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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MELCHIOR WATHELET
2 piiviani huhtikuuta 2014

Asia C-345/13

Karen Millen Fashions Ltd
vastaanDunnes Storesja
Dunnes Stores (Limerick) Ltd

(Ennakkoratkaisupyynté — Supreme Court (Irlanti))

Immateriaali- ja teollisoikeudet — Rekister6iméttoman yhteisomallin yksilollisen luonteen arviointi —
Todistustaakka

1. Supreme Courtin (Irlanti) esittdimd ennakkoratkaisupyynté koskee yhteisomallista 12.12.2001
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002” (jiljempéna asetus N:o 6/2002) tulkintaa.

2. Pyynto on esitetty asiassa, jonka on pannut vireille Karen Millen Fashions Ltd (jaljempéna KMF)
Dunnes Storesia ja Dunnes Stores (Limerick) Ltd:d (jédljempand yhdessdé Dunnes) vastaan, jotta
Dunnesia kiellettdisiin kayttamasta malleja, joiden haltija KMF viittda olevansa.

I Asiaa koskevat oikeussaannot

A TRIPS-sopimus

3. Sopimus teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd ndakokohdista (jaljempana TRIPS-sopimus)
muodostaa Maailman kauppajirjeston (WTO) perustamissopimuksen, joka on allekirjoitettu
Marrakechissd 15.4.1994 ja hyviksytty Uruguayn kierroksen monenvilisissa kauppaneuvotteluissa
(1986—-1994) laadittujen sopimusten tekemisestd Euroopan yhteison puolesta yhteison toimivaltaan
kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdylla neuvoston paatokselld 94/800/EY,? liitteen 1 C.

4. Kyseisen sopimuksen II osan, jonka otsikko on "Teollis- ja tekijanoikeuksien saatavuutta, laajuutta ja
kayttod koskevat vaatimukset”, 4 luvun, jonka otsikko on "Teollismallit”, 25 artiklassa, jonka otsikko on
"Suojan saamisen edellytykset”, madrataén seuraavaa:

”1. Jasenten tulee sddtda sellaisten itsendisesti luotujen teollismallien suojasta, jotka ovat uusia tai
omaperdisid. Jasenet voivat sddtdd, ettd mallit eivdat ole uusia tai omaperdisid, mikali ne eivit
merkittavasti eroa tunnetuista malleista tai tunnettujen mallien piirteiden yhdistelmisté. Jasenet
voivat sddtad, ettd sellainen suoja ei ulotu malleihin, jotka méadrédytyvit olennaisesti teknisten tai
toiminnallisten seikkojen perusteella.

1 — Alkuperiinen kieli: ranska.
2 — EYVL 2002, L 3,s. 1.
3 — EYVL L 336, s. 1.
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B Asetus N:o 6/2002

5. Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 9, 14, 16, 17, 19 ja 25 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"(9)

(14)

(16)

Tamén asetuksen sisdltdmit, mallilainsdddantoon liittyvdat aineelliset sddnnokset olisi
yhdenmukaistettava direktiivin 98/71/EY vastaavien sddnndsten kanssa.

Arvioitaessa, onko mallilla yksil6llinen luonne, olisi madariteltavd, poikkeaako mallia tarkastelevan
asiantuntevan kayttdjan siitd saama yleisvaikutelma selvésti olemassa olevien mallien antamasta
yleisvaikutelmasta ottaen huomioon sen tuotteen luonteen, johon mallia sovelletaan tai johon se
sisaltyy, ja erityisesti sen teollisuudenalan, johon malli kuuluu, sekd mallin luoneella olleen
vapauden sen kehittelyssa.

Joillakin teollisuudenaloilla tuotetaan runsaasti malleja sellaisia tuotteita varten, joilla on usein
lyhyt taloudellinen elinkaari, jotka on edullista suojata ilman rekisteréintimuodollisuuksia ja
joille suojan kestolla on toissijainen merkitys. Toisilla aloilla taas arvostetaan mallin
rekister6innin tarjoamia etuja sen tarjoaman paremman oikeusvarmuuden vuoksi ja siksi, ettd
tuotteiden ennakoitavissa oleva markkinoillaoloaika edellyttda pitempiaikaista suojaa.

Tarvitaan siis kahdenlaista eli toisaalta lyhytaikaista rekister6imattoméan mallin suojaa ja toisaalta
pitkaaikaista rekister6idyn mallin suojaa.

Malli olisi hyvaksyttidva yhteison malliksi vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilollinen muihin
malleihin verrattuna.

Ne teollisuudenalat, jotka tuottavat lyhyen ajan sisdlld suuria méadrida suhteellisen lyhytikaisia
malleja, joista lopulta vain osa kaupallistetaan, hyotyvit rekister6imattoméan yhteisomallin
kaytostd. Nailla aloilla kaivataan myos helpompaa tapaa saada rekisterdity yhteisomalli.
Mahdollisuus saada yhdella hakemuksella suojaa useille malleille vastaa tdhdn tarpeeseen.
Yhteiseen hakemukseen siséllytettyja malleja voidaan kuitenkin kasitelld erikseen, kun on kyse
niiden voimaantulosta, niitd koskevista kayttoluvista, niihin kohdistuvista esineoikeuksista,
pakkotdytantoonpanosta tai maksukyvyttomyysmenettelyistd, niistd luopumisesta, niiden
uudistamisesta tai siirtdmisestd taikka niiden julkistamisen lykkddmisestd tai mitdttomaksi
julistamisesta.”

