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W Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATI(AISUEHDOTUS
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
6 piiviani helmikuuta 2020"

Asia C-833/18

SI ja
Brompton Bicycle Ltd.

vastaan
Chedech/Get2Get

(Ennakkoratkaisupyynto — Tribunal de l'entreprise de Liege (Liégen yritystuomioistuin, Belgia)

Ennakkoratkaisumenettely — Immateriaalioikeudet — Patenttioikeus — Mallit — Asetus
(EY) N:o 6/2002 — Tekijanoikeuden ja lahioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen —
Direktiivi 2001/29/EY — Soveltamisala — Oikeuksien samanaikainen soveltaminen — Hyoty- ja
kayttoesine — Teoksen kisite — Esineen teknisen kayttotarkoituksen mukaan maaraytyva ulkomuoto —
Kansallisen tuomioistuimen soveltamat arviointiperusteet — Vastakkaiset intressit — Oikeasuhteisuus —
Taittopolkupyora

1. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen késiteltdvaksi saatetussa riita-asiassa ovat vastakkain
polkupyorien taittojédrjestelmén keksija (ja nditd polkupyorid valmistava yritys) ja samankaltaisia
polkupyorid valmistava korealainen yritys, jota ensin mainittu syyttdd tekijanoikeuksiensa
loukkaamisesta.

2. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen on ratkaistava, voidaanko polkupyordd, jonka
taittojdrjestelmda  aikaisemmin suojanneen patentin voimassaolo on jo paittynyt, pitdd
tekijanoikeudellisesti suojattuna teoksena. Se haluaa erityisesti selvittdd, onko mahdollisuus téhidn
suojaan suljettava pois esineiltd, joiden muoto “on valttdmaton teknisen tuloksen saavuttamiseksi”, ja
mitd perusteita titd arvioitaessa on kaytettiva.

3. Vaikka tdssd ennakkoratkaisupyynnossd padhuomio kohdistuu tekijanoikeutta koskeviin unionin
oikeussédantoihin, siind nousee esiin yksi kysymys (tekijanoikeussuojan yhteensopivuus teollisoikeuden
suojan kanssa), johon unionin tuomioistuin on hiljattain ottanut kantaa.’

1 Alkuperdinen kieli: espanja.
2 Tuomio 12.9.2019, Cofemel-Sociedade de Vestuario, S.A (C-683/17, EU:C:2019:721; jéljempéna tuomio Cofemel).
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I Asiaa koskevat oikeussaannot
A Kansainvdlinen oikeus

1. Bernin yleissopimus®
4. Bernin yleissopimuksen 2 artiklan 1 ja 7 kappale:

”1. Sanonta ’kirjalliset ja taiteelliset teokset’ kasittdd kaikki kirjallisuuden, tieteen ja taiteen alaan
kuuluvat tuotteet, olipa niiden ilmaisutapa ja -muoto mika tahansa, kuten:— — sovelletun taiteen
tuotteet — —

7. Jollei tdmédn yleissopimuksen 7 artiklan 4 kappaleen maérédyksistd muuta johdu, liittomaat voivat
lainsdddédnnossddn madratd sovelletun taiteen teoksia sekd teollista muotoilua ja teollisia malleja
koskevien lakiensa soveltamisalan samoin kuin ndiden teosten, muotoilun tuotteiden ja mallien
suojaamisen edellytykset. Teokset, joita niiden alkuperdmaassa suojataan vain muotoilun tuotteina
tai malleina, saavat toisessa liittomaassa vain sellaista erityissuojaa, jota tuossa maassa annetaan
muotoilun tuotteille tai malleille; ellei tuossa maassa téllaista erityissuojaa anneta, suojataan ndité
teoksia kuitenkin taiteellisina teoksina.”

2. TRIPS-sopimus
5. TRIPS-sopimuksen 7 artiklassa maaratdén seuraavaa:

"Teollis- ja tekijanoikeuksien suojelun ja tdytintoonpanon tulisi edistdd teknologisten uudistusten
tekemistd sekd teknologian siirtdmistd ja levittdmistd teknologiaa koskevaa tietoa tuottavien ja sitd
kuluttavien yhteiseksi parhaaksi yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia edistdvilld tavalla ottaen
huomioon oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino.”

6. TRIPS-sopimuksen 26 artiklassa maaréatddn seuraavaa:

”1. Suojatun teollismallin omistajalla tulee olla oikeus estdd kolmansia osapuolia ilman hénen
suostumustaan valmistamasta, myymaéstd tai maahantuomasta esineitd, joissa on tai jotka muodostavat
mallin, joka on kokonaan tai olennaisilta osiltaan kopio suojatusta mallista, milloin sellaisiin toimiin
ryhdytdédn kaupallisessa tarkoituksessa.

”

7. TRIPS-sopimuksen 27 artiklassa maaratdadn seuraavaa:

”1. — — miltd tekniikan alalta tahansa olevaa tuotetta tai menetelmia koskevan keksinnon tulee olla
patentoitavissa edellyttien, ettd se on uusi ja keksinnéllinen ja sitd voidaan kayttdd teollisesti
hyviksi. — —

3 Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskeva Bernin yleissopimus (24.7.1971 tehty Pariisin sopimuskirja), sellaisena kuin se on
muutettuna 28.9.1979. Euroopan unioni ei ole Bernin yleissopimuksen sopimuspuoli, mutta se on sopimuspuolena Marrakechissa 15.4.1994
allekirjoitetun Maailman kauppajdrjeston perustamissopimuksen liitteend 1 C olevassa teollis- ja tekijinoikeuksien kauppaan liittyvistd
nédkokohdista tehdyssd sopimuksessa (jaljempénd TRIPS-sopimus), joka hyvaksyttiin Uruguayn kierroksen monenvilisissé kauppaneuvotteluissa
(1986-1994) laadittujen sopimusten tekemisestd Euroopan yhteisén puolesta yhteison toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdylld
neuvoston paatoksella 94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1) ja jonka 9 artiklan 1 kohdan mukaan sen sopimusvaltioiden on noudatettava Bernin
yleissopimuksen 1-21 artiklaa.
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8. TRIPS-sopimuksen 29 artiklassa madrataan seuraavaa:

”1. Jasenten tulee vaatia, ettd patentinhakijan on ilmaistava keksinto riittavian selkedsti ja tdydellisesti,
jotta ammattihenkil6 kykenee kayttimadn keksintod, ja jdsenet voivat vaatia hakijaa osoittamaan
parhaan hénen tiedossaan hakemuksen jédttopdivand, tai milloin etuoikeutta on vaadittu, hakemuksen
etuoikeuspdivdnd olevan tavan toteuttaa keksinto.

”

B Unionin oikeus

1. Direktiivi 2001/29/EY*
9. Direktiivin 2001/29 johdanto-osan 60 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Tassd direktiivissa sdddetty suoja ei saisi vaikuttaa muiden alojen kansalliseen tai yhteison
lainsdddéntoon, joka koskee esimerkiksi teollisoikeuksia, tietosuojaa, ehdollista pédsyd, julkisten
asiakirjojen saatavuutta sekd tiedotusvilineiden kdyton kronologiaa, ja jolla saattaa olla vaikutusta
tekijanoikeuden ja ldhioikeuksien oikeudelliseen suojaan.”

10. Direktiivin 2—4 artiklassa jdsenvaltiot velvoitetaan erityisesti varmistamaan, ettd tekijoilld on
yksinoikeus sallia tai kieltdd kappaleen valmistaminen teoksistaan (2 artiklan a alakohta), sallia tai
kieltdd teostensa vilittdminen yleisolle (3 artiklan 1 kohta) ja sallia tai kieltdd niiden levitys yleisolle
(4 artiklan 1 kohta).

11. Direktiivin 9 artiklassa ("Muiden sadnnosten edelleen soveltaminen”) sdddetddn seuraavaa:

"Tamdn direktiivin sddnnokset eivat vaikuta sdadnnoksiin, jotka koskevat erityisesti patentteja,
tavaramerkkejd, malleja — —.”

2. Asetus (EY) N:o 6/2002°
12. Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan kymmenennessé perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Teknologista innovaatiota ei olisi estettdvd antamalla mallisuoja niille piirteille, jotka maéraytyvat
yksinomaan teknisen kayttotarkoituksen mukaan. — "

13. Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 32 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Koska tekijanoikeutta koskevaa lainsddddntoa ei ole tdysin yhdenmukaistettu, on térkedd vahvistaa
yhteisomallin ja tekijianoikeuden antaman suojan samanaikaisen soveltamisen periaate, samalla kun
jasenvaltioille jatetadn oikeus pédttaa tekijanoikeudellisen suojan laajuudesta ja siitd, millda edellytyksilla
tdtd suojaa annetaan.”

