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W Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MELCHIOR WATHELET
5 piivana syyskuuta 2013

Asia C-479/12

H. Gautzsch Groflhandel GmbH & Co. KG
vastaan
Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH

(Ennakkoratkaisupyynté — Bundesgerichtshof (Saksa))

Tekijan- ja teollisoikeudet — Malli — Tunnetuksi tulemisen késite — Alalla toimivien tahojen kasite —
Rekisterdimattomén yhteisomallin jéljentdmistd koskeva todistustaakka — Menettelysadnnot —
Sovellettava lainsdadanto

1. Bundesgerichtshof (Saksa) kysyy wunionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisupyynnossaan
yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002° (jiljempéni
yhteisomalliasetus) 7 artiklan 1 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan ja 89 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan
tulkinnasta.

2. Unionin tuomioistuinta pyydetddn nyt ensimmaistd kertaa ottamaan kantaa yhteisomalliasetuksen
7 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa kaytettyyn yhteisossd alalla toimivien tahojen
kasitteeseen sekd sen 7 artiklan 1 kohdassa kaytettyyn ilmaisuun ”eivat — — ole voineet tulla yhteisossa
alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessi” (ensimmaéinen ja toinen
kysymys). Unionin tuomioistuimelta tiedustellaan samoin erilaisista menettelyllisistd kysymyksisté
(todistustaakka, vanhentuminen ja oikeuden menettdminen) sekd sovellettavasta lainsdddannosta
(kolmas—kuudes kysymys).

I Asiaa koskevat oikeussddannot
3. Yhteisomalliasetuksen johdanto-osan 21 ja 22 perustelukappale kuuluvat seuraavasti:

”(21) Rekisterdidyn yhteisomallin antaman yksinoikeuden tarkoituksena on antaa mallille parempi
oikeussuoja. Rekisteroiméttoman yhteisomallin olisi se sijaan annettava vain oikeus estdd
jaljentdminen. Suoja ei siten voi ulottua tuotteisiin, joihin sovelletaan mallia, jonka toinen
muotoilija on itsendisesti muotoillut. Taméa oikeus olisi laajennettava koskemaan myds sellaisten
tuotteiden kauppaa, joihin on sovellettu suojaa loukkaavia malleja.

(22) Naiden oikeuksien kayton turvaavista toimenpiteistd olisi sdddettdvd kansallisessa
lainsdddédnnossd. Sen vuoksi on tarpeen sditdd tietyistd kaikissa jdsenvaltioissa sovellettavista
yhtendisistd perusseuraamuksista. Naiden avulla olisi oltava mahdollista lopettaa mallisuojan
loukkaukset riippumatta lainsdddannostd, johon vedotaan.”

1 — Alkuperidinen kieli: ranska.
2 — EYVL 2002, L 3, s. 1.
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4. Yhteisomalliasetuksen 1 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan mukaisesti mallia, joka tayttaa
kyseisessd asetuksessa sdddetyt ehdot, suojataan “rekister6imittoménd yhteisomallina”, jos se on tehty
tunnetuksi tassd asetuksessa saddetylld tavalla.

5. Yhteisomalliasetuksen 4 artiklan otsikko on ”Suojan edellytykset”, ja sen 1 kohdassa sdddetdin, ettd
malli suojataan yhteisomallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilollinen.

6. Yhteisomalliasetuksen 5 artiklassa, jonka otsikko on "Uutuus”, sdddetddn seuraavaa:
”1. Mallia pidetddn uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi:

a) kun kyseessd on rekisterdiméton yhteisomalli, ennen sitd péivdad, jona malli, jolle suojaa
vaaditaan, on ensimmadisen kerran tullut tunnetuksi,

7. Yhteisomalliasetuksen 6 artiklan otsikko on ”Yksilollinen luonne”, ja sen 1 kohdan a alakohdassa
sdddetddn seuraavaa:

"Mallia pidetdédn luonteeltaan yksilollisend, jos asiantuntevan kayttdjan siitd saama yleisvaikutelma eroaa
yleisvaikutelmasta, jonka hdn on saanut muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi:

a)  kun kyseessd on rekister6iméton yhteisomalli, ennen sitd pdivéd, jona malli, jolle suojaa vaaditaan,
on ensimmadisen kerran tullut tunnetuksi”.

8. Yhteisomalliasetuksen 7 artiklan otsikko on "Tunnetuksi tuleminen”, ja sen 1 kohdassa sdddetddn
seuraavaa:

"Sovellettaessa 5 ja 6 artiklaa mallin katsotaan tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu rekisterdinnin
jalkeen tai muutoin, asetettu niytteille, jos sitd on kaytetty liiketoiminnassa tai se on muulla tavoin
julkistettu tapauksen mukaan joko ennen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa —— [tarkoitettua
ajankohtaa], paitsi silloin, kun ndmé toimet eivdt kohtuudella ole voineet tulla yhteisossd alalla
toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessd. Mallin ei kuitenkaan katsota
tulleen tunnetuksi pelkdstddan silld perusteella, ettd se on saatettu kolmannen henkilon tietoon
nimenomaisin tai hiljaisin salassapitoa koskevin ehdoin.”

9. Yhteisomalliasetuksen 11 artiklan otsikko on "Rekister6imdttomén yhteisomallin antaman suojan
voimassaoloaika”, ja sen 1 ja 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Edelld 1 jaksossa esitetyt vaatimukset tdyttavd malli suojataan rekister6imattoménd 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 yhteisossd 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.”

10. Yhteisomalliasetuksen 19 artiklan otsikkona on ”Yhteisomallin antamat oikeudet”, ja sen
2 kohdassa sdddetdédn seuraavaa:

"Rekisteroiméton yhteisomalli antaa haltijalleen oikeuden kieltdd 1 kohdassa tarkoitetut toimet
kuitenkin vain, jos kiistanalainen kéytto johtuu suojatun mallin jdljentdmisesta.

2 ECLIL:EU:C:2013:537



RATKAISUEHDOTUS — MELCHIOR WATHELET — ASIA C-479/12
H. GAUTZSCH GROSSHANDEL

Kiistanalaista kayttod ei pidetd suojatun mallin jéljentdmisestd johtuvana, jos se on seurausta
itsendisestd luovasta tyostd, jonka tekijan voidaan kohtuudella olettaa olleen tietaméton mallin haltijan
tunnetuksi tekeméstd mallista.”