6. Asetuksen N:o 6/2002 1 artiklassa sdaddetian seuraavaa:

”1. Mallia, joka tayttdd tassd asetuksessa sdddetyt ehdot, kutsutaan jdljempéana 'yhteisomalliksi’.

2. Yhteisomalli suojataan:

a)

rekisteroimattomand yhteisomallina’, jos se on tehty tunnetuksi tdssd asetuksessa sdddetylla
tavalla,
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7. Asetuksen N:o 6/2002 4 artiklan 1 kohdan mukaan malli suojataan yhteisomallilla vain, jos se on
uusi ja jos se on luonteeltaan yksilollinen.

8. Kyseisen asetuksen 5 artiklassa sdddetddn seuraavaa:
”1. Mallia pidetddn uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi:

a)  kun kyseessd on rekister6imaton yhteisomalli, ennen sitd paivad, jona malli, jolle suojaa vaaditaan,
on ensimmaisen kerran tullut tunnetuksi, tai

b)  kun kyseessd on rekisterdity yhteisomalli, ennen rekisteréintihakemuksen tekemispdivéa tai, jos
vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspédivaa.

2. Malleja pidetddn samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat vain epdolennaisilta yksityiskohdiltaan.”
9. Saman asetuksen 6 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Mallia pidetddn luonteeltaan yksilollisend, jos asiantuntevan kéyttdjan siitd saama yleisvaikutelma
eroaa yleisvaikutelmasta, jonka hin on saanut muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi:

a)  kun kyseessd on rekisterd6iméton yhteisomalli, ennen sitd pdivéd, jona malli, jolle suojaa vaaditaan,
on ensimmadisen kerran tullut tunnetuksi, tai

b)  kun kyseessd on rekisteroity yhteisomalli, ennen rekisterdintihakemuksen tekemispéivad tai, jos
vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspaivaa.

2. Yksilollistd luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen
kehittelyssa.”

10. Asetuksen N:o 6/2002 11 artiklassa saddetdan seuraavaa:

”1. Edelld 1 jaksossa esitetyt vaatimukset tdyttavd malli suojataan rekister6iméttomand yhteisomallina
kolmen vuoden ajan siitd pdivdstd lukien, jona malli on ensimmadistd kertaa tullut tunnetuksi
yhteisossa.

2. Edelld 1 kohtaa sovellettaessa mallin katsotaan tulleen tunnetuksi yhteisossd, jos se on julkaistu,
asetettu naytteille, sitd on kaytetty liiketoiminnassa tai se on muuten julkistettu siten, ettd se on voinut
kohtuudella tulla yhteisossa kyseiselld alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan
yhteydessd. Mallin ei kuitenkaan katsota tulleen tunnetuksi pelkdstddn silld perusteella, ettd se on
saatettu kolmannen henkilon tietoon nimenomaisin tai hiljaisin salassapitoa koskevin ehdoin.”

11. Kyseisen asetuksen 19 artiklassa todetaan seuraavaa:

”1. Rekisteroity yhteisomalli antaa haltijalleen yksinoikeuden kéyttdaa mallia ja estdd kolmatta osapuolta
kayttdmastd sitd ilman haltijan lupaa. Edelld mainittu kaytto kasittdd erityisesti sellaisen tuotteen, johon
kyseinen malli sisdltyy tai johon sitd sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen,

maahantuonnin, maastaviennin tai kdyton seka téllaisen tuotteen varastoinnin niihin tarkoituksiin.

2. Rekisteroimdton yhteisomalli antaa haltijalleen oikeuden kieltdd 1 kohdassa tarkoitetut toimet
kuitenkin vain, jos kiistanalainen kéytto johtuu suojatun mallin jdljentdmisesta.
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Kiistanalaista kayttod ei pidetd suojatun mallin jéljentdmisestd johtuvana, jos se on seurausta
itsendisestd luovasta tyostd, jonka tekijan voidaan kohtuudella olettaa olleen tietiméton mallin haltijan
tunnetuksi tekeméstd mallista.

”

12. Lopuksi kyseisen asetuksen 85 artiklassa, jonka otsikko on "Pétevyysolettama — tosiseikkoja
koskevat viitteet”, sdddetdén seuraavaa:

1. Kasitellessddn rekisteréidyn yhteisomallin loukkausta tai sen loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta
yhteisomalleja késittelevit tuomioistuimet pitdavit yhteison mallia patevand. Mallin pétevyys 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.

2. Kasitellessdadn rekisterdiméttomén yhteisomallin loukkausta tai sen uhkaa koskevaa kannetta
yhteisomalleja kasittelevat tuomioistuimet pitavat yhteison mallia pdtevdnd, jos yhteisomallin haltija
ndyttdd toteen, ettd 11 artiklassa sdddetyt edellytykset tdyttyvdt, ja jos hdn osoittaa, miten hdnen
yhteisomallinsa on luonteeltaan yksilollinen. Vastaaja voi kuitenkin kiistdd mallin patevyyden
mitattomyyttd koskevalla viitteelld tai vastakanteella.”

II Padasian toseiseikat

13. KMF on Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtio, jonka toiminta muodostuu naisten
vaatteiden valmistuksesta ja myynnista.

14. Dunnes on tdrked vahittdismyyntid harjoittava konserni Irlannissa ja myy muun muassa naisten
vaatteita.

15. Vuonna 2005 KMF suunnitteli ja saattoi myyntiin Irlannissa raidallisen paitapuseron (sinisend
ja hiekanruskeana) ja mustan kudotun topin (jaljempéand KMF:n vaatteet).