4 Tekijanoikeuden ja ldhioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi (EYVL 2001, L 167, s. 10).

5 Yhteisomallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EYVL 2002, L 3, s. 1).
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14. Asetuksen N:o 6/2002 3 artiklan a alakohdassa mallin kasite mairitelldan seuraavasti:

”mallilla’ [tarkoitetaan] tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun
piirteistd, erityisesti linjoista, dériviivoista, véreistd, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista”.

15. Asetuksen N:o 6/2002 8 artiklassa siadetdan seuraavaa:

”1. Yhteisomalli ei anna suojaa tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka maaraytyvit pelkéstaan tuotteen
teknisen kayttotarkoituksen mukaan.

”

16. Asetuksen N:o 6/2002 96 artiklan ("Suhde muihin kansallisiin suojamuotoihin”) 2 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

"Yhteisomallilla suojattu malli voi saada suojan myos jasenvaltioiden tekijanoikeuslainsdddénnon nojalla

siitd pdivastd ldhtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin muotoon. Kukin jasenvaltio méérédé néin
myonnettivan suojan laajuuden ja edellytykset sekd vaadittavan omaperdisyyden.”

3. Direktiivi 2006/116/EY°

17. Direktiivin 2006/116 1 artiklan ("Tekijanoikeuksien voimassaoloaika”) 1 kohdassa sdddetdan
seuraavaa:

"Bernin yleissopimuksen 2 artiklassa tarkoitetut kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijanoikeudet ovat

voimassa koko tekijan elinajan ja 70 vuotta tidmdn kuolemasta riippumatta pdivéstd, jona teos on
laillisesti saatettu yleison saataville.”

II Tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

18. SI suunnitteli vuonna 1975 ensimmadisen taittopolkupyordn mallin, jolle hén antoi nimeksi
Brompton.

19. Seuraavana vuonna SI perusti Brompton Ltd:n kehittddkseen taittopolkupydransd markkinointia
yhteistyossd suuremman yrityksen kanssa siten, ettd tdmé valmistaisi ja jakelisi taittopolkupyoraa. Kun

asiasta kiinnostunutta yritysta ei loytynyt, hdn jatkoi tyoskentelyd yksin.

20. SI sai vuonna 1981 ensimmadisen tilauksen, joka kasitti 30 Brompton-polkupyordd. Hén valmisti
polkupyorat ulkomuodoltaan hieman erilaisiksi kuin alkuperdinen polkupyora.

6 Tekijanoikeuden ja tiettyjen lihioikeuksien suojan voimassaoloajasta 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL
2006, L 372, s. 12).
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21. Taman jalkeen SI jatkoi yhtionsd toiminnan kehittdmista tehdédkseen tunnetuksi suunnittelemaansa
taittopolkupyorda. Sitd on myyty vuodesta 1987 seuraavanlaisena:

22. Brompton Ltd:1l4 oli polkupy6rin taittomekanismiin (se voidaan taittaa kolmeen asentoon eli auki,
stand by -asentoon ja kokoon) patentti, jonka suoja on sittemmin lakannut.”

23. SI vdittdd, ettd hdn on myos niiden taloudellisten oikeuksien haltija, jotka johtuvat
tekijanoikeudesta Brompton-polkupyorin ulkomuotoon.

24. GET2GET on urheiluvilineiden valmistukseen erikoistunut eteldkorealainen yhtié. Se valmistaa ja
myy taittopolkupyordd (Chedech), joka niin ikddn voidaan taittaa kolmeen eri asentoon ja jonka
ulkomuoto on samankaltainen kuin Brompton-polkupyorin:

25. Koska Brompton Ltd. ja SI katsoivat, ettd GET2GET oli loukannut niiden tekijanoikeuksia
Brompton-polkupyorédédn, ne nostivat ennakkoratkaisua pyytdneessd tuomioistuimessa kanteen, jossa

7 Patenttihakemus jatettiin 3.10.1979, ja ilmoitus patentin myontimisestd julkaistiin 15.4.1981 numerolla 00 26 800 (SI:n ja Brompton Ltd:n
huomautukset, liite 12).

ECLIL:EU:C:2020:79 5



RATKAISUEHDOTUS — MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — Asia C-833/18
BrompTON BiCYCLE

vaaditaan, ettd se a) toteaa, ettd Chedech-polkupyorit niihin kiinnitetyistd erottavista tunnuksista
huolimatta loukkaavat Brompton Ltd:n tekijanoikeuksia sekd SIn moraalisia oikeuksia
Brompton-polkupyo6réén, ja b) madrad GET2GETin lopettamaan kaiken kantajien tekijanoikeuksia
loukkaavan toiminnan ja vetimiin tuotteensa markkinoilta.®

26. GET2GET vaittad, ettd sen valmistaman polkupyérdn ulkomuoto maiirédytyy tavoitellun teknisen
ratkaisun mukaan ja ettd se valitsi taittotekniikan (johon Brompton Ltd:lld oli aikaisemmin patentti,
jonka voimassaolo on sittemmin paittynyt), koska timéd menetelmé oli kaikkein toimivin. Se viittds,
ettd taittomenetelmd on tekninen rajoite, joka maérittdd Chedech-polkupyorian ulkomuodon.

27. Brompton Ltd. ja SI véittdvat, ettd koska markkinoilla on muita kolmeen asentoon taitettavia
polkupyorid, joiden ulkomuoto eroaa niiden oman polkupyordn ulkomuodosta, niilld on siihen
tekijanoikeudet. Tama ulkomuoto ilmentédd niiden tekemid luovia ratkaisuja ja siten omaperaisyytta.

28. Téssd tilanteessa ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on esittinyt unionin tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko unionin oikeutta ja erityisesti tekijanoikeuden ja lédhioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivia 2001/29/EY, jossa sdddetddn muun muassa, ettd tekijanoikeuksien haltijoilla on sen
2-5 artiklassa tunnustetut erilaiset yksinoikeudet, tulkittava siten, ettd siind suljetaan pois
tekijanoikeussuojasta teokset, joiden muoto on vélttdmaton teknisen tuloksen saavuttamiseksi?

2) Onko sen arvioimisessa, onko muoto valttimiton teknisen tuloksen saavuttamiseksi, otettava
huomioon seuraavat kriteerit:

muiden sellaisten muotojen olemassaolo, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos
— muodon tehokkuus kyseisen tuloksen saavuttamisessa
— tekijanoikeuden viitetyn loukkaajan tahto saavuttaa kyseinen tulos

— aiemmin myoOnnetty patentti, jonka voimassaolo on paittynyt, sellaiseen menettelyyn, jonka
avulla tavoiteltu tekninen tulos voidaan saavuttaa?”

IIT Asian kasittely unionin tuomioistuimessa

29. Ennakkoratkaisupyyntd saapui unionin tuomioistuimeen 14.6.2018.

8 Tami lopettamisvaatimus koski Chedech-polkupyoérid ja kaikkia muita sellaisia taittopolkupyérid, joilla on seuraavat Brompton-polkupyorien
alkuperdiset erityisominaisuudet:
”i) Kun polkupyéra on avattuna:
— keskirungon muoto, jolle tunnusomaisia piirteitd ovat taivutettu putki ja kolmion muotoinen takaosa; ja/tai
— takarunko, jolle tunnusomainen on suora ja kapea kolmio, joka on pyoristetty yhdestd alakulmasta ja jonka ylakulmassa on jousituspala; ja/tai
— ketjunkiristimen mekanismin ulkomuoto; ja/tai
— vaijerit.
ii) Kun polkupy6ri on stand by -asennossa:
— keskirungon alle taitetun kolmion muotoisen takarungon asento ja keskirungon kaaren muotoon sopiva takapyorin asento; ja/tai
— taitetun ketjunkiristimen ulkomuoto, joka kiristad 16ysélld olevan ketjun.
iii) Kun polkupy6ré on kokoontaitettuna:
— takarungon, johon takapyoréd on kiinnitetty siten, ettd taimé takapyord koskettaa keskirungon taivutetun putken alaosaa, ulkomuoto; ja/tai
— keskirungon kanssa samansuuntaisen, maassa lepadvén etupyoridn ulkomuoto, ja/tai
— alaspiin ja polkupyérian sivulle taitettu ohjaustanko.
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30. Kirjallisia huomautuksia ovat esittdneet SI ja Brompton Ltd., GET2GET, Belgian ja Puolan
hallitukset seka Euroopan komissio. Komissio ja pddasian asianosaiset osallistuivat 14.11.2019 pidettyyn
istuntoon.