11. Asetuksen 85 artiklan otsikko on ”Patevyysolettama — tosiseikkoja koskevat viitteet”, ja sen
2 kohdassa sdaddetddn seuraavaa:

"Kasitellessddn rekisterdimattomén yhteisomallin loukkausta tai sen uhkaa koskevaa kannetta
yhteisomalleja kasittelevat tuomioistuimet pitdvat yhteison mallia pdtevdnd, jos yhteisomallin haltija
ndyttdd toteen, ettd 11 artiklassa sdddetyt edellytykset téyttyvit, ja jos hén osoittaa, miten hdnen
yhteisomallinsa on luonteeltaan yksilollinen. Vastaaja voi kuitenkin kiistdd mallin patevyyden
mitittomyyttd koskevalla viitteelld tai vastakanteella.”

12. Asetuksen 88 artiklassa, jonka otsikko on "Sovellettava oikeus”, sdddetddn seuraavaa:
”1. Yhteisomalleja késittelevit tuomioistuimet soveltavat timéan asetuksen sdannoksia.

2. Kysymyksissd, jotka eivit kuulu tdmédn asetuksen soveltamisalaan, yhteisomalleja kasittelevit
tuomioistuimet soveltavat valtionsa kansallista oikeutta, mukaan lukien sen kansainvilinen
yksityisoikeus.

3. Jollei tdssd asetuksessa toisin sdddetd, yhteisomalleja Kkasittelevd tuomioistuin soveltaa
samankaltaisiin ~ mallin  rekisterdintiin  liittyviin ~ kanteisiin ~ sovellettavia sen  jdsenvaltion
menettelysddntojd, jonka alueella tuomioistuin sijaitsee.”

13. Asetuksen 89 artiklassa, jonka otsikko on ”"Loukkauskanteisiin liittyvit seuraamukset”, sdaddetdan
seuraavaa:

”1. Jos yhteisomalleja kisittelevd tuomioistuin havaitsee loukkauskannetta tai loukkauksen uhkaa
koskevaa kannetta kasitellessddn, ettd vastaaja on loukannut tai uhannut loukata yhteisomallia, se
antaa, jollei ole erityistd syytd pidattyd, méadrdyksen seuraavista toimenpiteista:

a)  vastaajaan kohdistuva kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisomallia;

d) muut vallitsevissa olosuhteissa soveltuvat [seuraamukset], joista sdddetddn sen jdsenvaltion
lainsdddédnnossd, mukaan luettuna sen kansainvilinen vyksityisoikeus, jonka alueella
loukkaaminen tai loukkaamisen uhka on tapahtunut.

II Padasian tosiseikat

14. Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH (jéljempand MBM Joseph Duna) pitda Saksassa
kaupan katoksella varustettua puutarhapaviljonkia, jonka mallin on luonut yrityksen johtaja syksylla
2004. Vuonna 2006 H. Gautzsch Groflhandel GmbH & Co. KG (jaljempénd Gautzsch Grofhandel)
alkoi puolestaan myydd Athen-nimistd puutarhapaviljonkia, jonka on valmistanut kiinalainen
Zhengte-niminen yritys.
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15. MBM Joseph Duna katsoi, ettd Athen-paviljonki oli jdljennds sen omasta mallista, ja vaati omalle
mallilleen suojaa rekister6imdttoména yhteisomallina, joten se pani vireille Landgericht Diisseldorfissa
loukkauskanteen ja vaati, ettd Gautzsch Grofihandel lopettaa Athen-paviljongin myynnin, luovuttaa
hallussaan tai omistuksessaan olevat loukkaavat tuotteet havitettdviksi ja antaa tietoja toiminnastaan ja
ettd Gautzsch Grofihandel todetaan vahingonkorvausvelvolliseksi.

16. MBM Joseph Duna esitti kanteensa tueksi, ettd sen malli oli ollut huhti- ja toukokuussa 2005 sen
uutuuksia esittelevissd kuvastossa nimelta "MBM - Neuheitenblittern”, joka oli toimitettu alan
suurimmille huonekalu- ja puutarhakalustekauppiaille sekd huonekalujen sisdénostajien saksalaisille
yhdistyksille.

17. Gautzsch Grofshandel kiisti kanteen ja vditti, ettd kiinalainen valmistaja Zhengte oli luonut
Athen-paviljonkinsa vuoden 2005 alussa itsendisesti olematta tietoinen MBM Joseph Dunan mallista ja
esitellyt sen eurooppalaisille asiakkaille maaliskuussa 2005 Zhengten néyttelytilassa Kiinassa. Vastaaja
vaitti, ettd kyseisen paviljongin malli oli ldhetetty kesdkuussa 2005 Belgiaan sijoittautuneelle yhtiolle,
ettd malli oli tullut MBM Joseph Dunan tietoon syyskuussa 2005 ja ettd tdimd oli tiennyt, ettd mallia
oli pidetty kaupan elokuusta 2006 lahtien, joten kantajan vaatimusten vanhentumisaika ja
preklusiivinen méérdaika olivat jo menneet.

18. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei ensimmadisestd ja toisesta kanneperusteesta
tarvinnut endd lausua, koska kolmivuotinen suoja-aika oli padttynyt. Se médrdsi Gautzsch
GrofShandelin antamaan tietoja toimistaan ja totesi sen olevan vahingonkorvausvelvollinen.

19. Gautzsch Grofshandel valitti tuomiosta, mutta valitus hylattiin. Muutoksenhakutuomioistuin katsoi,
ettd yhteisomalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdan seka 89 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan ja Saksan
mallisuojalain nojalla ensimmadiset kanneperusteet olivat alun perin perusteltuja ja ettd MBM Joseph
Dunalla oli todella oikeus saada tietoja seka korvaus vahingoista.

20. Gautzsch GrofShandel teki Bundesgerichtshofiin Revision-valituksen, ja Bundesgerichtshof totesi
ensinndkin, ettd muutoksenhakutuomioistuin oli katsonut, etti MBM Joseph Dunan malli oli saatettu
ensimmadisen kerran yleisesti tietoon huhti- ja toukokuussa vuonna 2005, kun kyseisen mallin kuvia
sisaltdvaa MBM:n uutuuksia koskevaa esitettd jaettiin 300-500 kappaletta kauppiaille ja véliportaille
sekd kahdelle suurelle huonekalujen sisddnostajien saksalaiselle yhdistykselle.