16. Dunnesin edustajat ostivat mallikappaleita KMF:n vaatteista timén irlantilaisesta myyntipisteesta.
Tdmin jalkeen Dunnes valmisti jéljennoksid kyseisistd vaatteista Irlannin ulkopuolella ja saattoi ne
myyntiin irlantilaisissa kaupoissaan vuoden 2006 lopulla.

17. Viittden olevansa mainittuihin vaatteisiin liittyvien rekisteréiméttomien yhteisomallien haltija KMF
nosti 2.1.2007 High Courtissa kanteen, jossa se vaati erityisesti, ettd Dunnesia kiellettdisiin kayttdmasta
KME:n malleja ja ettd KMF:lle maksettaisiin vahingonkorvausta.

18. High Court hyviksyi kanteen.
19. Dunnes valitti High Courtin paitoksestda ennakkoratkaisua pyytidneeseen tuomioistuimeen.

20. Kyseinen tuomioistuin toteaa, ettei Dunnes kiistd jdljentdneensd KMF:n vaatteita ja myontaa, ettd
rekister6imattomat yhteisomallit, joiden haltija KMF véittaa olevansa, ovat uusia.

21. Ennakkoratkaisupyynnon esittdmisestd tehdystd paatoksestd kuitenkin ilmenee, ettd Dunnes kiistda
sen, ettd KMF on rekister6imidttomén yhteisomallin haltija jokaisen KMF:n vaatteen osalta silld
perusteella, ettd yhtdéltd ne eivdt ole luonteeltaan yksilollisid asetuksessa N:o 6/2002 tarkoitetulla
tavalla ja ettd toisaalta kyseisessd asetuksessa edellytetdén KMF:n itse asiassa osoittavan, ettd kyseiset
vaatteet ovat luonteeltaan tallaisia.
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22. Naissd olosuhteissa Supreme Court on paittinyt lykdtd asian kisittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysymysté.

III Ennakkoratkaisupyynto ja asian kisittely unionin tuomioistuimessa

23. Unionin tuomioistuimeen 24.6.2013 saapuneella, 6.6.2013 tekemaélladn paétokselld Supreme Court
siis paatti lykata asian kasittelya ja esittad SEUT 267 artiklan nojalla unionin tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

”1)  Kun arvioidaan sellaisen mallin yksilollistd luonnetta, jonka viitetddn olevan oikeutettu
[asetuksessa N:o 6/2002] tarkoitettuun rekisterdiméttomén yhteisomallin suojaan, onko kyseisen
asetuksen 6 artiklassa tarkoitettua asiantuntevan kéyttdjain mallista saamaa yleisvaikutelmaa
arvioitava sen perusteella, poikkeaako se yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva kéyttdja on saanut

a) mistd tahansa yksilollisestd mallista, joka on tullut aiemmin tunnetuksi, vai
b) mistd tahansa useiden téllaisten aikaisempien mallien tunnettujen piirteiden yhdistelméstéd?

2)  Onko vyhteisomalleja Kkasittelevd tuomioistuin velvollinen pitdmddn rekisterdimétonta
yhteisomallia pétevind [asetuksen N:o 6/2002] 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos
yhteisomallin haltija pelkédstddn osoittaa, miten hdnen mallinsa on luonteeltaan yksil6llinen, vai
onko haltija velvollinen nayttiméédn toteen, ettd malli on luonteeltaan yksilollinen kyseisen
asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla?”

24. KMF, Dunnes, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja Euroopan komissio ovat kukin esittineet
kirjallisia huomautuksia.

25. Asian kasittelyn kirjallisen vaiheen pédtteeksi unionin tuomioistuin on katsonut, ettd sillda on
riittavit tiedot asian ratkaisemiseen ilman istunnon pitdmistd (unionin tuomioistuimen tydjarjestyksen
76 artiklan 2 kohdan mukaisesti).

IV Asian tarkastelu

A Ensimmdinen ennakkoratkaisukysymys

26. Ensimmadiselld kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ldhinnd, onko
asetuksen N:o 6/2002 6 artiklaa tulkittava siten, ettd mallin voidaan katsoa olevan luonteeltaan
yksilollinen, jos asiantuntevan kayttdjan mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa yleisvaikutelmasta,
jonka asiantunteva kiyttdja on saanut aikaisemmasta yksilollisestd mallista, tai aiemmin tunnetuksi
tulleiden useiden mallien piirteiden yhdistelmasta.

27. Kuten Dunnes tiivistdd kirjallisissa huomautuksissaan, tilanteessa, jossa on esimerkiksi kolme
aikaisempaa mallia (X, Y ja Z), kysymykselld pyritddn selvittimdan, onko kyseessd oleva malli
luonteeltaan vyksilollinen, kun asiantuntevan kayttdjan mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa
yleisvaikutelmasta, joka on saatu aikaisemmista malleista X, Y ja Z erikseen tarkasteltuina, vai eiko
malli ole luonteeltaan yksilollinen, koska tietyt X:n, Y:n ja Z:n piirteet (kuten raidoitus, neulos tai
ommel, virien yhdistelmd) yhdesséd tarkasteltuina antavat sellaisen yleisvaikutelman, joka ei poikkea
nyt késiteltdvdna olevan mallin yleisvaikutelmasta.

28. Ainoastaan Dunnes kannattaa jalkimmaiistd hypoteesia. KMF:n, Yhdistyneen kuningaskunnan
hallituksen ja komission mukaan on noudatettava ensimmaistd hypoteesia.
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29. Viitteensd tueksi Dunnes vetoaa yhtddltd asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 14 ja 19
perustelukappaleeseen ja toisaalta TRIPS-sopimuksen 25 artiklaan.

