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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemés jaosto)

26 péivana huhtikuuta 2023 *

Yhteisomalli — Mitattomyysmenettely — Rekisterdity yhteisomalli, joka esittdd grillauslaitetta —
Aiemman mallin tunnetuksi tuleminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohta

Asiassa T-757/21,

Activa — Grillkiiche GmbH, kotipaikka Selb (Saksa), edustajinaan asianajajat F. Stangl ja
M. Wiirth

kantajana,
vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddn G. Sakalaité-Orlovskiené
jaJ. Ivanauskas,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssi oli ja véliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Targa GmbH, kotipaikka Soest (Saksa), edustajanaan asianajaja M.-H. Hoffmann,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Kowalik-Banczyk sekd tuomarit G. Hesse
(esittelevd tuomari) ja I. Dimitrakopoulos,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Juhdsz-T6th,
ottaen huomioon asian kasittelyn kirjallisessa vaiheessa esitetyn,
ottaen huomioon 23.11.2022 pidetyssid istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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Tuomio 26.4.2023 — Asia T-757/21 [oTTEINA]
ActivA — GRILLKUCHE V. EUIPO — TARGA (GRILLAUSLAITE)

tuomion'

Kantaja Activa — Grillkiiche GmbH vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvassa kanteessaan, ettd
unionin yleinen tuomioistuin kumoaa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO)
kolmannen valituslautakunnan 4.10.2021 tekemin paitoksen (asia R 1651/2020-3; jéljempdna
riidanalainen péatos).

Asian tausta

Viliintulija Targa GmbH toimitti yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) nojalla 5.4.2016 EUIPO:lle yhteisomallia koskevan
rekisterdintihakemuksen.

EUIPO rekisterdi riidanalaisen mallin numerolla 3056449-0001 8.10.1968 tehdyn
teollisuusmallien kansainvélisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen,
sellaisena kuin se on muutettuna, luokkaan 07.02 kuuluvana "Grillind”. Malli esitetddn kolmessa
seuraavassa kuvassa:

! Tuomiosta on otettu tdhdn vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin piti aiheellisena.
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Tuomio 26.4.2023 — Asia T-757/21 [oTTEINA]
ActivA — GRILLKUCHE V. EUIPO — TARGA (GRILLAUSLAITE)

Kantaja esitti 14.11.2018 riidanalaista mallia koskevan mitattomyysvaatimuksen ja viitti, ettei
malli ollut asetuksen N:o 6/2002 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla uusi eikd asetuksen 6 artiklassa
tarkoitetulla tavalla luonteeltaan yksildllinen.

Kantaja vetosi viitteidensd tueksi kolmeen aikaisempaan malliin, joista yksi oli numerolla
CN 204410600 rekisteroity kiinalainen hyodyllisyysmalli  (jdljempdnd kiinalainen
hyodyllisyysmalli), jonka Guangzhou Hungkay oli julkaissut Kiinassa 24.6.2015 ja jonka kantaja
esitti muun muassa seuraavissa kuvissa:

*;&
<

Julkaisemisensa jdlkeen kiinalaisesta hyodyllisyysmallista tehtiin kaksi siirtosopimusta (jaljempéna
yhdesséd siirtosopimukset). Guangzhou Hungkay siirsi ensimmaiselld, 26.11.2016 tehdylla
sopimuksella viliintulijalle kaikki kiinalaiseen hyodyllisyysmalliin liittyvdat teollis- ja
tekijanoikeudet Euroopan unionin alueen osalta, Yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien,
7.10.2014 alkaen. Toisella, 28.11.2016 tehdyllda sopimuksella A, joka on henkild, joka on alun
perin luonut kiinalaisen hyodyllisyysmallin, ja Guangzhou Hungkayn tyontekijd, siirsi
Guangzhou Hungkaylle kaikki kyseiseen kiinalaiseen hyddyllisyysmalliin liittyvdt teollis- ja
tekijanoikeudet niin ikdén 7.10.2014 alkaen.

Mitéattomyysosasto teki 12.6.2020 péaitoksen, jolla se hylkisi mitattomyysvaatimuksen ja velvoitti
kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Kantaja valitti 4.8.2020 mitdattomyysosaston péadtoksesta.