21. Bundesgerichtshof pohtii, riittddkoé mallin kuvien jakaminen kauppiaille tdssd laajuudessa siihen,
ettd kyseisen mallin voidaan katsoa tulleen Euroopan unionissa kyseiselld alalla toimivien tahojen
tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessd yhteisomalliasetuksen 11 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla. Se pohtii tdssa yhteydessd, luetaanko alalla toimiviin tahoihin mukaan ainoastaan
ne henkilot, jotka ovat olleet kyseiselld alalla vaikuttamassa tuotteen mallin suunnitteluun.

22. Toiseksi ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tuo esille, ettd muutoksenhakutuomioistuin
myo6nsi, ettd MBM Joseph Dunan malli oli uusi yhteisomalliasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, silli Athen-mallin aiempi tietoon tuleminen ei estd uutuuden
tunnustamista.

23. Vaikka Athen-malli esiteltiin Zhengte-yhtion néyttelytilassa Kiinassa maaliskuussa 2005 seké
Kosmos-yhtiolle Belgiassa, alalla toimivat tahot eivit ole muutoksenhakutuomioistuimen mielestd
voineet saada mallia tietoonsa tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessa.

24. Télla perusteella ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin pohtii, milla edellytyksillda malli, joka on
tullut kolmansien henkiliden tietoon ilman nimenomaisia tai hiljaisia salassapitoa koskevia ehtoja, voi
jaada tulematta unionissa alalla toimivien tahojen tietoon asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla.
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25. Kolmanneksi ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tuo esille, ettd muutoksenhakutuomioistuin
katsoi, ettei kiistanalainen malli ollut itsendinen luomus vaan MBM Joseph Dunan mallin jéljennds, ja
myonsi ndin ollen, ettd viimeksi mainitun tdtd koskeva todistustaakka kevenee, kun otetaan huomioon
riidan kohteena olevien kahden mallin vilinen objektiivisesti havaittavissa oleva olennainen
yhdenmukaisuus. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pohtii, kenelld on yhteisomalliasetuksen
19 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa todistustaakka siitd, ettd rekisteroimattoman yhteisomallin kéaytto
johtuu suojatun mallin jaljentdmisesta.

26. Neljanneksi Bundesgerichtshof huomauttaa, ettd muutoksenhakutuomioistuin oli katsonut, ettd
yhteisomalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdéddetty oikeus
vaatia kieltomédrdystd ei ollut kanteen nostamishetkelld vanhentunut. Se pohti tdssd yhteydessd,
vanhentuuko oikeus vaatia kieltomdardystd mallin loukkaamisen perusteella, ja jos vanhentuu, missa
oikeuden sddnnoksessd vanhentumista sddnnelldédn, silla yhteisomalliasetuksessa ei ole annettu tasta
erityisia sdannoksia.

27. Muutoksenhakutuomioistuin oli hylannyt myos Gautzsch GrofShandelin esittimén valitusperusteen,
joka koski kieltomédrdayksen vaatimista koskevan oikeuden menettdmistd, joten viidenneksi
ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen mielestd herda kysymys, voidaanko yhteisomalliasetuksen
19 artiklan 2 kohtaan ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuva oikeus vaatia kieltomédraysta
rekister6imittoméan yhteisomallin loukkaamisen perusteella menettdd ja, jos voidaan, milld
edellytyksilla. Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen mielestd on selvitettivd, voidaanko ne
seikat, jotka saivat Gautzsch Groflhandelin vetoamaan oikeuden menettimiseen, lukea viimeksi
mainitussa sdédnnoksessé tarkoitetuksi erityiseksi syyksi.

28. Kuudenneksi ja viimeiseksi ennakkoratkaisua pyytényt tuomioistuin pohtii, onko unionin laajuisesti
esitettyja hdvittamis-, tiedonsaanti- ja vahingonkorvausvaatimuksia koskeviin oikeuksiin sovellettava sen
jasenvaltion kansallista lainsdddantod, jonka alueella kyseisia oikeuksia kaytetddn. Ennakkoratkaisua
pyytdnyt tuomioistuin huomauttaa tidssd yhteydessd, ettd ainoastaan kyseisen jasenvaltion oikeuden
soveltaminen voisi olla perusteltua etenkin oikeuden tehokkaan tdytintoonpanon kannalta, mutta
yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohta saattaa estdd tdmdn ratkaisun, samoin kuin
sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007 (jdljempdnd Rooma II -asetus)’
8 artiklan 2 kohta, jossa puolletaan samoin sen jdsenvaltion lainsdédddannon soveltamista, jossa
loukkaaminen on tapahtunut.

III Ennakkoratkaisukysymykset ja asian kasittely unionin tuomioistuimessa

29. Unionin tuomioistuimeen 25.10.2012 saapuneessa vilipaatoksessd Bundesgerichtshof lykkaa asian
kasittelya ja esittdid SEUT 267 artiklan nojalla unionin tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko —— asetuksen 11 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, etti malli voi tulla unionissa alalla
toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessd, kun yhteisomallin kuvia on
jaettu kauppiaille?

2)  Onko — — asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ensimmaistd virketti tulkittava siten, ettd vaikka malli
on tullut kolmannen henkilon tietoon ilman nimenomaisia tai hiljaisia salassapitoa koskevia
ehtoja, se ei voi olla tullut unionissa toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan

yhteydessd, jos

a) se on tullut alalla toimivien tahojen osalta vain yhden ainoan yrityksen tietoon

3 — EUVL L 199, s. 40.
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b) se asetetaan niytteille tavanomaisen markkinaseurannan ulkopuolella olevassa yrityksen
néyttelytilassa Kiinassa?

a) Onko — - asetuksen 19 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, ettd rekisteroimattoman
yhteisomallin haltijalla on todistustaakka siitd, ettd kiistanalainen kéytté johtuu suojatun
mallin jéljentdmisesta?

b) Jos kysymykseen 3 a vastataan myontévésti:

Kéaantyyko todistustaakka tai helpottuuko rekister6iméttoman yhteisomallin haltijan
todistustaakka, jos yhteisomallin ja kiistanalaisen kéayton vilillda on olennaisia

yhdenmukaisuuksia?

a) Vanheneeko —— asetuksen 19 artiklan 2 kohdan ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukainen oikeus vaatia rekisterdimdttomén yhteisomallin loukkaamiseen perustuvaa
kieltomaaraysta?

b) Jos kysymykseen 4 a vastataan myontévasti:
Sadnnelldanko vanhenemista unionin oikeudessa ja jos, niin missd sadnnoksessa?

a) Voidaanko — - asetuksen 19 artiklan 2 kohdan ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukainen oikeus vaatia rekisterdiméattomén yhteisomallin loukkaamiseen perustuvaa
kieltom&drdystd menettda?

b) Jos kysymykseen 5 a vastataan myontévésti:

Sadnnelldanko oikeuden menettimistda unionin oikeuden mukaan ja jos, niin minka
sadnnoksen mukaan?