30. On totta, ettd johdanto-osan 14 perustelukappaleen mukaan “arvioitaessa, onko mallilla yksil6llinen
luonne, olisi maddriteltdvd, poikkeaako mallia tarkastelevan asiantuntevan kayttdjan siitd saama

yleisvaikutelma selvisti olemassa olevien mallien antamasta yleisvaikutelmasta”.*

31. Ei ole myoskddan merkityksetontd, ettd kyseisessa muotoilussa on nihtévissd sellainen yksilollisen
luonteen tarkastelu, joka on ldahelld TRIPS-sopimuksen 25 artiklan mukaista tarkastelua, jonka mukaan
sopimusosapuolet “voivat sditad, ettd mallit eivdt ole uusia tai omaperdisid, mikali ne eivat merkittavasti

eroa tunnetuista malleista tai tunnettujen mallien piirteiden yhdistelmistd”.”

32. Nama kaksi seikkaa eivat kuitenkaan voi olla ratkaisevia asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan
tulkinnassa.

33. Ensiksi on todettava, ettd vaikka kyseisen asetuksen johdanto-osan 14 perustelukappaleessa
viitataan “olemassa oleviin malleihin”, on todettava, ettd kasitettd ei ole kiytetty kyseisen asetuksen
artikloissa.

34. Saman asetuksen johdanto-osan 19 perustelukappaleessa todetaan ainoastaan, ettd “malli olisi
hyviksyttavd yhteison malliksi vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilollinen muihin malleihin
verrattuna”. En ndin ollen ymmairrd, miten siind voitaisiin antaa mielikuva siitd, ettd kyseessd olevaa
mallia verrataan useiden muiden mallien kaikkiin piirteisiin.

35. Jos johdanto-osan 19 perustelukappaleessa sitd vastoin viitataan useisiin malleihin, kun siind
tdsmennetddn, ettd malli olisi hyviksyttivd yhteison malliksi vain, jos se “on uusi ja luonteeltaan
yksilollinen muihin malleihin verrattuna”®, Kyseinen viittaus merkitsee mielestdni vertailua yksil6llisiin
ja kokonaisuutena tarkasteltuihin malleihin eikd ndin yksiloityjen mallien tiettyihin erityis- tai
yksittdisiin piirteisiin.

36. Toiseksi on todettava, ettd TRIPS-sopimuksen 25 artiklassa on ainoastaan asetettu velvollisuus
saatad sellaisten itsendisesti luotujen teollismallien suojaa koskevasta jarjestelmastd, jotka ovat uusia tai
omaperdisid. Tdma velvollisuus johtuu siitd, ettd verbid "sdatdd” on kaytetty [esimerkiksi ranskaksi]
futuurimuodossa.

37. Kyseisen artiklan jatkossa, johon sisdltyy viittaus "tunnettujen mallien piirteiden yhdistelmiin” sita
vastoin madratadn ainoastaan mahdollisuudesta, joka on jitetty sopimusosapuolten harkintaan.’

38. Niistd nakokohdista huolimatta asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan sanamuodossa mielestdni joka
tapauksessa sdddetddn sellaisen yhden tai useamman aikaisemman mallin yksiloimisestd, joita voidaan
verrata nyt kyseessd olevaan malliin.

— Kursivointi tassa.
Kursivointi téssa.
— Kursivointi tdssa.

NN G
|

— G. Tritton kirjoittaa kyseisesta artiklasta seuraavasti: “as emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second
and third sentences are optional. — — The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to
requirements for protection of industrial designs” (Tritton, G., Intellectual Property in Europe, kolmas painos, Sweet & Maxwell, Lontoo,
2008, nro 5-006).
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39. Aina kieliversion mukaan kyseessd olevan mallin yksilollista luonnetta on siis verrattava ainoastaan
yhteen muuhun malliin (esim. saksankielisessid versiossa®), useaan malliin (esim. hollanninkielisessi
versiossa’) tai kaikkiin mahdollisiin malleihin (espanjan-,’ englannin-,"" ranskan-" tai
italiankielisessd * versiossa).

40. Missddan ndissa versioissa ei mielestdni kuitenkaan sallita sitd, ettd yhden tai useamman
aikaisemman mallin tiettyja tarkkoja piirteitd erotellaan, jotta ne voivat olla teoreettisen eli tosielamaélle
vieraan vertailun kohteena.

41. Kuten edelld on todettu asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 19 perustelukappaleesta, on niin, ettd
jos kyseisen asetuksen 6 artiklan tietyistd kieliversioista (joita komissio pitdd “neutraaleina”) syntyy
mielikuva vertailusta kaikkiin malleihin, kyseinen viittaus merkitsee mielestdni vertailua tdsmallisesti
yksiloityihin kappaleisiin.

42. Mikaan kyseisen artiklan sanamuodossa ei mielesténi salli sitd, ettd luodaan jalkikéteen, ja haluttua
tulosta silmélld pitden, aiemmin yksiloityjen mallien tiettyjen erityispiirteiden yhdistelma.

43. Olen siis samaa mieltda KMF:n, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja komission tulkinnasta,
jonka mukaan mallin voidaan katsoa olevan luonteeltaan yksilollinen, jos asiantuntevan kayttdjan
mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva kayttija on saanut
yhdestd (tai useammasta) aikaisemmasta yksilollisestd mallista (tai malleista), eikd aiemmin tunnetuksi
tulleiden useiden mallien piirteiden yhdistelmasta.