IV Arviointi

A Alustavat huomautukset

31. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittimdt kysymykset koskevat sitd, voidaanko
tekijanoikeussuojaa antaa teokselle, "jonka muoto on valttimaton teknisen tuloksen saavuttamiseksi”.
Niissd ainoastaan pyydetddn unionin tuomioistuimen tulkintaa direktiivista 2001/29.

32. Kuten edelld jo selitettiin, "teos”, jota riita koskee, on polkupyord, jonka taittojérjestelmalld oli
aikanaan patenttisuoja.

33. SIn ja Brompton Ltd:n huomautusten® tarkastelusta ilmenee, etti polkupyoran alkuperdinen
ulkomuoto poikkeaa sen nykyisestd ulkomuodosta, jolle nyt vaaditaan tekijanoikeudellista suojaa,
vaikka molemmissa kiytetdin samaa taittojirjestelmaa. '’

34. Ennakkoratkaisupyynnostd ei mistddn kohden ilmene, ettd Brompton-polkupyorilld olisi ollut
mallisuoja teollisen hyddyntdmisen varalta. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin ei mydskadn
viittaa kansallisia malleja tai yhteisomalleja koskeviin kansallisiin tai unionin oikeussaantoihin.

35. Vaikka vuonna 1987 malleille voitiin hakea ainoastaan kansallista suojaa, myohemmadsséa vaiheessa
mikadn ei olisi estinyt soveltamasta Brompton-polkupyorddan malleja erityisesti koskevaa oikeudellista
jarjestelmda ' joko direktiivin 98/71/EY " tai asetuksen N:o 6/2002 nojalla. Jalkimmdisessd sdddetddn

myos “lyhytaikaisesta rekisteroiméttomén [yhteiso]mallin suojasta”.

36. Ennakkoratkaisupyyntoon vastattaessa ei voida jattdd huomiotta ndiden suojamuotojen (yhtadlta
tekijanoikeuden ja toisaalta teollisoikeuden suojan) samanaikaiseen soveltamiseen liittyvid ongelmia,
joita kasittelen seuraavaksi. Tdmédn vuoksi katson parhaaksi tarkastella niitd sekd olettaen, ettd
ainoastaan polkupyorédn taittojarjestelmalld olisi patenttisuoja, ettd olettaen, ettd polkupyorin
ulkomuoto olisi suojattu teollismallina.

37. Vaikka niilli suojamuodoilla (patentit ja mallit) on eri tarkoitus," niilli on joitakin yhteisid
piirteitd, jotka on syyta pitdd mielessa:

— molemmat téhtadvdat kdytdnnon hyodyntamiseen: teollismallin  suoja liittyy kaupallisten
toimenpiteiden toteuttamiseen, ja patentoinnilta edellytettivin keksinnoéllisyyden suoja liittyy
keksinnon teolliseen hyédynnettévyyteen

9 148 ja 153 kohta ja liite 12 (patenttiasiakirja EP 00 26 800).

10 Ne vahvistivat istunnossa, ettei niiden tarkoituksena ole hakea jatkosuojaa tekniselle taittotoiminnolle, jolla oli aikanaan patenttisuoja.
11 Istunnossa kantajat myonsivit, etteivit ne hakeneet mallisuojaa polkupyoridn ulkomuodolle.

12 Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EYVL 1998, L 289, s. 28).

13 Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 17 perustelukappale ja 11 artikla. Direktiivilld 98/71 ei yhdenmukaistettu rekister6imattomien mallien
suojaa, vaikkakin sen 16 artiklaan sisiltyi viittaus kansallisiin lainséadantéihin.

14 Patenttioikeus koskee itse tuotetta tai sen valmistusmenetelmid, kun taas mallioikeus suojaa "tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu
tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistéd, erityisesti linjoista, dériviivoista, vdreistd, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista” (asetuksen
N:o 6/2002 3 artiklan a alakohta).

ECLIL:EU:C:2020:79 7



RATKAISUEHDOTUS — MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — Asia C-833/18
BrompTON BiCYCLE

— niin patenteille, jotka on rekisteréitivd, kuin malleillekin on luontaista se, ettd ne ovat julkisia. Malli
suojataan kuitenkin vain, jos se on uusi, ja suoja saadaan rekisterdimélla malli virallisesti tai, jos
mallia ei ole rekisterdity, pdivdstd, jona se on ensimmadisen kerran tullut julkiseksi (asetuksen
N:o 6/2002 5 artikla)

— molemmille suojamuodoille on yhteistd pyrkimys edistdd teknologista innovaatiotoimintaa, "> kuten
asetuksessa N:o 6/2002 " (mallit) ja asetuksessa (EU) N:o 1257/2012" (patentit) korostetaan.

38. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittdmiin kysymyksiin on vastattava asettamalla ne
laajempaan asiayhteyteen, jossa otetaan huomioon yhtdaltd teollisoikeuden ja toisaalta tekijanoikeuden
suojan eri kohteet ja tavoitteet ja kummankin suojamuodon taustalla olevat edut.

39. Yleisen edun mukaisista tavoitteista voidaan mainita muun muassa teknologisen kehityksen
kannustaminen ja kilpailun edistiminen. Samanaikaisen soveltamisen periaatteen ei pidd johtaa
tekijanoikeuksien liialliseen suojeluun, silla se olisi yleisten etujen vastaista, koska se haittaisi
teollisoikeuksien suojajirjestelmén toimintaa.

40. Silla, ettd patentin haltijalle tai mallin tekijélle annetaan yksinoikeus sen hyodyntdamiseen, pyritdén
nimenomaan sdilyttdméén tasapaino julkisten ja yksityisten etujen vélilla:

— Keksija tai muotoilija saavat hyvityksensa siind, ettd ainoastaan heilld on oikeus hyodyntéda keksintod
tai mallia taloudellisesti méérityn ajanjakson ajan, miké on kannustin kilpailulle teknologian alalla.'®

— Yleistd etua hyodyttdd puolestaan se, ettd luovan tyon tulos tulee aikanaan yleisesti saataville, joten
muut keksijdt voivat kehitelld suoja-aikana uusia keksintoja ja, kun se on pééttynyt, soveltaa tulosta
tuotteisiinsa.

4]1. Tama herkka tasapaino — jonka véliton ilmentyma on keksijalle tai muotoilijalle annettu lyhyempi
suoja-aika — horjuisi, jos tdtd suoja-aikaa jatkettaisiin suoralta kédeltd siten, ettd se vastaa
tekijanoikeuksille ominaista pitkdd voimassaoloaikaa. Muotoilijat menettdisivit kannustimensa
teollisoikeuksien jérjestelmédn hyoddyntdmiseen, jos he voisivat suojata luomuksensa tekijanoikeuksilla
vahdisemmin kustannuksin ja muodollisin vaatimuksin (muun muassa ilman rekisterdintid) ja paljon
pidemmaksi ajaksi. "

42. Vaikutus oikeusvarmuuteen ei sekdin ole vidhédpdtoinen: teollismalleilta vaadittava virallinen
julkaiseminen mahdollistaa sen, ettd kilpailijat tietdvdt varmuudella, missd niiden oman teollisen
muotoilun rajat kulkevat ja mihin ajankohtaan asti malli on suojattu.

15 TRIPS-sopimuksen 7 artiklassa médratdan, ettd teollis- ja tekijanoikeuksien tulisi edistdd "teknologisten uudistusten tekemistd sekd teknologian
siirtdmistd ja levittdmistd teknologiaa koskevaa tietoa tuottavien ja sitd kuluttavien yhteiseksi parhaaksi yhteiskunnallista ja taloudellista
hyvinvointia edistévélla tavalla ottaen huomioon oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino”.

16 Sen johdanto-osan seitsemdnnessd perustelukappaleessa todetaan, ettd “tehostettu teollisten mallien suoja —— myos edistdd innovointia seka
uusien tuotteiden kehittelyd ja niiden tuotantoon tehtdvid investointeja”.

17 Yhtenidisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmastd yhteistyostd 17.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EUVL 2012, L 361, s. 1). Sen johdanto-osan neljannen perustelukappaleen mukaan "yhtendinen patenttisuoja edistdd tieteellistd ja teknologista
kehitysté seké sisamarkkinoiden toimintaa — —”.