Onko — — asetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa tulkittava siten, ettd rekisteroimattoman
yhteisomallin loukkaamiseen perustuviin unionin laajuisesti esitettyihin hévittdmis-, tiedonsaanti-
ja  vahingonkorvausvaatimuksia sddnnellddan niiden jasenvaltioiden oikeudessa, joissa
loukkaaminen on tapahtunut?”

30. Gautzsch GrofShandel esitti kirjallisia huomautuksia 4.2.2013 ja Euroopan komissio 15.2.2013.
Koska unionin tuomioistuin katsoi saaneensa riittavat tiedot, eivitkd asianosaiset pyyténeet suullista
kasittelyd, suullinen kasittely jétettiin unionin tuomioistuimen tyojdrjestyksen 76 artiklan 1
ja 2 kohdan perusteella pitamatta.

IV Arviointi

31. Kaksi ensimmaistd kysymystd koskee tunnetuksi tulemisen késitettd, joka sisdltyy asetuksen
7 artiklan 1 kohtaan ja 11 artiklan 2 kohtaan. Tarkemmin sanottuna tulkinnan kohteena on
tunnetuksi tulemisen médritelméssd kaytetty ilmaisu “yhteisossd alalla toimivat tahot”. Nelja muuta
kysymysta koskee sovellettavan lainsddddnnon madarittimistd erilaisissa menettelyyn ja asiasiséltoon
liittyvissd ongelmissa.
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A Ensimmdinen ennakkoratkaisukysymys

32. Ensimmadisessd kysymyksessddn ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee unionin
tuomioistuimelta yhteisomalliasetuksen 11 artiklan 2 kohdassa kaytetystd alalla toimivien tahojen
kasitteestd, riittddko mallin kuvien jakaminen kauppiaille siihen, ettd mallin voidaan katsoa tulleen
unionissa alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessa.

33. On siis valittava joko suppea tulkinta, jonka mukaan alalla toimiviin tahoihin kuuluvat vain ne
henkilot, jotka vastaavat kyseiselld alalla ndiden mallien mukaisten tuotteiden suunnittelusta,
kehittamisesta tai valmistuksesta, tai laaja-alaisempi tulkinta, jonka mukaan alalla toimiviin tahoihin
luetaan mukaan myo6s kauppiaat.

34. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin ndyttdd kallistuvan jalkimmadisen tulkinnan puoleen.
Yhdyn tdahén nakemykseen.

35. Sanamuodon kannalta katsottuna yhteisomalliasetuksen 11 artiklan 2 kohdan ensimmaiisessa
virkkeessda on kaksi osaa. Aluksi virkkeessd luetellaan ne tilanteet, joissa mallin voidaan katsoa tulleen
tunnetuksi unionissa. Nédin on silloin, ”jos se on julkaistu, asetettu naytteille, sitd on kaytetty
liilketoiminnassa tai se on muuten julkistettu”. Témian jalkeen virkkeessd mainitaan se erityinen
edellytys, jonka perusteella mallin tdllainen jakaminen voidaan katsoa mallin tietoon saattamiseksi
(kaksi osaa on yhdistetty konjunktiolla "siten, ettd”). Ndin on silloin, jos "se on voinut kohtuudella
tulla yhteisossa kyseiselld alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessa”.

36. Téassd yhdessd ja samassa virkkeessd kaytetddn konjunktiota “siten, ettd”, jonka jalkeen on
demonstratiivipronomini ”se”, joten alalla toimivat tahot késittavat védistamatta kaikki virkkeen
ensimmadisessd osassa tarkoitetut tilanteet ja toimijat, kaupalliset toimijat mukaan luettuina. Virkkeen
toisessa osassa kaytetty ilmaus “tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessa” puoltaa samoin kauppiaiden
lukemista mukaan alalla toimiviin tahoihin.

37. Yhteisomalliasetuksen tarkoitus ja sen yleinen soveltamiskehys eivit kyseenalaista téllaista tulkintaa.

38. Kuten High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Yhdistynyt
kuningaskunta) on todennut, on selvitettdvd vastaus kysymykseen “mitkd tahot osallistuvat
liiketoimintaan?”.* Yhdyn myos sen antamaan vastaukseen, jonka mukaan kisite kattaa
lahtokohtaisesti kaikki henkilot, jotka osallistuvat kyseisen alan tuotteisiin liittyvddn kaupankayntiin.
Mukaan luetaan nidin ollen suunnittelijat ja valmistajat, mutta myds unionin liiketoiminnassa mukana
olevat mainostajat, markkinoille saattajat, jakelijat ja vahittaismyyjit.®

39. Vaikuttaa siis siltd, ettd ensimmdiiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava myontdvisti:
yhteisomalliasetuksen 11 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavanomaisen liiketoiminnan
yhteydessd mallin voidaan katsoa tulleen kohtuudella unionissa alalla toimivien tahojen tietoon, jos
mallin kuvia on jaettu etukéteen kyseiselld alalla toimiville kauppiaille.

4 — Asia Green Lane Products Ltd v. PMS International Group Ltd ym., High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin (Patents
Court) 19.7.2007 antama tuomio ([2007] EWHC 1712). Tuomio on vahvistettu muutoksenhaussa ([2008] EWCA Civ 358). Riita-asia ei
koskenut yhteisomalliasetuksen 11 artiklan 2 kohtaa vaan sen 7 artiklaa. Termit ovat kuitenkin molemmissa tapauksissa samat, silld myos
7 artiklassa mainitaan alalla toimivien tahojen tavanomainen liiketoiminta.