44. Tamd tulkinta on mielestini myo6s sen ldhestymistavan mukainen, jota unionin tuomioistuin
noudattaa mallin yksilollisen luonteen maarittamistd koskevassa oikeuskdytinnossaan.

45. Ainakin kahteen otteeseen unionin tuomioistuin on katsonut, ettd "asiantunteva kayttdja vertailee,

mikili se on mahdollista, suoraan kyseisid malleja”.**

46. Unionin tuomioistuin on tosin tdsmentényt, ettei voida sulkea pois sitd, ettd “tillainen vertailu on
mahdotonta tai epitavallista kyseiselld alalla etenkin erityisten olosuhteiden tai kyseisten mallien

kuvaamien tuotteiden piirteiden vuoksi”. '

47. Unionin tuomioistuin on myos lisinnyt, ettei voida katsoa, ettd unionin lainsaatdjin tarkoituksena
olisi ollut rajoittaa mahdollisten mallien arviointi niiden suoraan vertailuun, ellei asetuksessa
N:o 6/2002 ole siitd tdsmallistd mainintaa.'®

48. Kyseisistd tuomioista ilmenee kuitenkin, ettd vaikka vilillinen vertailu voi koskea muistikuvaa
madrétyistd malleista, se ei missddn tapauksessa voi koskea useiden mallien eri piirteiden yhdistdmista.

8 — ”Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem
Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Offentlichkeit zuganglich gemacht
worden ist, und zwar.” Kursivointi tissa.

9 — ”"De algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.” Kursivointi tassa.

10 — ”La impresién general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho ptblico.” Kursivointi tdssé.

11 — ”The overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public.” Kursivointi tdssa.

12 — ”L’impression globale qu’il produit sur l'utilisateur averti differe de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modéle qui a été

divulgué au public.” Kursivointi téssa.
13 — ”Impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.” Kursivointi téssi.

14 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, 55 kohta). Ks. myds vastaavasti tuomio Neuman ym. v. José
Manuel Baena Grupo (C-101/11 P ja C-102/11 P, EU:C:2012:641, 54 kohta).

15 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, 55 kohta). Ks. myds vastaavasti tuomio Neuman ym. v. José Manuel Baena
Grupo (EU:C:2012:641, 54 kohta).

16 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, 57 kohta) ja tuomio Neuman ym. v. José Manual Baena Grupo
(EU:C:2012:641, 56 kohta).
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49. Kuten julkisasiamies Mengozzi nimittdin selitti asiassa PepsiCo vastaan Gruppo Promer Mon

Graphic antamansa ratkaisuehdotuksen 49 kohdassa, “asetuksessa ei todeta —— mitdédn [siitd, milld
tavoin asiantunteva kayttdja voi verrata kyseisid malleja]. Kyseessd voisi siis ldhtokohtaisesti olla joko
valillinen vertailu muistikuvan perusteella, kuten yleenséa tavaramerkkien osalta, — — tai suora vertailu,

joka tehddian havainnoimalla vierekkiisid tuotteita”."

50. Juuri tdtd ldhestymistapaa unionin tuomioistuin noudattaa, kun se katsoo yhtddltd, ettd unionin
yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettd, vaikka sen kéyttdama ”ilmaisu, jonka mukaan
‘asiantunteva kayttdja ei muista —— samankaltaisuutta muodostaessaan kyseessd olevista malleista
yleiskuvan’, tarkoittaisi asiayhteydestd irrotettuna, ettd unionin yleinen tuomioistuin on nojautunut
perusteluissaan vilillisen vertailun menetelmiin, joka perustuu epitiydelliseen muistikuvaan”, ja
toisaalta, ettd “unionin yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettd —— perustaessaan
ratkaisunsa — — asiantuntevan kayttdjan muistissa sdilyvadn epitédydelliseen muistikuvaan kyseisten

kahden hahmon antamasta yleisvaikutelmasta”. "

51. Koska vertailun vilillinen luonne ei ndin ollen viittaa useiden mallien erilaisten piirteiden
yhdistelméén, vaan vertailukelpoisten piirteiden fyysiseen puuttumiseen, sitd suuremmalla syylld suora
vertailu merkitsee kahden mallin vertailua kokonaisuudessaan.

52. Kuten unionin yleinen tuomioistuin perustellusti tiivisti asiassa Shenzhen Taiden vastaan SMHV —
Bosch Security Systems (Viestintilaite)* antamassaan tuomiossa, on niin, ettd "kun otetaan huomioon
se, ettd asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 1 kohdassa viitataan kyseisten mallien yleisvaikutelmien
eroavuuteen, yhteisomallin luonteen vyksilollisyyden tutkimista ei voida suorittaa erilaisten
aikaisempien mallien [erityispiirteiden] perusteella”. Sitd vastoin "on syytd verrata toisiinsa yhtaalta
riidanalaisesta yhteisomallista saatavaa yleisvaikutelmaa ja toisaalta kustakin aikaisemmasta mallista,
johon mitdttomaksi julistamista koskevan vaatimuksen esittdja on pétevisti vedonnut, saatavaa

yleisvaikutelmaa”.

53. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd asetuksen N:o 6/2002 6 artiklaa on tulkittava siten, ettd
mallin voidaan katsoa olevan luonteeltaan yksilollinen, jos asiantuntevan kéyttdjan mallista saama
yleisvaikutelma poikkeaa yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva kayttdjd on saanut yhdestd tai useasta
aikaisemmasta yksilollisestd mallista kokonaisuudessaan, eikéd aikaisempien mallien erilaisten piirteiden
yhdistelmasta?