Riidanalaisella péaatokselladn EUIPO:n kolmas valituslautakunta hylkasi valituksen ja velvoitti
kantajan korvaamaan valitusmenettelystéd aiheutuneet kulut.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— julistaa riidanalaisen mallin mitdttomaksi

— velvoittaa EUIPO:n ja véliintulijan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
EUIPO ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

ECLI:EU:T:2023:216 3
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TuoMio 26.4.2023 — Asia T-757/21 [OTTEINA]
ActivA — GRILLKUCHE V. EUIPO — TARGA (GRILLAUSLAITE)

QOikeudellinen arviointi

[--]

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksem N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdan
rikkomista

Kantaja vaittaa, ettd valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohtaa, kun
se on perustanut péadtoksensa lisimddrdaikaan, vaikka mitdttomyysvaatimuksen tueksi esitetty
kiinalainen hyodyllisyysmalli siirrettiin véliintulijalle vasta riidanalaisen mallin rekisteréimista
koskevan hakemuksen jattamisen jdlkeen. Kantaja katsoo ldhinnd, ettd sitd, onko henkil6d
pidettdva kyseisessd artiklassa tarkoitettuna henkilond, jolle mallin luoneen oikeudet ovat
siirtyneet, voidaan arvioida ainoastaan rekisterointihakemuksen jattamispdivand vallinneen
tosiasiallisen tilanteen perusteella. Kantajan mukaan tdmédn pédivimadrdn jilkeen tehdyilld
sopimuksilla, olipa niissd sovittu taannehtivista oikeusvaikutuksista vai ei, ei voida tehda
mallioikeuden hakijasta oikeudensaajaa tai korjata sitd, ettd oikeuksia ei ollut siirretty kyseiselle
henkilolle hakemuksen jattamishetkelld. Kantaja lisdd, ettd kysymyksid siitd, onko malli uusi ja
luonteeltaan yksilollinen, on arvioitava objektiivisesti.

EUIPO ja valiintulija kiistévét kantajan vditteet.

Asetuksen N:o 6/2002 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan rekisteroityd mallia pidetddn
uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi ennen rekisterdintihakemuksen
tekemispdivaa.

Asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohdan mukaan sovellettaessa muun muassa asetuksen
5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa mallin katsotaan tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu
rekisterdinnin jdlkeen tai muutoin, asetettu néytteille, jos sitd on kéytetty liiketoiminnassa tai se
on muulla tavoin julkistettu ennen kyseiselle mallille annettavaa suojaa koskevan
rekisterdintihakemuksen tekemispdivad, paitsi silloin, kun ndméa toimet eivdt kohtuudella ole
voineet tulla unionissa alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessa.
Mallin ei kuitenkaan katsota tulleen tunnetuksi pelkdstdan silld perusteella, ettd se on saatettu
kolmannen henkilon tietoon nimenomaisin tai hiljaisin salassapitoa koskevin ehdoin.

Asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdan mukaan julkistamisena ei asetuksen 5 artiklaa
sovellettaessa pidetd sitd, ettd malli, jolle vaaditaan rekisterdidyn yhteisomallin suojaa, on tullut
tunnetuksi 12 kuukauden aikana ennen rekisterdintihakemuksen tekemispdivda tai ennen
etuoikeuspdivdad mallin luoneen tai sen, jolle hinen oikeutensa ovat siirtyneet, antamien tietojen
tai suorittamien toimenpiteiden nojalla.

Oikeuskaytdnnossd on katsottu, ettd jotta asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohtaa voitaisiin
soveltaa mitdttomyysmenettelyn yhteydessa, mitattomaéksi julistamista koskevassa vaatimuksessa
tarkoitetun mallin haltijan on osoitettava se, ettd hdn on joko luonut sen mallin, johon vedotaan
kyseisen vaatimuksen perustelemiseksi, tai ettd hdn on se, jolle tdimédn mallin luoneen oikeudet
ovat siirtyneet (tuomio 14.6.2011, Sphere Time v. SMHV — Punch (Hihnaan kiinnitetty kello),
T-68/10, EU:T:2011:269, 26 kohta ja tuomio 18.11.2015, Liu v. SMHV - DSN Marketing
(Kannettavan tietokoneen suojakotelo), T-813/14, ei julkaistu, EU:T:2015:868, 23 kohta).
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Kasiteltdvdassa asiassa valituslautakunta on katsonut, ettd kiinalaisen hyodyllisyysmallin
julkaisemisen Kiinassa 24.6.2015 oli katsottava merkitsevin mallin tunnetuksi tulemista.
Valituslautakunta on myds katsonut, ettd mallin oli julkistanut mallin luoneen oikeudensaaja ja
ettd malli oli tullut tunnetuksi sen 12 kuukauden lisiméédrdajan kuluessa, joka lasketaan
taannehtivasti riidanalaisen mallin rekisterdintihakemuksen jattamispaivasta ja joka oli 5.4.2015—
4.4.2016. Valituslautakunta on nain ollen katsonut, etta asiassa voitiin soveltaa asetuksen
N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa sdddettya poikkeusta.