5 — Tallainen laaja tulkinta on saanut kannatusta myos oikeuskirjallisuudessa. Ks. vastaavasti Tritton, G., Intellectual Property in Europe, 3.
painos, Sweet & Maxwell, London, 2008, nro 5-32, erityisesti s. 570; Smith, H., "Disagreement over ‘relevant sector’ when determining prior
art under Community design right”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, nide 2, nro 12, s. 795 ja 796; Casado Cervino, A. ja
Blanco Jiménez, A., El Diseiio Comunitario: una Aproximacion al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa, 2. painos, Thomson —
Aranzadi, 2005, s. 44 sekd Fernandez-Novoa, C., “El disefio no registrado”, Actas de derecho industrial y derecho de autor, osa 24, 2003,
s. 81-90, erityisesti s. 86: "Toiseksi on maddritettdvd, mikd on kyseisen alan muodostavien tahojen eli Euroopan unionissa toimivien
ammattimuotoilijoiden ja erikoiskauppiaiden keskimédriinen tiedon maard.” (Kursiivi tdssd, suomennettu unionin tuomioistuimessa vapaasti
seuraavasta tekstistd: "En segundo lugar, habra que establecer cual es el nivel medio de informacién de que disponen quienes componenta el
pertinente sector: los diseiadores profesionales y los comerciantes especializados que operan en la Unién Europea.”)
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B Toinen ennakkoratkaisukysymys

40. Myoskaan toinen kysymys ei koske yhteisomalliasetuksen 11 artiklan 2 kohtaa vaan
7 artiklan 1 kohtaa. Kyse on kuitenkin edelleen alalla toimivien tahojen maaritelmastd. Ensimmadiselld
kysymykselld pyritddn nimittdin selvittimddn pikemminkin mallioikeuden haltijan kannalta, onko
malli, jonka suojaamista haltija vaatii, tullut riittavalla tavalla tietoon niin, ettd siihen voitaisiin soveltaa
yhteisomalliasetuksen mukaista suojaa, ja toisessa kysymyksessd tiedustellaan viitetyn loukkaajan
kannalta ldhinnd sitd, onko haltija voinut saada tietoonsa kolmannen henkilon (tdssd tapauksessa
vditetyn loukkaajan) mallin ennen oman mallinsa tunnetuksi tekemistd ja menettinyt ndin viitetyn
oikeutensa suojaan.

41. Tosiasiassa ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee, voidaanko mallin katsoa
kohtuudella tulleen ”"unionissa alalla toimivien tahojen tietoon”, jos malli on julkaistu vain yhdelle
ainoalle alan yritykselle (toisen kysymyksen a kohta) tai jos malli on ollut néytteilld Kiinassa sijaitsevan
yrityksen nayttelytilassa eli tavanomaisen markkinaseurannan ulkopuolella (toisen kysymyksen b
kohta).

42. Kannattaa muistaa, ettd yhteisomalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa sédddetddn, ettd mallin
katsotaan tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu rekisterdinnin jilkeen tai muutoin, tai asetettu
néytteille, jos sitd on kaytetty liiketoiminnassa tai se on muulla tavoin julkistettu tapauksen mukaan
joko ennen yhteisomalliasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tai ennen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuja ajankohtia.

43. Samassa kohdassa sdddetddn kahdesta poikkeuksesta. Yhtdaltd tunnetuksi tulemista ei ole
tapahtunut, jos malli on saatettu kolmannen henkilon tietoon nimenomaisin tai hiljaisin salassapitoa
koskevin ehdoin (tdmé tilanne ei sisdlly ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen kysymykseen).
Toisaalta yleissdédntod ei sovelleta myoskaén silloin, kun ndmé toimet, jotka katsotaan lahtokohtaisesti
tunnetuksi tulleiksi, "eivdt kohtuudella ole voineet tulla yhteisossd alalla toimivien tahojen tietoon
tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessa”.

1. Yhden ainoan yrityksen tietoon tuleminen

44. Toisen kysymyksen ensimmdisen osan vastaus lOoytyy mielestdni yhteisomalliasetuksen
7 artiklan 1 kohdan varsinaisesta tekstisté.

45. Lainsddtdja on paattinyt kayttdd monikkoa ensimmaisessd poikkeuksessa (“paitsi silloin, kun ndma
toimet eivdat kohtuudella ole voineet tulla yhteisossd alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen
liilketoiminnan yhteydessd”),® joten tekstisti on piiteltivd, ettd yhden ainoan yrityksen tietoon

saattaminen riittdd mainitussa 7 artiklassa esitetyn vaatimuksen tdyttymiseen, edellyttden ettd kyseinen
yritys kuuluu asianomaisiin alalla toimiviin tahoihin.

2. Tietoon tuleminen ja alueellisuus

46. Toisen kysymyksen toinen osa, joka koskee mallin niytteille asettamista Kiinassa sijaitsevan
yrityksen nédyttelytilassa, on haastavampi.

6 — Kursivointi tédssa.
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47. Kuten komissio totesi huomautuksissaan, yhteisomalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdan ensimmadisen
virkkeen ja 11 artiklan 2 kohdan vililla on olennainen ero: 11 artiklan 2 kohdassa viitataan
nimenomaisesti tunnetuksi tulemiseen “yhteisossd”, mutta 7 artiklan 1 kohdan ensimmaiisessé
virkkeessa ei viitata tdlld tavoin Euroopan unionin alueeseen.

48. Tasta seuraa luonnollisesti se, ettd arvioitaessa, onko 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tunnetuksi
tuleminen tapahtunut, on perusteeksi otettava ldhtokohtaisesti mallin jakelu paikasta riippumatta.
Sama tekstin tulkinta sitd paitsi jaetaan kansallisissa tuomioistuimissa ja oikeuskirjallisuudessa.’

49. On kuitenkin huomattava, ettd yhteisomalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tdsmennetddn, aivan
kuin sen 11 artiklan 2 kohdassakin, ettd tietoon saattamisen mahdollisia kohteita ovat yritykset, jotka
toimivat unionissa ja joiden on katsottava kuuluvan alalla toimiviin tahoihin.