B Toinen ennakkoratkaisukysymys

54. Toisella kysymykselladn ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee, onko yhteisomalleja
kasittelevdn  tuomioistuimen pidettivd rekisterdimatontd  yhteisomallia patevdand asetuksen
N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos yhteisomallin haltija pelkéstdan osoittaa,
miten hdnen mallinsa on luonteeltaan yksilollinen, vai onko haltijan pédinvastoin néytettiva toteen, etté
malli on luonteeltaan yksilollinen kyseisen asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

55. KMF, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio kannattavat ensimmadistd hypoteesia,
Dunnes toista.

17 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302). Kursivointi tassi.

18 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, 58 kohta).

19 — Tuomio Neuman ym. v. José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, 57 kohta).

20 — Tuomio Shenzhen Taiden v. SMHV — Bosch Security Systems (Viestintélaite) (T-153/08, EU:T:2010:248, 23 kohta).
21 — Tuomio Shenzhen Taiden v. SMHV — Bosch Security Systems (Viestintélaite) (EU:T:2010:248, 24 kohta).
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56. Jotta ennakkoratkaisua pyytidneelle tuomioistuimelle voidaan antaa hyddyllinen vastaus, mielesténi
on aiheellista tutkia kokonaisuudessaan asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa kayttoon otetun
pétevyysolettaman ulottuvuus.

57. Kyseisen asetuksen 85 artiklan otsikko on "Pétevyysolettama — tosiseikkoja koskevat viitteet”.
Artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd "kasitellessddn rekister6imattomén yhteisomallin loukkausta tai
sen uhkaa koskevaa kannetta yhteisomalleja kasitteleviat tuomioistuimet pitévit yhteison mallia
patevdnd, jos yhteisomallin haltija nayttda toteen, ettd 11 artiklassa sdddetyt edellytykset tayttyvit, ja
jos hdn osoittaa, miten hdnen yhteisomallinsa on luonteeltaan yksilollinen”. Artiklan 2 kohdassa
lisdtddn, ettd vastaaja voi kiistdd mallin pédtevyyden mitattomyytta koskevalla viitteelld tai
vastakanteella.

58. Kyseisestd sadannoksestd kdy ilmi, ettd mallia pidetdédn patevdng, jos sen haltija yhtdaltd nayttaa
toteen, ettd asetuksen N:o 6/2002 11 artiklassa sdddetyt edellytykset tdyttyvdt, ja toisaalta, jos hén
osoittaa, miten hdnen mallinsa on luonteeltaan yksiléllinen.

1. Asetuksen N:o 6/2002 11 artiklassa sdddettyjen edellytysten nédyttiminen toteen

59. Kyseisen asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan "edelld 1 jaksossa esitetyt vaatimukset tayttava
malli suojataan rekister6imattoménd yhteisomallina kolmen vuoden ajan siitd pdivéstd lukien, jona
malli on ensimmiaisté kertaa tullut tunnetuksi yhteisossa”.

60. Tata tunnetuksi tulemista koskevaa edellytysti on puolestaan tdsmennetty saman
artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan ”mallin katsotaan tulleen tunnetuksi yhteisossd, jos se on julkaistu,
asetettu naytteille, sitd on kaytetty liiketoiminnassa tai se on muuten julkistettu siten, ettd se on voinut
kohtuudella tulla yhteisossd kyseiselld alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan
yhteydessa. Mallin ei kuitenkaan katsota tulleen tunnetuksi pelkdstddn silld perusteella, ettd se on
saatettu kolmannen henkilon tietoon nimenomaisin tai hiljaisin salassapitoa koskevin ehdoin”.

61. Hyotyakseen asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa kadyttoon otetusta pétevyysolettamasta,
kyseessd olevan mallin haltijan on siis aivan aluksi osoitettava milloin hdnen mallinsa on tullut
ensimmadisen kerran tunnetuksi Euroopan unionissa, kun otetaan huomioon se, ettd kyseinen
tunnetuksi tuleminen voi olla perdisin enintddn kolmen vuoden ajalta (ja jollei ndin tapahdu, malli ei
ole endd suojattu).

62. Dunnesin mukaan silld perusteella, ettd asetuksen N:o 6/2002 11 artiklassa viitataan kyseisen
asetuksen 1 jaksossa sdddettyihin vaatimuksiin, kyseessd olevan mallin haltijan on lisdksi
loukkauskanteensa tai loukkauksen uhkaa koskevan kanteensa yhteydessd osoitettava viitetysti
suojatun mallin uusi ja yksilollinen luonne, ja niistd edellytyksistd on sdddetty saman asetuksen
1 jaksoon kuuluvassa 4 artiklassa.

63. Tallainen tulkinta on mielestdni asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdan sanamuodon ja
lainsdétdjdn tavoitteleman padamaééran vastainen.