Tassd yhteydessd on todettava aluksi kasiteltdvissd asiassa merkityksellisista tosiseikoista, ettd
valiintulijan esittdmisté todisteista ilmenee, ettd kiinalaisen hyddyllisyysmallin luonut henkilé on
Guangzhou Hungkayn tyontekija A ja ettd hdn on siirtanyt kaikki kyseiseen malliin liittyvit
teollis- ja tekijinoikeutensa tyonantajalleen Guangzhou Hungkaylle 28.11.2016 tehdylla
sopimuksella, joka tuli voimaan 7.10.2014, kuten A:n ilmoituksista kédy ilmi. Se, ettd Guangzhou
Hungkay on kiinalaiseen hyodyllisyysmalliin liittyvdn omaisuusoikeuden haltija, kdy ilmi myos
Kiinan patenttioikeudesta, jonka mukaan tyontekijan ominaisuudessa tai tyonantajan tarjoamin
materiaalisin ja teknisin edellytyksin kehitettyd keksint6d tai luovan tyon tulosta pidetddn tyossa
kehitettynd keksintona tai luovan tyon tuloksena, jonka osalta tydnantaja voi hakea patenttia.

Tamain jalkeen on todettava, ettd Guangzhou Hungkay, jota on pidettdvd mallin luoneena tai
ainakin mallin luoneen oikeudensaajana, julkisti kiinalaisen hyodyllisyysmallin julkaisemalla sen
24.6.2015 sen jéilkeen, kun malli oli rekisteroity Kiinassa. Asianosaiset ja muu osapuoli eivit kiistd
sitd, ettd tunnetuksi tullut kiinalainen hyddyllisyysmalli ja riidanalainen malli ovat samanlaisia.

Lopuksi on todettava, ettd Guangzhou Hungkay siirsi 26.11.2016 tehdyllda sopimuksella
viliintulijalle osan teollis- ja tekijanoikeuksista, jotka liittyvdt kiinalaista hyodyllisyysmallia
vastaavaan grillin malliin. Sopimuksen mukaan ”[Guangzhou] Hungkay on siirtinyt kaikki
malliin liittyvdt oikeudet Euroopan [unionin] alueen[,] mukaan lukien [Yhdistynyt
kuningaskunta,] osalta [valiintulijalle] 7.10.2014” ja ”[viliintulijalla] on oikeus [- -] kayttda ja
vedota kaikkiin [-—] tdssd sopimuksessa tarkoitettuihin oikeuksiin sellaisia kolmansia
[— —] vastaan, jotka loukkaavat jotakin malliin liittyvaa teollis- tai tekijanoikeutta”.

Siitd, voidaanko tdssad asiassa soveltaa asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa sdddettya
poikkeusta, on todettava ensiksi, ettd siirtosopimuksiin sovelletaan sovellettavaa kansallista
lainsdddédntod ja ettd kantaja ei kiistd yksityiskohtaisesti kyseisten sopimusten patevyyttd tai sitd,
ettd niihin voidaan vedota kolmansia vastaan, kyseisen kansallisen lainsdddannon perusteella.

Toiseksi on palautettava mieleen yhtdiltda sopimusvapauden periaatteen merkitys unionin
oikeudessa ja toisaalta asetuksen N:o 6/2002 tavoitteet.

Tassd yhteydessd on todettava, ettd oikeuskdytdnnossa on todettu, ettd osapuolten oikeus tehda
sopimuksia, joilla siirretddn omaisuusoikeuksia, perustuu sopimusvapauden periaatteeseen eika
sitd ndin ollen voida rajoittaa, ellei unionin oikeudessa ole sdddetty tétd koskevia nimenomaisia
rajoituksia. Ndin ollen on niin, ettd jos sopimusehto, jossa médritadn tallaisesta siirrosta, ei ole
sovellettavan unionin lainsddddnnon tavoitteen vastainen ja jos siitd ei aiheudu vilpin vaaraa,
sopimusehtoa ei voida pitédd kiellettynd (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 5.10.1999, Espanja
v. komissio, C-240/97, EU:C:1999:479, 99 ja 100 kohta).