18 Ilman t&ta yksinoikeutta taloudelliset kannustimet investoida sovellettuun tutkimukseen voisivat vaheta.

19 Istunnossa komissio vaitti, ettd teollisille teoksille annettavan tekijénoikeuden liiallinen suojelu johtaisi siihen, ettd tekijinoikeuksiin sovellettava
oikeudellinen jérjestelma ikddn kuin “nielaisisi” malleihin sovellettavan jérjestelmin, joka tosiasiallisesti menettdisi merkityksensa.
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43. Jollei oteta lukuun rekistersimittomia malleja,* teollisoikeuksien virallisen haltijan kilpailijat voivat
perustellusti luottaa rekisterdinnin julkisuuteen ja hyodyntda rekisterdityd teknistd innovaatiota sen
jalkeen, kun rekisterointiin perustuvat haltijan oikeudet ovat lakanneet. Asetuksen N:o 6/2002
johdanto-osan 21 perustelukappaleessa tunnustetaan, ettd “rekisterdidyn yhteisomallin antaman
yksinoikeuden tarkoituksena on antaa mallille parempi oikeussuoja”.” Jos sitd vastoin rekisterdintid ei
julkaista, kuten on tekijanoikeuden tapauksessa, taloudellisilla toimijoilla ei ole mitdédn varmuutta
teollisesti hyodynnettaviksi tarkoitettujen henkisten luomusten siséllosta.

44. Namai viitteet ovat todellisuudessa vain muunnelmia aiheesta, jota julkisasiamies Szpunar kisitteli
jo ratkaisuehdotuksessaan Cofemel?®, johon niin ollen viittaan.

45. Teollis- ja tekijanoikeuksia koskevilla oikeudellisilla jarjestelmilld tavoiteltuja paamaédria ja arvoja on
viime kddessd vertailtava oikeasuhteisesti, jottei liian laajalla tekijdnoikeussuojalla tehtdisi tyhjaksi
teollisoikeuksien siséltoa.

B Suojien samanaikainen soveltaminen ja sen rajoitukset

46. Unionin oikeuden mukaan mallioikeudellista suojaa on sallittua tdydentda tekijanoikeudellisella
suojalla. Tamid vahvistettiin aikanaan direktiivissa 98/71, jonka 17 artiklassa sdddettiin, ettd
(jasenvaltiossa rekisteroityd) mallia koskevalla oikeudella suojattu malli voitiin suojata myds kyseisen
valtion tekijanoikeuslain nojalla. Kyseisessd sddnnoksessd kuitenkin tédsmennettiin, ettd “kukin
jasenvaltio médrdd ndin myonnettivin suojan laajuuden ja edellytykset sekd vaadittavan

omaperiisyyden”.*

47. Samanaikaisen = soveltamisen  periaate @ on  pdtenyt  siitd  astii kun  asetuksen
N:o 6/2002 96 artiklan 2 kohta, jota on luettava yhdessd sen johdanto-osan 32 perustelukappaleen
kanssa, tuli voimaan, ja se koskee unionin laajuisesti suojattuja yhteisomalleja.

48. Tekijanoikeuden oikeudellisesta suojasta direktiivin 2001/29 johdanto-osan 60 perustelukappaleessa
todetaan, ettd "tdssa direktiivissd sdddetty suoja ei saisi vaikuttaa muiden alojen kansalliseen tai yhteison
lainsdddéntoon”.

49. Niinpa - — direktiivissd 2001/29 pidetddn ennallaan mallien alalla voimassa olevat sddnnokset ja

niiden siséltd, mukaan lukien — — ’samanaikaisen soveltamisen’ periaate”.*

50. Nididen kahden suojamuodon keskinidisestd tdydentdvyydestd oli kuitenkin edelleen epavarmuutta.
Kysymys oli erityisesti siitd, voivatko jasenvaltiot vaatia, ettd teollismalleille on asetettava tiukemmat
omaperdisyysvaatimukset, jotta niille voitaisiin antaa tekijanoikeudellista suojaa.

51. Tuomiossa Cofemel vahvistettiin pddsddntond, ettd “mallisuoja ja tekijanoikeussuoja voidaan
unionin oikeuden nojalla myontdd samanaikaisesti samalle kohteelle”.

52. Tétd toteamusta seurasi kuitenkin heti tiettyja tdsmennyksid, jotka vaimentavat samanaikaisen
soveltamisen periaatteen vaikutusta tai niin sanoakseni asettavat sen oikeisiin mittasuhteisiin.

20 Muistutan, ettd asetuksella N:o 6/2002 kayttoon otetussa jdrjestelméssd, jonka soveltamisalaan rekister6iméttoméat mallit kuuluvat,
rekister6imattomén mallin suojaaminen edellyttdd julkiseksi tulemista.

21 Asetuksen N:o 1257/2012 johdanto-osan neljénnessa perustelukappaleessa mainitaan nimenomaisesti, ettd yhtendisen patenttisuojan tavoitteena
on olla "oikeudellisesti varmempi”. Myo6s direktiivin 2001/29 perusteluissa viitataan oikeusvarmuuteen.

22 C-683/17, EU:C:2019:363.
23 Ks. vastaavasti direktiivin 98/71 johdanto-osan kahdeksas perustelukappale.
24 Tuomio Cofemel, 47 kohta).
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53. Ensinndkin, "vaikka mallisuoja ja tekijdnoikeussuoja voidaan unionin oikeuden nojalla myontaa
samanaikaisesti samalle kohteelle, tillainen samanaikaisuus on mahdollinen vain tietyissi tilanteissa”.*

54. Toiseksi suojan sisdltd on kummassakin tapauksessa erilainen. Mallisuojalla pyritdédn estaiméédn
kilpailijoita jéljittelemdstd mallia, kun taas tekijanoikeudella on aivan muu oikeudellinen ja
taloudellinen tarkoitus.*

55. Kolmanneksi tekijanoikeuden antamiseen kohteelle, jolla jo on mallisuoja, liittyy tiettyja riskejs,
joita ei pidd viheksyd.” Etenkddn “tekijinoikeussuojan myéntiminen mallina suojatulle kohteelle ei

voi johtaa siihen, ettd ndiden kahden suojan tavoitteet ja tehokkuus vaarantuvat”.?®

56. Neljanneksi kansallisen tuomioistuimen asia on madrittdd, milloin ovat kyseessd sellaiset "tietyt
tilanteet”, joissa nditd suojamuotoja voidaan soveltaa samanaikaisesti. Tekijanoikeuksien suojelun ja
yleisen edun vilinen tasapaino on siten madritettdva kussakin tapauksessa erikseen.

C Ensimmdinen  ennakkoratkaisukysymys: teoksen Kdsite, omaperdisyysvaatimus ja
tekijanoikeussuojan pois sulkeminen, jos teoksen muoto mddrdytyy teknisten vaatimusten mukaan

57. Aluksi viittaan jélleen julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdotukseen Cofemel®, jossa analysoidaan
teoksen késitteestd annettua unionin tuomioistuimen oikeuskéyténtod ja sen soveltamista malleihin.

58. Mielesténi kyseisessd ratkaisuehdotuksessa esitetty analyysi on sellaisenaan riittdvd eikd vaadi
liséselityksid. Se on sitd paitsi sisdllytetty tuomion Cofemel perusteluihin, joissa tdsmennetdin
"teoksen” rajat unionin oikeuden itsendisend kisitteend.*

59. Kyseisestd oikeuskéytdnnostd on tissd vaiheessa tuotava esiin omaperiisyysvaatimus,* jota unionin
tuomioistuin on korostanut jo aiemmissa tuomioissaan® toteamalla, etti teoksen on heijastettava
tekijansa yksilollisyytta. *

25 Tuomio Cofemel, 52 kohta.

26 Julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdotus Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:363, 55 kohta): "Tekijanoikeudessa ei sen sijaan huomioida tatd
kilpailulta suojaamista. Dialogi, inspiraation haku ja uudelleenmuotoilu ovat piinvastoin olennainen osa henkistd luomista, eikd tekijanoikeudella
pyritd estaméén naitd. Tekijanoikeudella suojataan ainakin taloudellisten oikeuksien kautta mahdollisuus teoksen taloudelliseen hyodyntamiseen
teosta sellaisenaan rajoittamatta.”