64. Ensiksi on todettava, ettd jos rekisterdimattomén yhteisomallin haltijan olisi osoitettava sen pdivén,
jona hdnen mallinsa on tullut tunnetuksi, lisdksi mallin uusi ja yksilollinen luonne, mitd hyotyéd olisi
talloin asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdan ensimmdisen virkkeen lopussa sédéddetystd toisesta
edellytyksestd, jonka mukaan mallin haltijan on ”osoitet[tava], miten hédnen yhteisomallinsa on
luonteeltaan yksilollinen”?
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65. Kuten komissio lisdksi toteaa asiaankuuluvasti kirjallisissa huomautuksissaan, on niin, ettd jos
unionin tuomioistuimen tulisi noudattaa Dunnesin tulkintaa, rekisteréimattoméan yhteisomallin
haltijan ei pitéisi osoittaa pelkdstdan mallin uutta ja yksilollistd luonnetta, vaan myos se, ettd kaikki
asetuksen N:o 6/2002 1 jaksossa sdddetyt edellytykset (4 artiklan 2 kohdassa vaadittu nékyvyys,
8 artiklassa tarkoitettu toimimattomuus tai 9 artiklassa sdddetty yleisen jérjestyksen tai hyvien tapojen
mukaisuus) tayttyvat.

66. Tillainen todistustaakka ei varmasti olisi lainsdétdjén tavoitteleman paamadran mukainen.

67. Kuten asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 16 perustelukappaleessa todetaan, joillakin
teollisuudenaloilla tuotetaan runsaasti malleja sellaisia tuotteita varten, joilla on wusein lyhyt
taloudellinen elinkaari, jotka on edullista suojata ilman rekisterdintimuodollisuuksia ja joille suojan
kestolla on toissijainen merkitys. Toisilla aloilla taas arvostetaan mallin rekisterdinnin tarjoamia etuja
sen tarjoaman paremman oikeusvarmuuden vuoksi ja siksi, ettd tuotteiden ennakoitavissa oleva
markkinoillaoloaika edellyttda pitempiaikaista suojaa”. Nédiden kahden tilanteen vilinen ero oikeuttaa
sen, ettd johdanto-osan 17 perustelukappaleen mukaisesti annetaan kyseisessd asetuksessa sdddettya
kahdenlaista ”eli toisaalta lyhytaikaista rekisteroiméttoman mallin suojaa ja toisaalta pitkaaikaista
rekisterdidyn mallin suojaa”.

68. Ndin ollen olisi mielestdni rekister6imattoméan yhteisomallin suojan taustalla olevan
yksinkertaistamisen ja nopeuttamisen padméadran vastaista madraté tallaisen rekisterdiméttoméan mallin
haltijalle, joka haluaa nostaa loukkauskanteen tai loukkauksen uhkaa koskevan kanteen, sellainen
todistustaakka, jota ei ole asetettu rekisterdidyn yhteisomallin haltijalle ja joka ylittdad kyseessd olevan
mallin yksiléimistarpeen.

69. Asetuksen N:o 6/2002 85 artiklassa sdddetty erilainen kohtelu ndiden kahden
oikeudenhaltijaryhmédn vélilld nimittdin selittyy vain tarpeella mairittdd suojan kohde ja sen
alkamisajankohta.

70. Jos kyseiset piirteet ovat helposti tunnistettavia rekisteréidyn mallin tapauksessa — juuri
rekisterdintimuodollisuuden vuoksi — tilanne ei vélttimattd ole sama rekister6imattomén mallin osalta.
Tama erityispiirre selittdd sen, ettd asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 1 kohdassa ei aseteta mitdén
edellytyksia rekisterdidyn yhteisémallin péatevyysolettamalle, toisin kuin 2 kohdassa.

71. Toiseksi se, ettd rekisteroimattomén yhteisomallin haltijalta edellytetddn loukkauskanteen tai
loukkauksen uhkaa koskevan kanteen yhteydessd ndyttod kaikista mallin osatekijoistd, olisi vastoin
lainsddtdjan valintaa sddnnelld kysymystd yhdessd ja samassa artiklassa, jonka otsikko on ”
Pétevyysolettama — tosiseikkoja koskevat viitteet”.”” Téllainen ndyttovaatimus on olettama-kisitteen
vastainen.

72. Kolmanneksi ~ tdmd  tulkinta  veisi —my0s  suurelta  osin  vastaajalta  asetuksen
N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa annetun mahdollisuuden kiistdd mallin patevyys mitattomyytta
koskevalla viitteelld tai vastakanteella.

73. Jos hakijan nimittdin pitéisi osoittaa rekister6imattoman mallin, jonka haltija hén vaittaa olevansa,
uusi ja yksilollinen luonne, hénen pitdisi tosiasiassa osoittaa mallin pétevyys. Nédin ollen vastaajan ei
endd tarvitsisi nostaa mitdttomyyttd koskevaa vastakannetta (tai tehdd mitattomyytta koskevaa viitettd)
rekisteroimattoman mallin patevyyden kiistamiseksi. Vastaaja voisi tarvittaessa ainoastaan arvostella
vastineessaan niitéd seikkoja, joita hakija on hakemuksensa tueksi esittanyt.

22 — Kursivointi tdssa.
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74. Haluan lisdtd lopuksi, ettd vaikka oikeuskirjallisuus on véhdsanainen asiasta, siind ollaan samaa
mieltd tulkinnasta, jonka mukaan rekister6iméattomén yhteisomallin haltijan todistustaakka
yhteisomallin loukkausta tai sen loukkauksen uhkaa koskevan kanteen yhteydessd rajoittuu sen
osoittamiseen, ettd hidnen mallinsa on tullut tunnetuksi.”

2. Rekister6iméttoman yhteisomallin haltijan on osoitettava, miten hénen mallinsa on luonteeltaan
yksilollinen

75. Asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa sdaddetyn toisen edellytyksen, jonka tayttyessa voidaan
hyo6tyd rekister6imattomén yhteisomallin pétevyysolettamasta, sanamuoto on mielestini yksiselitteinen.