Kasiteltdvissa asiassa on ensinnikin todettava sovellettavan unionin lainsdadannon sisallosti, etta

missdan unionin oikeuden sidannoksessd, eikd varsinkaan asetuksessa N:o 6/2002, ei kielleta
ottamasta mitdttomyysvaatimusta arvioitaessa huomioon sopimuksia, jotka on allekirjoitettu
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mallia koskevan rekisterdintihakemuksen jittamisen jilkeen ja joilla siirretddn taannehtivasti
teollis- ja tekijanoikeuksia, jotka liittyvdt aikaisempaan malliin, johon sovelletaan kansallista
oikeutta.

Toiseksi on todettava sovellettavan unionin lainsidadannon tavoitteesta, etti asetuksen
N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava asetuksen johdanto-osan 20 perustelukappaleen
valossa, jossa todetaan, ettd mallin luoneen tai sen, jolle hidnen oikeutensa ovat siirtyneet, on
voitava testata mallin siséltdvid tuotteita markkinoilla ennen siitd paattdmistd, onko rekisteréidyn
yhteisomallin tarjoama suoja tarpeen.

Niin ollen asetuksen N:o 6/2002 7 artiklassa sdddetyn poikkeuksen tavoitteena on tarjota mallin
luoneelle tai sille, jolle hidnen oikeutensa ovat siirtyneet, mahdollisuus esitelld malli markkinoilla
12 kuukauden aikana ennen rekisterdintihakemuksen tekemistd koskevien muodollisuuksien
suorittamista. Tdmdn ajanjakson aikana mallin luonut tai se, jolle hdnen oikeutensa ovat
siirtyneet, voi siten varmistua kyseessd olevan mallin kaupallisesta menestyksestda ennen
sitoutumista rekisterointiin liittyviin kustannuksiin pelkddmattd, ettd tunnetuksi tulemiseen, joka
tapahtuu tédssd yhteydessd, voitaisiin vedota menestykselld kyseessd olevan mallin mahdollisen
rekisteroinnin jilkeen aloitetussa mitdttomyysmenettelyssd (tuomio 14.6.2011, Hihnaan
kiinnitetty kello, T-68/10, EU:T:2011:269, 24 ja 25 kohta ja tuomio 18.11.2015, Kannettavan
tietokoneen suojakotelo, T-813/14, ei julkaistu, EU:T:2015:868, 21 ja 22 kohta). Néin ollen
asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa sdddetyn poikkeuksen tavoitteena on suojata malliin
luoneen tai timén oikeudensaajan intressejé.

Késiteltdvassa asiassa yhtdaltd A:n ja Guangzhou Hungkayn ja toisaalta Guangzhou Hungkayn ja
vdliintulijan vélisten siirtosopimusten huomioon ottamisella pyritddn nimenomaan suojaamaan
malliin luoneen ja hinen myohempien oikeudensaajiensa intresseja.

Kolmanneksi on todettava vilpin vaarasta, ettd yhtdalta viliintulija on selittdnyt uskottavasti ja
ilman, ettd kantaja olisi kiistdnyt tdtd unionin yleisessd tuomioistuimessa, ettd silld oli liikesuhde
Guangzhou Hungkayn kanssa jo ennen riidanalaisen mallin rekisteréimisté koskevan hakemuksen
jattamispaivad, kuten riidanalaisen péaédtoksen 33 kohdasta voidaan paitelld. Viliintulija ja
Guangzhou Hungkay olivat nimittdin jo liikekumppaneita, silldi Guangzhou Hungkay oli
vdliintulijan tavarantoimittaja ja yhtiot olivat viestineet kyseisen grillin suunnittelusta jo vuodesta
2014 alkaen. Toisaalta kiinalaista hyddyllisyysmallia koskevat siirtosopimukset tehtiin
marraskuussa 2016 eli kaksi vuotta ennen kuin riidanalaista mallia koskeva mitattomyysvaatimus
esitettiin 14.11.2018.

Nédin ollen — kun otetaan huomioon yhtididen vilinen liikesuhde, jarjestys, jossa asiassa
merkitykselliset tosiseikat ovat tapahtuneet, ja kaikki muut késiteltdavin asian objektiiviset
olosuhteet — on katsottava, ettd asiassa ei ole mitddn viitteita siitéd, ettd kun omaisuusoikeuksia on
siirretty siirtosopimuksilla, kyse olisi ollut vilpillisestd tai salaiseen sopimukseen perustuvasta
menettelytavasta.