27 Ibidem, 52 kohta. Julkisasiamies korosti, ettd "on vaarana, ettd tekijanoikeusjérjestelma syrjayttad malleille tarkoitetun sui generis -jarjestelmén”.
Hén lisasi, ettd "talld syrjayttamiselld olisi useita kielteisia vaikutuksia: tekijanoikeuden arvo laskisi, kun suojattaviksi haettavat luomukset olisivat
todellisuudessa tavanomaisia, ja kilpailulle aiheutuisi haittaa suojan liian pitkastd voimassaoloajasta tai oikeudellista epdavarmuutta aiheutuisi siité,
etteivit kilpailijat pystyisi ennakoimaan, onko malli, jonka sui generis -suoja on pédttynyt, suojattu myds tekijanoikeudella”.

28 Tuomio Cofemel, 51 kohta.

29 C-683/17, EU:C:2019:363, 23—32 kohta.

30 Tuomio Cofemel, 27 ja 28 kohta.

31 Tuomio Cofemel, 30 kohta. Omaperiisyys on toinen niistd kahdesta edellytyksestd, joiden on valttimatta taytyttavd, jotta luomusta voitaisiin
pitdd teoksena. Toinen on “sellaisen suojan kohteen olemassaolo, joka voidaan tunnistaa riittdvén tarkasti ja objektiivisesti” (32 kohta).

32 Tuomion Cofemel 29 kohdassa mainitaan tuomio 16.7.2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, 37 ja 39 kohta) ja tuomio
13.11.2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899, 33 ja 35-37 kohta).

33 Tuomio Cofemel, 30 kohta: "Jotta kyseistd kohdetta voidaan pitdd omaperiisend, on samalla vélttimatontd ja riittavid, ettd se heijastaa tekijansi
yksilollisyytta ilmentdmilld timén vapaita luovia ratkaisuja (ks. vastaavasti tuomio 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, 88, 89 ja 94
kohta ja tuomio 7.8.2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, 14 kohta)”.
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60. Yhtend tuomion Cofemel merkityksellisend uutuutena oli se, ettd oletetun “teoksen” (téssé
tapauksessa vaatteiden) omaperdisyys ei voi olla sidoksissa sen esteettisiin osatekijoihin. Unionin
tuomioistuin katsoi, ettei esteettisyyteen voida vedota perusteena tekijanoikeussuojan antamiseen
mallille, ja totesi, ettd "direktiivin [2001/29] 2 artiklan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd se on esteend
sille, ettd kansallisessa lainsddddannossd annetaan — — malleille tekijanoikeussuojaa silld perusteella, ettd
ne antavat kaytdnnollisestd kayttotarkoituksestaan riippumatta esteettiseltd kannalta katsottuna

erityisen, omaleimaisen visuaalisen vaikutelman”.*

61. Koska esteettistd vaikutelmaa ei oteta lukuun, keskeiseksi kysymykseksi nousee se, voidaanko
silloin, kun arvioidaan omaperdisyyttd, joka on edellytys teoksen pitdmiselle tekijansd henkisena
luomuksena,® ottaa huomioon rajoitteet, jotka johtuvat vaatimuksesta saavuttaa tekninen tai
toiminnallinen tulos, perusteina tekijanoikeussuojan epéddmiselle kyseiseltd teokselta. Téhan ongelmaan
ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin nimenomaan viittaa.

62. Unionin tuomioistuin on tarkastellut tdtd kysymystd jo tietokoneohjelmien tekijanoikeudellisen
suojan yhteydessi.*

63. Se on todennut erityisesti, ettd omaperdisyysedellytys ei tdyty, jos kohteen osien ilmaisutavan
"ratkaisee niiden tekninen tehtdvd, silld idean toteuttamiseen kéytettdvid tapoja on niin rajallinen
maird, ettd idea ja sen ilmaisu sekoittuvat keskendan”.” Sen mukaan timai tilanne ei mahdollista sitd,
ettd “tekija voisi ilmaista luovuuttaan omaperdiselld tavalla ja paatya lopputulokseen, joka muodostaa

tekijansd henkisen luomuksen”.

64. Se on vahvistanut tdmédnsuuntaisesti, ettd teos voi saada tekijanoikeudellista suojaa silloin, kun se

on tekijansd omaperdinen henkinen luomus, mutta ei silloin, kun sen valmistamisen sanelevat

"sellaiset tekniset seikat, si@nnét tai rajoitteet, jotka eivit jété tilaa luomisen vapaudelle”.”

65. Niistd ratkaisuista voidaan paatelld, ettd tekijanoikeussuojaa ei péddsadntoisesti voida antaa
soveltavan taiteen teoksille (esineille), joiden muoto maaraytyy niiden kayttotarkoituksen mukaan. Jos
tekninen kayttotarkoitus sanelee yksinddn teoksen ulkomuodon sen mddrddvdnd tekijana, teos ei voi
saada tekijanoikeudellista suojaa.*

66. Téta kriteerid sovelletaan yht lailla tekijanoikeuksiin kuin malleihin ja tavaramerkkeihinkin:

— Malleista (joita sdénnelldén joko direktiivilld 98/71 tai asetuksella N:o 6/2002)*" on todettava, ettd
asetuksen N:o 6/2002 8 artiklan 1 kohdassa sen paremmin kuin direktiivin 98/71 7 artiklassakaan
ei anneta oikeuksia "tuotteen ulkoasun niihin piirteisiin, jotka maérdytyvat pelkéstdén tuotteen

teknisen kiyttotarkoituksen mukaan”.*

34 SI ja Brompton Ltd. viittdvit huomautuksissaan, ettd on riittavid, ettdi muotoiluun on ainakin jossain méérin vaikuttanut yksi tai useampi muu
kuin puhtaasti toiminnallinen syy, kuten esimerkiksi esteettinen syy (67 kohta). Ne viittaavat esteettisyyteen myos huomautustensa 3, 5, 69
ja 155 kohdassa ja viittavit teknisten perusteiden ohella pyrkineensd muotoilussa juuri siihen. Niiden mukaan Brompton-polkupy6rdan muotoa
eividt siis méddrdnneet yksinomaan taittomekanismiin liittyvit tekniset syyt, vaan myos puhtaasti esteettiset syyt.

35 Tuomio 16.7.2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, 37 kohta).

36 Tuomio 22.12.2010, Bezpeénostni softwarovd asociace (C-393/09, EU:C:2010:816).

37 Ibidem, 49 kohta.

38 Ibidem, 50 kohta.

39 Tuomio 1.3.2012, Football Dataco ym. (C-604/10, EU:C:2012:115, 39 kohta).

40 Tamian suhteen kuvaamiseen kéytetdan hyvin vaihtelevia ilmauksia. Tekninen kéyttotarkoitus saa ehdottomasti etusijan, jos se on “ennalta

» » » »

madrittanyt”, "ratkaissut”, “sanellut” tai “médrénnyt” ulkoasun tai muodon.

41 Molempiin malleihin sovelletaan luonnollisestikin samaa kriteerid, silld asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan yhdeksédnnestd perustelukappaleesta
ilmenee, ettd "tdmdn asetuksen sisdltdmét, mallilainsdddantoon liittyvdt aineelliset sddnnokset olisi yhdenmukaistettava direktiivin 98/71/EY
vastaavien sdannosten kanssa”.

42 Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan kymmenennessé perustelukappaleessa todetaan vastaavasti, ettd “"teknologista innovaatiota ei olisi estettavi
antamalla mallisuoja niille piirteille, jotka mddrdaytyvit yksinomaan teknisen kdyttotarkoituksen mukaan”.
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— EU-tavaramerkkien osalta asetuksen (EY) N:o 40/94* 7 artiklan 1 kohdassa sdiddetddn, ettd
tavaramerkkeind ei saa rekister6idd merkkeja, jotka muodostuvat teknisen tuloksen saavuttamiseksi
valttdmattomastd tavaran muodosta.

67. Mallit, joiden ulkoasun maaraévat sellaiset tekniset syyt, jotka eivit jata tilaa luomisen vapaudelle,
eivit siis voi saada tekijanoikeudellista suojaa. Kéénteisesti ilmaistuna se, ettd malliin kuuluu joitakin
toiminnallisia osatekijoitd, ei vield yksindédn poista siltd tekijanoikeudellista suojaa.