76. Ensimmadisen edellytyksen mukaan lainsdétdja vaatii, ettd "yhteisomallin haltija ndyttda toteen, etté
11 artiklassa saddetyt edellytykset tayttyvat”. Toisen edellytyksen mukaan lainsddtdja vaatii ainoastaan,
ettd haltija "osoittaa, miten hdnen yhteisomallinsa on luonteeltaan yksilollinen”.

77. Vaatimustaso on viistimattd erilainen, silli muutoin ei olisi tarpeen kayttdd toista verbid
konjunktion ”ja” jélkeen.

78. Kuten komissio selittdd asiaankuuluvasti kirjallisissa huomautuksissaan, osoittamalla, miten hénen
yhteisomallinsa on luonteeltaan yksilollinen, hakija yksiloi vaaditun suojan kohteen. Nain
menetellessddn hakija maarittelee riidanalaisen mallin avulla vertailun puitteet ja mahdollistaa sen, ettd
vastaaja voi tarvittaessa kohdentaa riittdvédsti mahdollisen mitattomyyttd koskevan vastakanteensa.
Tama ero rekisteréidyn yhteisomallin haltijaan verrattuna selittyy jélleen rekisteréintimuodollisuuden
puuttumisella.

79. Esitoissd vahvistetaan lisdksi kasitys, jonka mukaan tunnetuksi tulemisen toteenndyttamistarpeen ja
rekister6imittoméan yhteisomallin pelkdn yksilollisen luonteen osoittamisen vélinen ero ei ole
sattumanvarainen.

80. Vaikka yhteison malleista annettua neuvoston asetusta (EY) koskevan komission muutetun

ehdotuksen 89 artiklassa sdddettiin, ettd hyotydkseen pétevyysolettamasta “oikeudenhaltija esittdd

todisteita mallin omaperdisyyttd koskevan viitteen tueksi”,” Euroopan parlamentti ehdotti, ettd

oikeudenhaltija "esittdd yksityiskohtaiseti, milld tavoin malli on luonteeltaan yksilollinen”.”

81. Vaikka komissio on noudattanut titd muotoilua yhteison malleista annettua neuvoston asetusta
koskevan uuden muutetun ehdotuksensa tietyissd kieliversioissa,” lopulta hyviksytyssd tekstissi
vaaditaan pelkdstddn "osoittamaan” piirteet, joiden johdosta malli on luonteeltaan yksil6llinen.

82. Naistd syistd mielestdni se, ettd rekister6imattomén yhteisomallin haltijaa vaaditaan ndyttdm&an
toteen mallinsa yksil6llinen luonne, on vastoin lainsaatdjan tahdon kehitystd, sellaisena kuin se voidaan
paatelld esitoistd ja tekstin kehityksestd lainsdddéantomenettelyn aikana.

23 — Ks. erityisesti Stone, D., European Union Design Law — A Practitioners’ Guide, Oxford University Press, 2012, nrot 18.18 ja 18.25; Saez, V.
M., "The unregistered Community design”, European Intellectual Property Review, 2002, nide 24, nro 12, s. 585-590, erityisesti s. 589; Otero
Lastres, J. M., "Concepto de diseno y requisitos de protecciéon en la nueva ley 20/2003”, teoksessa Actas de derecho industrial y derecho de
autor, osa XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid — Barcelona, 2004, s. 54—90, erityisesti
s. 90; Llobregat Hurtado, M.-L., "Régimen juridico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del
Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios”, teoksessa La marca comunitaria, modelos y dibujos
comunitarios. Andlisis de la implantacion el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial, nro 68, Madrid, 2005,
s. 119-198, erityisesti s. 172 ja 176.

24 — KOM(1999) 310 lopullinen (EYVL 2000, C 248 E, s. 3). Kursivointi tissa.

25 — Parlamentin muutos 18 (EYVL 2001, C 67, s. 340). Teksti on alleviivattu alkuperéisessa asiakirjassa.

26 — Ks. vastaavasti ranskankielinen versio (EYVL 2001, C 62 E, s. 173).
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83. Niin ollen katson, ettd yhteisomalleja késittelevin tuomioistuimen on pidettiva rekister6imatonta
yhteisomallia pétevina asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos haltija
osoittaa yhtddltd, milloin hdnen mallinsa ensimmadisen kerran on tullut tunnetuksi, ja osoittaa toisaalta
ne piirteet, joiden johdosta hinen mallinsa on luonteeltaan yksilollinen.”

V Ratkaisuehdotus

84. Edella esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa Supreme Courtin esittamiin
ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)  Yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artiklaa on tulkittava
siten, ettd mallin voidaan katsoa olevan luonteeltaan yksilollinen, jos asiantuntevan kayttdjan
mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa vyleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva kéyttdja on
saanut yhdestd tai useammasta aikaisemmasta yksilollisestd mallista kokonaisuudessaan, eikd
aikaisempien mallien erilaisten piirteiden yhdistelmasta.

2)  Jotta yhteisomalleja kisittelevd tuomioistuin pitdd rekister6imatontd yhteison mallia pétevana
asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, mallin haltijan on ainoastaan
osoitettava yhtdaltd, milloin hédnen mallinsa on ensimmaiisen kerran tullut tunnetuksi, ja
osoitettava toisaalta se tai ne piirteet, joiden johdosta hdnen mallinsa on luonteeltaan
yksilollinen.

27 — Ks. vastaavasti em. Stone, D., nrot 18.23 ja 18.25.
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