50. Tama tdsmennys ei ole merkitykseton. Se on tehty erddn talous- ja sosiaalikomitean esittimén
tarkistusehdotuksen® perusteella, ja sen tarkoituksena oli nimenomaan rajata komission ehdotuksen
lagjuutta, silld ehdotuksessa katsottiin alun perin, ettd uutuuden oli oltava maailmanlaajuista, jollei
muuta mainittu.” Vihentadkseen vidrennettyjen tuotteiden kauppiaiden kdytintoa hankkia (etenkin
tekstiiliteollisuudessa) todistuksia, joissa vahvistetaan véddrin perustein, ettd kolmas henkilo oli jo
luonut kiistanalaisen mallin aiemmin, talous- ja sosiaalikomitea ehdotti, ettd ehdotuksen
5 artiklan 2 kohdassa (yhteisomalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa) olevaa tunnetuksi tulemisen
madritelmdd tdydennettdisiin seuraavasti: “mallin on katsottava tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu
rekisteroinnin jalkeen taikka asetettu naytteille tai sitd on kaytetty liiketoiminnassa tai se on muulla
tavoin julkistettu paitsi silloin, kun ndmd toimet eivit kohtuudella olisi voineet tulla yhteisossi alalla

toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessd ennen viitepdivimddrdd”."

51. Viittaus unionissa alalla toimivien tahojen tietoon tulemisesta ei siis ole pelkkda sattumaa. Silld on
pdinvastoin vastattu erityiseen huolenaiheeseen. Kuten osa oikeusoppineista toteaa, asiaan on kaksi
nakokulmaa: ehdottomasta nakokulmasta tarkasteltuna julkistaminen voi tapahtua missd pdin maailmaa
tahansa, ja suhteellisesta ndkokulmasta katsottuna tunnetuksi tulemisen on tapahduttava unionin sisalld
alalla toimivien tahojen keskuudessa.'!

52. Termien ”“normal” (tavanomainen) ja  ’razonablemente” (kohtuudella) kayttiminen
espanjankielisessd toisinnossa, termien “normal” ja “reasonably” kayttiminen englanninkielisessé
toisinnossa, termien “normale” ja “raisonnablement” kdyttiminen ranskankielisessd toisinnossa ja
termien "normale” ja “redelijkerwijs” kayttdminen hollanninkielisessd toisinnossa vaikuttaa samoin
tarkasteluun, joka viitettyd tietoon tulemista tutkivan tuomioistuimen on tehtdvd. Ensimmaéinen
termeista voidaan mairitelld eri kielilld seuraavasti: “corriente o habitual”, "conforming to a standard;
usual, typical, or expected”, "qui est dépourvu de tout caractére exceptionnel; qui est conforme au

7 — Ks. vastaavasti edelld alaviitteessd 5 mainitut teokset Tritton, G., erityisesti s. 571, ja Ferndndez-Névoa, C., s. 81-90, erityisesti s. 86.
Kansallisessa oikeuskdytdnndssd soveltamisen osalta ks. asia 5 U 96/05, Hanseatisches Oberlandesgerichtin 7.6.2006 antama p&itos.
Tiivistelmé kyseisestd padtoksestd on julkaistu otsikolla "Chinese pre-publication precludes European Community unregistered design right”,
Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, nide 2, nro 7, s. 441-443.

8 — Talous- ja sosiaalikomitean lausunto, annettu 6.7.1994, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisomallista sekd
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallien oikeudellisesta suojasta (EYVL C 388, s. 9-13).
9 — Ks. komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisomallista, ehdotuksen 5 artikla (KOM(93) 342 lopullinen).

10 — Ks. edellé alaviitteessd 8 mainitun talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 3.1.4 kohta.

11 — Saez, V. M., "The unregistered Community design”, European Intellectual Property Review, 2002, nide 24, nro 12, s. 585-590, erityisesti
s. 587. Julkistamisen ja julkistamisen havaitsemisen vilisestd erosta ks. myds Massa, Ch.-H. ja Strowel, A., "Community design: Cinderella
revamped”, European Intellectual Property Review, 2003, nide 25, nro 2, s. 68—78, erityisesti s. 73.
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type le plus fréquent” tai "overeenkomstig de regel, niets bijzonders of verontrustends; als norm
dienend”. Toisella viitataan sithen, mitd vaaditaan "de manera razonable”, eli "proporcionada o
equilibrada”, "to a moderate or acceptable degree”, “sans prétention excessive, sans trop exiger”, "met
billijkheid” tai “met verstand redenerend”."

53. Asianomaisilta toimijoilta ei siis vaadita erityisid eikd pitkdlle menevid toimia aiemman mallin
tietoon saamiseksi. Kuten komissio tuo esille kirjallisissa huomautuksissaan, jos on todenndkoisempaa,
ettei tosiseikkoja ole tunnettu, kuin ettd ne olisi tunnettu, ei voida katsoa, ettd ne olisivat voineet tulla
tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessd. Toisin sanoen jollain tapaa on syytd viitata quod
plerumque fit -periaatteeseen eli siihen mitd yleensd tapahtuu.

54. Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen kysymykseen vastaamiseksi on siis asetuttava unionin
alueen sisdlld toimivien alan ammattilaisten asemaan ja pohdittava, onko kiistanalainen malli voinut
tulla kaytetylld keinolla niiden tietoon kohtuudella ja tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessa.

55. Naiden tulkinnan eri parametrien perusteella tulen siihen tulokseen, ettei mallin esittely yhden
ainoan, vieldpd Kiinassa sijaitsevan, yrityksen néyttelytilassa riitd tuomaan mallia unionissa alalla
toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessd. Tilanne olisi sitd vastoin toinen, jos
malli olisi esitelty Kiinassa esimerkiksi tunnetuilla kansainvélisilld messuilla, joille osallistuvat Euroopan
suurimmat alan toimijat tai ainakin valtaosa niista. "

C Kolmas ennakkoratkaisukysymys

56. Kolmannessa  kysymyksessd, samoin kuin neljannessd ja viidennessd kysymyksessa,
Bundesgerichtshof tiedustelee unionin tuomioistuimelta menettelysddnnoéistd, joita voidaan soveltaa
yhteisomalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimeen (jdljentdmisen kieltiminen).
Kolmas kysymys koskee tarkemmin sanottuna todistustaakkaa siitd, ettd kiistanalainen kayttd johtuu
suojatun mallin jéljentdmisesta.

1. Yleinen oikeuskehys

57. Yhteisomalliasetuksen II osaston otsikko on "Mallioikeus”. Yhteisomalliasetuksen 19 artikla on
ensimmadinen artikla 4 jaksossa, jonka otsikko on ”"Yhteisomallin oikeusvaikutukset”. Kyseisen artiklan
otsikko on puolestaan “Yhteisomallin antamat oikeudet”. Artiklan 1 kohdassa sédddetdén, ettd
"rekisteroity yhteisomalli antaa haltijalleen yksinoikeuden kayttdd mallia ja estdd kolmatta osapuolta
kayttdmastd sitd ilman haltijan lupaa”. Artiklan 2 kohdassa sdddetddn puolestaan, ettd "rekister6iméton
yhteisomalli antaa haltijalleen oikeuden kieltdd 1 kohdassa tarkoitetut toimet kuitenkin vain, jos
kiistanalainen kayttd johtuu suojatun mallin jaljentdmisesta”.