68. Tama sddnto ei aiheuta juurikaan ongelmia, jos tekniset syyt eivit kiytdnndossé jatd laisinkaan tilaa
luovuudelle. Ongelmia ilmenee kuitenkin silloin, kun muotoilussa sekoittuvat toiminnalliset ja
taiteelliset erityispiirteet. Téllaisia muotoilun sekoittumia ei ole a priori mitddn syytd sulkea
tekijanoikeussuojan ulkopuolelle; nédin kuitenkin kéy silloin, kun toiminnalliset osatekijiat menevit siind
madrin taiteellisten osatekijoiden edelle, ettd jalkimmaiset menettivit merkityksensa. **

69. Unionin tuomioistuimen teollis- ja tavaramerkkioikeuden aloilla antamasta toiminnallisten
osatekijoiden sanelemaa muotoilua koskevasta oikeuskdytdnnostd voidaan johtaa joitakin hyddyllisia
tulkintaohjeita, jotka pdtevit analogisesti my0s tekijanoikeuksiin.

70. Pitaa paikkansa, ettd kullakin ndistd kolmesta alasta (malli-, tavaramerkki- ja tekijanoikeus) on omat
erityispiirteensd, minkd vuoksi niihin sovellettavia oikeudellisia jarjestelmia ei voida késitella samalla
tavoin. Nahdédkseni mikddn ei kuitenkaan estd soveltamasta unionin tuomioistuimen yhdelld néisté
aloista esittdmid pohdintoja muillakin aloilla tiettyd varovaisuutta noudattaen, kun kyseessa on kriteeri,
jota — vaikkakin nyansoidusti — sovelletaan niihin kaikkiin.*

71. Nahdékseni tdssd oikeuskaytdnnossa korostuu suuren jaoston 14.9.2010 antama tuomio Lego Iuris
v. SMHV®, jossa tulkittiin kieltoa rekisteréidd tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu yksinomaan
teknisen tuloksen saavuttamiseksi vélttimattoméstd tavaran muodosta.”

72. Unionin tuomioistuin totesi, ettd tdlla kiellolla "taataan se, ettd yritykset eivdt voi kayttad
tavaramerkkioikeutta voidakseen pitdd voimassa teknisid ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia ilman

ajallisia rajoituksia”.*®

73. Se my0s totesi, ettd “rajoittaessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii
alakohdassa tarkoitetun hylkdysperusteen koskemaan merkkejd, jotka muodostuvat ’yksinomaan’
teknisen tuloksen saavuttamiseksi 'valttdméttomastd’ tavaran muodosta, lainsddtdja on asianmukaisesti
katsonut, ettd kaikki tavaran muodot ovat tietyssi mddrin toiminnallisia ja ettd ndin ollen ei olisi
asianmukaista evdtd tavaran muodon rekisterdimistda tavaramerkiksi pelkdstdan silla perusteella, ettd
silld on kayttoon liittyvid piirteitd. Kyseisessd sddnnoksessd ilmaisuilla ’yksinomaan’ ja 'vélttaméaton’
taataan, ettd ainoastaan sellaisten tavaran muotojen rekisterdinti evdtddn, joihin sisdltyy pelkastadn
tekninen ratkaisu ja joiden rekisterdiminen tavaramerkiksi haittaisi ndin ollen todella sitéd, ettd muut

yritykset voivat kéyttda tatd teknistd ratkaisua”.”

43 Yhteison tavaramerkistia 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1).
44 Tuomio 8.3.2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

45 Ratkaisuehdotuksessaan DOCERAM (C-395/16, EU:C:2017:779) julkisasiamies Saugmandsgaard @e ehdotti samaa menetelméi siltd osin kuin oli
kyse malleihin sovellettavasta sdannostd ja kiellosta rekisterdidd tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu teknisen tuloksen saavuttamiseksi
valttdmattomaésta tavaran muodosta.

46 C-48/09 P, EU:C:2010:516 (jiljempéna tuomio Lego Iuris).

47 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa mainittu rekisterdinnin hylkaysperuste.
48 Tuomio Lego Iuris, 45 kohta.

49 Ibidem, 48 kohta.
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74. Vahvistettuaan tdmén ldhtokohdan unionin tuomioistuin esitti joitakin merkityksellisid
tasmennyksid "siitd, ettd kolmiulotteiseen merkkiin, jonka kaikki olennaiset piirteet sanelee tekninen
ratkaisu, jota timé merkki ilmentés, sisaltyy yksi tai useampi vdhamerkityksinen mielivaltainen piirre”:

— Yhtadlta talla seikalla "ei ole vaikutusta padttelyyn, jonka mukaan kyseinen merkki muodostuu

yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi vélttiméttomésta tavaran muodosta”.”

— Toisaalta "— — tdllaisen merkin tavaramerkiksi rekisterdintid ei voida evdtd tdmdn sdadnnoksen
perusteella, jos kyseisen tavaran muotoon siséltyy merkittivd ei-toiminnallinen osatekijd, kuten
koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekijd, jolla on huomattava merkitys kyseisessa

muodossa”.”!

75. Siltd osin kuin oli kyse teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttim&ttoman muodon kasitteestd,
unionin tuomioistuin vahvisti unionin yleisen tuomioistuimen ndkemyksen, jonka mukaan “tima
edellytys ei tarkoita, ettd kyseisen muodon olisi oltava ainoa muoto, jonka avulla tdma tulos voidaan
saavuttaa”.” Se lisési, ettd "se, ettd on olemassa muita muotoja, joita kdyttien voidaan saavuttaa sama
tekninen tulos, ei — — estd rekisterdintihakemuksen hylkiysperusteen soveltamista”.”

76. Ennakkoratkaisua pyytdneelle tuomioistuimelle voidaan antaa vastaus ndiden perustelujen valossa,
silla mielestdni niitd on asianmukaista soveltaa analogisesti nyt kisiteltdvdadn asiaan. Se nayttaa
katsovan, ettd polkupyordn riidanalainen ulkomuoto oli vdlttdmdton teknisen tuloksen
saavuttamiseksi,” mikd on tosiseikkoja koskeva arvio, joka kuuluu yksinomaan ennakkoratkaisua
pyytdneen tuomioistuimen toimivaltaan. Jos tdlld toteamuksella tarkoitetaan sitd, ettd ulkomuodolla
johtuu yksinomaan toiminnallisista seikoista, mihin olen jo edelld viitannut, ensimmadiseen
ennakkoratkaisukysymykseen olisi vastattava, ettd tekijanoikeudellista suojaa ei voida antaa.

D Toinen ennakkoratkaisukysymys

77. Toisella ennakkoratkaisukysymykselldédn kansallinen tuomioistuin haluaa erityisesti selvittdd, miten
sen luettelemat neljad erityistekijad vaikuttavat esineen muotoilun ja toivotun teknisen tuloksen
saavuttamisen vilisen suhteen arviointiin.

1. Aikaisemmin myonnetyn patentin olemassaolo

78. Tutkin ndmaé tekijat hieman eri jarjestyksessd kuin ne esitetddn ennakkoratkaisupyynnossé ja
tarkastelen aluksi, millainen vaikutus voi olla aikaisemmin myo6nnetylld patentilla, jonka voimassaolo
on sittemmin paattynyt.

79. Kun otetaan huomioon samanaikaisen soveltamisen periaate, tdmin seikan ei yksinddn pitdisi
merkitd sitd, ettéd teollisoikeus (etenkédn, jos sen voimassaolo on jo pééttynyt) asetetaan etusijalle niin,
ettd se estdd tekijanoikeussuojan antamisen. Edelld patenttien ja teollismallien yhtdldisyyksistd tdssa
yhteydessd esittimini pohdinnat®™ puoltavat kyseisen periaatteen laajentamista koskemaan
patenttisuojattuja esineita.

50 Ibidem, 52 kohta.
51 Ibidem, 52 kohta.
52 Ibidem, 53 kohta.
53 Ibidem, 83 kohta.

54 Ennakkoratkaisupyynnon lopussa todetaan, ettd “kisiteltdvdssd asiassa annettava ratkaisu riippuu néin ollen siitd, onko tekijinoikeuden ——
olemassaolo suljettu pois silloin, kun ulkomuoto, jota aiotaan suojata, on vélttimaton tasméllisen teknisen vaikutuksen saavuttamiseksi”.

55 Taméin ratkaisuehdotuksen 37 kohdassa.
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80. Arvioinnin perusteiksi otettavia seikkoja ajatellen katson kuitenkin, ettd ennakkoratkaisua pyytanyt
tuomioistuin teki oikein tuodessaan esiin tdman olosuhteen, jolla voi olla kahtalainen vaikutus:

— Yhtadlta rekisteroity patentti voi auttaa madrittimadn, oliko olemassa teknisid rajoitteita, jotka
madrdsivat tuotteen muodon. Tuotteen muotoilu ja toiminnallisuus on luonnollisestikin kuvattava
mahdollisimman tyhjentédvasti patentin (joka maédritelménsa mukaisesti on tarkoitettu teollisesti
hyodynnettiviksi) rekisterdintihakemuksessa, koska suojan laajuus riippuu siita.

