, ettd lainsddtdja ei ole sisdllyttainyt kolmannen osapuolen tarkoitusperiin
liittyvid ndkokohtia mainitun artiklan 1 kohtaan.

Toiseen kysymykseen on siis vastattava, ettd ensimmadiseen kysymykseen annettava vastaus ei riipu
kolmannen osapuolen tarkoitusperistd ja menettelysta.

Oikeudenkayntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattad oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin niille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata
korvattaviksi.

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

1) Yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 6/2002 19 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etti rekisteroidyn yhteisomallin
tuottaman yksinoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa oikeus estdd kolmansia
osapuolia kiyttimaéstda mainittua mallia ulottuu kehen tahansa kolmanteen osapuoleen, joka
kayttdda mallia, josta asiantunteva kiyttdji ei saa erilaista yleisvaikutelmaa, mukaan lukien
sellaiseen kolmanteen osapuoleen, joka on myohemmin rekisteroidyn yhteisomallin haltija.

2) Ensimmiiseen kysymykseen annettava vastaus ei riipu kolmannen osapuolen tarkoitusperisti
ja menettelysta.

Allekirjoitukset
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