12 — Espanjankieliset médritelmét, ks. Diccionario del Espariol actual (Manuel Seco, Olimpia Andres ja Gabino Ramos), 1999; englanninkieliset
madritelmat, ks. Oxford dictionary of English, 2. painos, 2005; ranskankieliset médritelmét, ks. Le Petit Robert, dictionnaire de la langue
frangaise, 2003, ja hollanninkieliset maaritelmat, ks. van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1992.

13 — Sanaa "kohtuudella” ei sisélly asetuksen 7 artiklan saksan-, latvian-, romanian- ja slovakinkielisiin toisintoihin. Se esiintyy kuitenkin 18
kielitoisinnossa 22:sta, mikd on mielesténi riittdvan paljon, niin ettd asetuksen systematiikkaan ja tavoitteeseen perustuva tulkinta voidaan
vahvistaa, mikd on myos vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaista, silli sen mukaan jossakin kieliversiossa kéytettyd unionin oikeuden
sdadnnoksen sanamuotoa ei voida kayttad tamén sddnnoksen ainoana tulkintaperusteena, eikd sille voida antaa téltd osin etusijaa muihin
kieliversioihin néhden. Téllainen léhestymistapa ei vastaisi unionin oikeuden yhtendisen soveltamisen vaatimusta. Erikielisten versioiden
poiketessa toisistaan kyseessd olevaa sddnndstd on tulkittava sen lainsddddannon yleisen systematiikan ja tavoitteen mukaan, jonka osa
saannos on (ks. mm. asia C-149/97, Institute of the Motor Industry, tuomio 12.11.1998, Kok., s. I-7053, 16 kohta ja asia C-451/08, Helmut
Miiller, tuomio 25.3.2010, Kok., s. I-2673, 38 kohta).

14 — Tama esimerkki on annettu edelléd alaviitteessd 5 mainitussa teoksessa Casado Cervifo, A. ja Blanco Jiménez, A., s. 44.
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58. Yhteisomalliasetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleessa todetaan, ettd “nédiden oikeuksien
kayton  turvaavista  toimenpiteistd  olisi  sdddettdvd  kansallisessa  lainsddddnnossd”,  ja
yhteisomalliasetuksessa olisi sdddettavd vain “tietyistd kaikissa jasenvaltioissa sovellettavista yhtendisista
perusseuraamuksista”.

59. Yhteisomalliasetuksen 88 artiklassa toistetaan nimenomaisesti kyseinen perustelukappale, ja sen 2
ja 3 kohdassa sdddetddn, ettd “kysymyksissd, jotka eivit kuulu tdmén asetuksen soveltamisalaan,
yhteisomalleja kasittelevit tuomioistuimet soveltavat valtionsa kansallista oikeutta, mukaan lukien sen
kansainvilinen yksityisoikeus”, ja ettd, jollei asetuksessa toisin sdddetd, ne soveltavat “samankaltaisiin
mallin rekisterdintiin liittyviin kanteisiin sovellettavia sen jdsenvaltion menettelysdéntojd, jonka alueella
tuomioistuin sijaitsee”.

60. Yhteisomalliasetuksen 85 artiklan 2 kohdassa sdddetddn kuitenkin, ettd “kasitellessadn
rekisterdimdttoméan yhteisomallin loukkausta tai sen uhkaa koskevaa kannetta yhteisomalleja
kasittelevat tuomioistuimet pitdavat yhteison mallia patevdng, jos yhteisomallin haltija néyttda toteen,
ettd 11 artiklassa sdddetyt edellytykset tdyttyvit, ja jos hdn osoittaa, miten hinen yhteisomallinsa on
luonteeltaan yksilollinen”.

61. Kaksi viimeksi mainittua artiklaa sisdltyvit yhteisomalliasetuksen IX osastoon, jonka otsikko on
"Yhteisomalleja koskevia oikeudenkéynteja koskeva toimivalta ja menettely”.

2. Yhteisomalliasetuksen merkityksellisten artiklojen arviointi

62. Edelld lyhyesti kuvatusta yhteisomalliasetuksen rakenteesta kay selkedsti ilmi, ettei sen 19 artiklan 2
kohdasta voida johtaa minkéénlaista menettelysadntoa.

63. Kyseisessd artiklassa sdddetddn pdinvastoin yhteisomallin haltijan oikeuden sisdllostd, eikd siind
puututa lainkaan menettelyyn: rekister6imattomén yhteisomallin haltijalla on oikeus kieltdd erindiset
toimet edellyttéden, ettd kiistanalainen kéytto johtuu kyseisen mallin jaljentdmisesta.

64. Lisédksi yhteisomalliasetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleesta ja 88 artiklasta johtuu, etté
menettelysddntdjen — joihin myds todistustaakka kuuluu — maérittiminen on kansallisen lainsdatdjan
tehtdvd.” Olen samaa mieltd kuin komissio, joka katsoi Kkirjallisissa huomautuksissaan, ettei
yhteisomalliasetuksen 85 artiklan 2 kohtaa voida soveltaa analogisesti. Olen samoin sitd mieltd, ettd
kyseisessd sddnnoksessd sdddetddn ainoastaan asetuksen 11 artiklan mukaisia edellytyksid koskevasta
todistustaakasta rekisteroiméattomédn yhteisomallin suojasta hyotymiseksi, ei kyseisen mallin
jaljennoksen kédyton osoittamisesta.

65. Téssd vaiheessa ennakkoratkaisua pyytineelle tuomioistuimelle on siis vastattava, ettei
yhteisomalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdan voida tulkita tarkoittavan, ettd rekister6imattoméan mallin
haltijan olisi osoitettava, ettd kiistanalainen kayttd johtuu kyseisen mallin jéljentdmisestd, vaan
kyseinen seikka kuuluu kansallisen lainsddtdjan toimivaltaan. Talloin on tarpeetonta vastata
kolmannen kysymyksen b kohtaan, jossa kysytddn unionin tuomioistuimelta todistustaakan
mahdollisesta kddntymisestd tai kevenemisesta.