— Toisaalta siitd, ettd rekisterdijan toiminnan suojauskeinoksi on valittu nimenomaan patentti,
voidaan paitelld, ettd patentoitu muoto ja tavoiteltu tekninen tulos liittyvit laheisesti yhteen:
keksija on pitdnyt juuri kyseistd muotoa tehokkaana keinona saavuttaa tavoiteltu toiminnallisuus.

2. Muiden sellaisten muotojen olemassaolo, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos

81. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee, mikd vaikutus voi olla muiden sellaisten
muotojen olemassaololla, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos. Se viittaa erityisesti
kahteen vastakkaiseen ldhestymistapaan, joista toinen perustuu “muotojen moninaisuuden teoriaan” ja
toinen ”syy-yhteysteoriaan”.

82. Julkisasiamies Saugmandsgaard Qe esitti dskettdin kattavan analyysin ndistd kahdesta malleihin
sovellettavasta teoriasta ratkaisuehdotuksessaan DOCERAM.* Koska olen samaa mieltd hinen
niakemyksistddn, viittaan téssd niihin.

83. Tuomiossa DOCERAM, jossa olennaisin osin noudatettiin julkisasiamiehen esittimaa
ratkaisuehdotusta (ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin viittaa sekd tdhdn tuomioon ettd
julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen),” lausuttiin tistd seuraavaa:

— 7sen arvioimiseksi, madraytyvitko tuotteen ulkoasun piirteet pelkdstddn tuotteen teknisen
kayttotarkoituksen mukaan, on selvitettdvd, ettd timé tekninen kayttotarkoitus on ainoa ndméa

piirteet madrittanyt tekija, eikd vaihtoehtoisten mallien olemassaolo ole tdilté osin ratkaisevaa”.*

— Mikddn ei kuitenkaan estd tuomioistuinta ottamasta huomioon "sellaisten vaihtoehtoisten mallien
olemassaoloa, joilla voidaan toteuttaa sama tekninen kayttotarkoitus”.”® Viimeksi mainittu ei siis
ole mikaan ratkaiseva peruste vaan pelkkd arvioinnissa huomioon otettava lisaseikka.

84. Tuomiota DOCERAM tarkasteltaessa kdy siten ilmi, ettd vaihtoehtoisilla ratkaisuilla ei ole
merkitystd ~ sen madrittdmisessd, johtuuko tuotteen ulkoasu yksinomaan sen teknisestd
kayttotarkoituksesta. Téstd ei kuitenkaan voida pédtelld, ettei ndilld vaihtoehtoisilla ratkaisuilla ole
minkéénlaista vaikutusta seikkana, joka voi osoittaa, ettd saman teknisen tuloksen saavuttamiseksi
tehtavalle henkiselle luomistydlle on jaanyt tilaa.

56 Ratkaisuehdotus 19.10.2017 (C-395/16, EU:C:2017:779).

57 Vaikka unionin tuomioistuin ei soveltanut analogisesti tavaramerkkien rekisterdintikieltoon sovellettavia perusteita ja vaikka se tulkitsi
ainoastaan asetusta N:o 6/2002, sen asiakysymyksestd esittimat nikemykset tosiasiallisesti vastaavat tuomiossa Lego Iuris esitettyjd nidkemyksia.

58 Tuomio DOCERAM, 32 kohta ja tuomiolauselma (kursivointi téssé).
59 Ibidem, 37 kohta.
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85. Sellaisissa malleissa, joissa tekniikan ja muotoilun risteyskohta on erityisen selvdpiirteinen, on
enemmin mahdollisuuksia luovaan vapauteen® tuotteen ulkoasun suunnittelussa. Kuten komissio
istunnossa esitti, muotoilullisten ja toiminnallisten osatekijoiden yhdistymistd sovelletun taiteen
teoksissa on arvioitava yksityiskohtaisesti sen selvittimiseksi, mdadrdytyyko teosten ulkomuoto
kokonaan teknisten vaatimusten perusteella. Tietyissd tapauksissa toiminnallisten seikkojen perusteella
madrdytyvat piirteet on ainakin teoriassa mahdollista erottaa pelkéstddn tekijain vapaiden
(omaperiisten) ratkaisujen sanelemista piirteistd, jotka voivat saada tekijanoikeudellista suojaa.®

86. Naitd pohdintoja voidaan ymmarrettavastikin pitdd ldhinnd teoreettisina, eikd niistad vélttamattd ole
juurikaan apua ennakkoratkaisua pyytdneelle tuomioistuimelle, jonka vaikeana tehtdvdnd on erottaa,
mitkd luovan tyon tuloksena syntyneet piirteet voidaan suojata polkupyoristd, joka toimiakseen vaatii
renkaat, ketjut, rungon ja ohjaustangon riippumatta siitd, miten ne on muotoiltu.®

87. Kun kyse on pikemminkin sddnnon tulkinnasta eikd sen soveltamisesta tiettyyn yksittdistapaukseen,
on joka tapauksessa tdrkedd muistuttaa, ettd unionin tuomioistuimen mukaan toisen
ennakkoratkaisukysymyksen tdhdn osaan annettava vastaus voidaan paitelld tuomiosta DOCERAM.

88. Edella esitettyd malleihin sovellettavaa ratkaisua voidaan soveltaa mutatis mutandis sellaisten
teollisesti hyodynnettavien "teosten” omaperdisyyden maérittamiseksi, joille muotoilijat haluavat saada
tekijanoikeudellista suojaa.

3. Tekijinoikeuden vditetyn loukkaajan tahto saavuttaa kyseinen tekninen tulos

89. Sen henkilon tahdolla, joka luvatta markkinoi tekijanoikeudella suojattua esinettd, ei
lahtokohtaisesti ole merkitystd, jotta tuomioistuin voisi arvioida, onko kyse objektiivisesti tarkasteltuna
oikeudenloukkauksesta.

90. Kokonaan eri kysymys on, voidaanko tahto saavuttaa tekninen tulos ottaa huomioon arvioitaessa
muodon ja toiminnallisuuden vilistd suhdetta. Sellaisen esineen valmistajalla, jonka patenttisuoja on jo
lakannut, ei luonnollisestikaan ole muuta tarkoitusta kuin saavuttaa toivottu tekninen tulos.®

91. Tilanteessa, jossa viitetddn, ettd mallin muoto madrdytyy puhtaasti esteettisen eikéd toiminnallisen
ratkaisun perusteella, mikédn ei kuitenkaan estd sitd, joka vdittdd pdinvastaista (sitd, joka on kayttinyt
kyseistd muotoa pelkistddn teknisistd tai toiminnallisista syistd), nayttimésté viitettadn toteen.*

92. Arvioidessaan, onko oikeus esineen suojaamiseen teoksena olemassa vai ei, tuomioistuin voi
tarkastella pikemminkin keksijan tai muotoilijan alkuperdistd tahtoa kuin keksintod tai mallia
kopioineen henkilon tahtoa.

60 Tekijanoikeussuojan laajuus ei riipu tekijan kaytettavissd olevan luomisvapauden asteesta (tuomio Cofemel, 35 kohta).

61 Lahtokohtaisesti tekijanoikeussuojan saamiseen riittdd, ettd teos on omaperdinen, eikd muita edellytyksid ole. Jasenvaltioiden harkintavaltaa
"vaadittavan omaperiisyyden” maéérittaimisessd (direktiivin 98/71 17 artikla) voidaan luonnehtia hyvin véhiiseksi, ellei olemattomaksi, kun
otetaan huomioon unionin tuomioistuimen oikeuskaytdntd, josta viimeisimpénéd ndytteend on tuomio Cofemel.

62 Kantajat ovat viitanneet huomautuksissaan kolmen muun yritystuomioistuimen antamiin tuomioihin (Groningenin yritystuomioistuimen tuomio
24.5.2006, Brujasin yritystuomioistuimen tuomio 10.6.2009 ja Madridin yritystuomioistuimen tuomio 10.2.2010), joissa todettiin, ettd
Brompton-polkupyoérilld on tekijinoikeudellinen suoja ja ettei sen ulkomuoto maérédydy pelkéstdan teknisen kayttotarkoituksen mukaan.