Niin ollen unionin oikeus ei ollut tdssé asiassa esteena sille, ettd sopimusten osapuolet antoivat
siirtosopimuksilleen taannehtivan vaikutuksen.

Niin ollen valituslautakunnan tavoin asiassa on todettava, ettd koska Guangzhou Hungkay teki

kiinalaisen hyodyllisyysmallin tunnetuksi julkaisemalla sen Kiinassa 24.6.2015 ja koska véliintulija
Guangzhou Hungkayn oikeudensaajana jatti 5.4.2016 samanlaisen mallin yhteisomalliksi
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rekisteroimistd koskevan hakemuksen 5.4.2016 eli alle 12 kuukautta sen jalkeen, kun malli oli
tullut tunnetuksi Kiinassa, asiassa on voitu soveltaa asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa
saddettyd poikkeusta.

Tatd padtelmaa ei horjuta kantajan véite siitd, ettd rekisterdintihakemuksen jattamispéivén jalkeen
tehdyilld sopimuksilla, olipa niissé sovittu taannehtivista oikeusvaikutuksista vai ei, ei voida tehda
mallioikeuden hakijasta oikeudensaajaa tai korjata sitd, ettd oikeuksia ei ollut siirretty kyseiselle
henkilolle hakemuksen jattamishetkelld. Kantaja vdittaa erityisesti, ettd jos mallin oikeudenhaltija
voi korjata sen, ettei malli ole asetuksen N:o 6/2002 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla uusi eika
asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla luonteeltaan yksilollinen, hankkimalla ja siirtamalla
aikaisempia malleja sen jilkeen, kun se on toimittanut mallin rekisterdimistd koskevan
hakemuksensa, ja kiertdd talld tavalla mainittujen artiklojen soveltamista, téstéd seuraa, ettd mallin
oikeudenhaltija voi aina mitittomyysmenettelyssd estdd sen, ettd sen malli katsotaan
mitdttomaksi, koska se ei ole uusi eikd luonteeltaan yksilollinen, kadntymdlla myohemmin
aikaisemman mallin oikeudenhaltijan puoleen, jotta sille siirrettdisiin kyseiseen malliin liittyvét
oikeudet. Lisdksi kantaja katsoo lahinn, ettd tdlloin mallin uutuuden ja yksilollisen luonteen
arvioimista ei voida pitdd tosiseikkojen objektiivisena arvioimisena vaan se jétetddn
mielivaltaisesti aikaisemman mallioikeuden haltijoiden ja mitdttomien mallien hakijoiden
harkintavaltaan.

Valituslautakunnan tavoin on todettava, ettd silld, ettd siirtosopimukset on allekirjoitettu
riildanalaisen mallin rekisterdimistd koskevan hakemuksen jattamispdivan jéilkeen, ei ole
merKkitystéd sindnsd, koska yhtéélta siirtosopimuksista ilmenee selvésti, ettd oikeuksien siirto oli
voimassa jo 7.10.2014 alkaen, ja koska toisaalta késiteltdvassé asiassa ei ole ndytetty toteen vilpin
tai asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdan tavoitteen kiertimisen vaaraa (ks. edelld 31 kohta).

Kuten EUIPO on todennut vastinekirjelmdssddn, on lisdksi niin, ettd asetuksen
N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa ei kielletd hankkimasta rekisterdityd mallia, johon sovelletaan
lisamaédrdaikaa, ja vetoamasta kyseisessd sadnnoksessd saddettyyn poikkeukseen.

Niin ollen valituslautakunta on riidanalaisen péadtoksensd 34 kohdassa soveltanut perustellusti
asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohtaa ja katsonut, ettd kiinalaisen hydodyllisyysmallin
CN 204410600 tunnetuksi tuleminen ei ollut esteend sille, ettd riidanalaista mallia pidettiin
uutena ja luonteeltaan yksilollisena.

Niin ollen ensimmadinen kanneperuste on hylattava.

[--]
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Niilld perusteilla,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemds jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylidtiaan.
2) Activa — Grillkiiche GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Kowalik-Banczyk Hesse Dimitrakopoulos

Julistettiin Luxemburgissa 26 pdivianéd huhtikuuta 2023.

Allekirjoitukset
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