63 Télta kannalta tarkastellen rekister6iméttomistd malleista aiheutuu enemmén ongelmia, koska niista ei ole saatavilla samanlaista kuvausta kuin
rekisterintihakemuksessa.

64 Kaésiteltdvissd asiassa sen olisi osoitettava, ettd polkupyoran runkoputken kaari mahdollistaa renkaiden taittamisen tiiviimmin yhteen tai ettd se
parantaa lujuutta. Tdmé perustelu ilmenee GET2GETin huomautusten III luvun A kohdan 3 alakohdan neljannestd kappaleesta.
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93. Titd selvitettdessi on otettava huomioon alkuperdisen luomisen ajankohta,® jotta voitaisiin
madrittdd, onko tekija tosiasiallisesti pyrkinyt tuottamaan omaperéisen henkisen luomuksen vai onko
hén ainoastaan pyrkinyt luomaan idean, jota voidaan hyddyntdd suunniteltaessa omaperdistd teollista
tuotetta, jota valmistetaan ja myydddn suuria madria markkinoilla. Se, ettd keksint6d tai mallia on
kaytetty teollisesti hyvaksi tai hydodynnetty kaupallisesti, voi antaa téstd huomionarvoisia viitteita.

94. Taltd kannalta ei ndhdédkseni ole merkitystd silld, ettd malli on myohemmin saanut tunnustusta ja
muun muassa asetettu naytteille museoissa. Tama seikka tai muut vastaavat seikat, kuten teollisen
muotoilun palkintojen saaminen, pikemminkin vahvistavat, ettd kyseessda on teollinen esine, joka on
saanut osakseen kiitosta tai jopa ihailua omalla alallaan, tai ettd siind on merkityksellisid esteettisid
osatekijoita.

4. Muodon tehokkuus kyseisen teknisen tuloksen saavuttamisessa

95. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin ei tarjoa riittdvdsti tietoja siitd, miten toisen
ennakkoratkaisukysymyksen tdmé osa olisi tarkasti ottaen ymmaérrettavd, silld sitd ei mitenkédén
selitetd.

96. Tastd syystd, ja koska katson, ettd edelld esitetyt seikat antavat riittdvan kuvan tuotteen muodon ja
sen teknisen kayttotarkoituksen tai tuloksen vilisestd suhteesta, minulla ei ole tdhdn endd juurikaan
lisattavaa.

97. Jos tuotteen (tdssd tapauksessa polkupyordn) muotoilijan suunnittelema muoto ei lainkaan
soveltuisi tavoitellun toiminnallisuuden saavuttamiseen, ei voitaisi johdonmukaisesti olettaa, ettd
tuotetta on tulevaisuudessa tarkoitus hyodyntéé teollisesti. Suunnitellun muotoilun on siten oletettava
soveltuvan tehokkaasti kyseiseen tarkoitukseen (tdssd tapauksessa ajettavan ja kokoon taitettavan
polkupyodran valmistukseen).

98. Ennakkoratkaisua pyytédneen tuomioistuimen asia on joka tapauksessa arvioida tima seikka sille
esitettyjen todisteiden (erityisesti asiantuntija-arvioiden) valossa.

.o

E Loppupididitelmd

99. Sen arvioimiseen, johtuuko tuotteen ulkoasu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamisesta, on
todennékoisesti muitakin perusteita kuin edelld tarkastellut nelja perustetta. Kuten julkisasiamies
Saugmandsgaard Qe totesi ratkaisuehdotuksessaan DOCERAM,® niitd perusteita ei ole aiheellista
luetella abstraktisti, olipa luettelo tyhjentdva tai ei, koska tdma (tosiseikkoja koskeva) arviointi liittyy
tosiasiallisesti useisiin eri olosuhteisiin, jotka ovat a priori vaikeasti tunnistettavissa.

65 Tami on piadasian kantajien nikemys, silld ne ilmoittavat viiteajankohdiksi vuodet 1975 ja 1987 (huomautusten 89 kohta). Tille kannalle on
paadytty myos tuomiossa DOCERAM, jossa viitataan “objektiivisiin olosuhteisiin, joista ilmenevit kyseessd olevan tuotteen ulkoasun piirteiden
valintaan vaikuttaneet syyt” (37 kohta).

66 Ratkaisuehdotus 19.10.2017 (C-395/16, EU:C:2017:779, 65 kohta): "ei ole syytd laatia téltd osin merkityksellisistd perusteista luetteloa, vaikka se
ei olisi tyhjentdvikadn, kun otetaan huomioon, ettd unionin lainsdatdja ei ole tarkoittanut, ettd tdhian keinoon turvauduttaisiin, ja kun unionin
tuomioistuin ei nidhdékseni ole katsonut sitd hyodylliseksi siind niin ikdén tosiseikkoja koskevassa arvioinnissa, joka on toteutettava — —".
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100. Lisaisin vield, ettd mahdollinen tekijanoikeudellisen suojan epadminen ei suinkaan estd vetoamasta
muihin orjallisen tai toisen kustannuksella tapahtuvan kopioinnin torjumiseksi annettuihin
oikeussddntoihin. Kuten komissio istunnossa totesi, sopimatonta kilpailua koskeva lainsddadéanto, vaikka
sitd ei olekaan tdysin yhdenmukaistettu unionin tasolla,” voi tarjota ratkaisuja tdhén ei-toivottuun
ilmiéon. *

101. Kuten eridssé toisessa yhteydessa jo totesin, tilld viimeiseksi esittdmalldni toteamuksella "en yrité
ennakoida niitd mahdollisuuksia, joita ennakkoratkaisua pyytianyt tuomioistuin voi 16ytdd kansallisesta
oikeudestaan riidanalaisen toiminnan luokittelemiseksi. Laajennan ainoastaan ndkokulmaa, josta kasin
voidaan tarkastella = mahdollisesti lainvastaisen toiminnan torjuntakeinoja, jotka jaavit

tavaramerkkioikeuden varsinaisen soveltamisalan ulkopuolelle”.®

V Ratkaisuehdotus

102. Edella esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa Tribunal de 'entreprise de
Liégen esittdimiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Tekijanoikeuden ja ldhioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa
22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 2-5 artiklalla ei
anneta tekijanoikeudellista suojaa teollisesti hyodynnettdville tuotteille, joiden muoto madraytyy
pelkéstdan niiden teknisen kayttotarkoituksen mukaan.

2) Sen selvittdmiseksi, madraytyvitko tuotteen muodon konkreettiset piirteet pelkistadan sen teknisen
kayttotarkoituksen mukaan, toimivaltaisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kussakin
yksittdistapauksessa merkitykselliset objektiiviset olosuhteet, kuten samalle tuotteelle aikaisemmin
myonnetyn patentin tai mallin olemassaolo, muodon tehokkuus teknisen tuloksen saavuttamisessa
ja tahto saavuttaa kyseinen tulos.

3) Vaihtoehtoisten muiden muotojen olemassaololla ei ole merkitystd silloin, kun tuotteen ulkomuoto
madraytyy pelkéstddn sen teknisen kayttotarkoituksen mukaan. Merkitysté voi sitd vastoin olla sill4,
ettd valittuun muotoon sisdltyy merkittavid ei-toiminnallisia osatekijoitd, jotka tuotteen tekija on
vapaasti valinnut.

67 Unionin oikeudessa on osittain yhdenmukaistettu sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien vilisistd kaupallisista menettelyistd
annettu lainsdddants. Ks. sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien vilisistd kaupallisista menettelyistd sisamarkkinoilla ja neuvoston
direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekd Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY
(sopimattomia kaupallisia menettelyjé koskeva direktiivi) (EUVL 2005, L 149, s. 22).

68 Viittasin tdhdn mahdollisuuteen ratkaisuehdotuksessani Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, 90—95 kohta). Unionin tuomioistuin
mainitsi sen obiter dictum tuomion Lego Iuris 61 kohdassa: “teknisen ratkaisun kehittdneen yrityksen asemaa ei voida suojata sellaisiin
kilpailijoihin néhden, jotka saattavat markkinoille tavaran muodon tarkkoja kopioita, joihin siséltyy tdsmélleen sama ratkaisu, luomalla tille
yritykselle monopoli siten, ettd rekisterdiddan kyseisesti muodosta koostuva kolmiulotteinen merkki tavaramerkiksi, mutta sitd voidaan
mahdollisesti tutkia vilpillistd kilpailua koskevien sdéntéjen valossa. Téllainen tutkinta ei ole kuitenkaan tdmén oikeusriidan kohteena”.

69 Ratkaisuehdotus Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, 95 kohta).
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