66. Jatkan kuitenkin pohdintaani yhteisomalliasetuksen yleisen tarkoituksen ja tavaramerkkien alalla
samankaltaiseen kysymykseen aiemmin annetun unionin tuomioistuimen vastauksen perusteella.

15 — Kysymyksen tarkempi tarkastelu, ks. vastaavasti Mouncif-Moungache, M., Les dessins et modéles en droit de I'Union européenne, Bruylant,
Bruxelles, 2012 (ks. erityisesti II osan I osaston 2 luku). Ks. my6s 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. 129.
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3. Tavaramerkkien alalla esitetyt nakemykset

67. Asiassa Class International annetussa tuomiossa'® unionin tuomioistuimelta tiedusteltiin
todistustaakasta yhteison tavaramerkin loukkauksia koskevissa menettelyissd. Vastauksen aluksi
huomautetaan, ettd "kysymys ndytostd — — tulee esiin riidan syntyhetkelld eli silloin, kun tavaramerkin
haltija vetoaa hinelld [jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lahentdmisestd 21.12.1988 annetun
neuvoston ensimmdisen direktiivin 89/104/ETY]" 5 artiklan 1 kohdan ja [yhteison tavaramerkistd
20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94]' 9 artiklan 1 kohdan nojalla olevan
yksinoikeuden loukkaukseen”.

68. Téama tilanne vastaa hyvin laheisesti nyt tarkasteltavaa tilannetta. Yhtdalta kyseinen oikeus — oikeus
kieltadd saman tai samankaltaisen merkin kéytt6 — vastaa soveltuvin osin yhteisomalliasetuksen
19 artiklan mukaista mallioikeutta. Toisaalta kahdessa edelldi mainitussa asetuksessa sdddetyt
riidanratkaisujirjestelmit ovat samankaltaiset. "

69. Edelld mainitussa asiassa Class International antamassaan ratkaisuehdotuksessa julkisasiamies
Jacobs paityi samanlaiseen ratkaisuun kuin minka juuri esitin. Hinen mukaansa yhteisomalliasetuksen
johdanto-osan  perustelukappaleista  ilmenee, ettd todistustaakka madrdytyy kansallisten
menettelysddantéjen mukaisesti ja tilanteessa, ”jossa tavaramerkin haltija haluaa kieltda
elinkeinonharjoittajaa kdyttdmastd hidnen tavaramerkkiddn elinkeinotoiminnassa”, ei ollut painavia syitd

poiketa siitd, ettd "on sovellettava todistustaakkaa koskevia kansallisia sdantoja”. >

70. Unionin tuomioistuin ei kuitenkaan noudattanut julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta, vaan péaétti
péinvastoin, ettd kasiteltdvand olleen kaltaisessa asiassa (joka vaikuttaa minusta olevan verrattavissa nyt
tarkasteltavaan asiaan) “todistustaakan [yksinoikeuden] loukkauksen osalta on kuuluttava tavaramerkin
haltijalle, joka vetoaa loukkaukseen —— [ja] jos todisteet tdstd esitetddn, moititun toimijan on

osoitettava, ettd on olemassa tavaramerkin haltijan suostumus tavaroiden myyntiin yhteiséssa”.>"

71. Koska asetukset N:o 40/94 ja N:o 6/2002 ovat rakenteeltaan ja sisdlloltdan ldhelld toisiaan ja myos
kayttoon otetut suojamekanismit samoin kuin niiden tarkoitukset ovat ldhelld toisiaan, olen taipuvainen
katsomaan, ettd unionin tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa Class International esittdma ratkaisu
on siirrettdvd mallioikeuden alalle.

72. Kuten julkisasiamies Mengozzi katsoi asiassa FEIA* 26.3.2009 esittiménsd ratkaisuehdotuksen
6 kohdassa, “kuten asetuksen johdanto-osan perustelukappaleista ilmenee, koko yhteison alueella
voimassa olevan ja yhdenmukaisen jirjestelmdn mukaisen yhteisomallin luomisella on tarkoitus ——
estdd se, ettd tdysin samanlaiset mallit saisivat jasenvaltioiden lainsdddédnnon merkittavien erojen
vuoksi eri kansallisissa oikeusjarjestyksissé erilaisen suojan eri oikeudenomistajien eduksi”.

16 — Asia C-405/03, Class International, tuomio 18.10.2005 (Kok., s. I-8735, 70 kohta).
17 — EYVL 1989, L 40, s. 1.

18 — EYVL 1994, L 11, s. 1. Erindisten muutosten jilkeen asetus N:o 40/94 kodifioitiin yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

19 — Naiden edelld mainittujen kahden asetuksen rinnakkaisuus on tuotu nimenomaisesti esille alusta asti. Esittdessddan ehdotuksensa
yhteisomalleja koskevaksi asetukseksi Euroopan komissio selitti riitojenratkaisujarjestelméan liittyvien 83-98 artiklan (joista tuli asetuksen
79-94 artikla) osalta, ettd ne ovat saaneet suurelta osin vaikutteita yhteison tavaramerkkid koskevan asetusehdotuksen vastaavista
sadnnoksistd (KOM(93) 342 lopullinen, s. 46).

20 — Julkisasiamies Jacobsin edelld alaviitteessd 16 mainitussa asiassa Class International 26.5.2005 esittdmén ratkaisuehdotuksen 81 ja 82 kohta.
21 — Edella alaviitteessd 16 mainittu asia Class International, tuomion 74 kohta.
22 — Asia C-32/08, FEIA, tuomio 2.7.2009 (Kok., s. I-5611).
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73. Kuten unionin tuomioistuin totesi tavaramerkkien yhteydessd edelld mainitussa asiassa Class
International, on varmasti niin, ettd ”jos [kielto-oikeuden loukkausta koskeva todistustaakka] kuuluisi
jasenvaltioiden kansallisen oikeuden piiriin, tdstd saattaisi seurata, ettd tavaramerkkien haltijoille
annettava suoja vaihtelisi aina kulloisenkin lain mukaan. Téssd tapauksessa ei saavutettaisi direktiivin
yhdeksénnessa perustelukappaleessa téirkedksi mainittua tavoitetta, jonka mukaan rekisterdidyt

tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jésenvaltioiden oikeusjérjestelmissd”.*

74. Yhteisomalliasetuksen johdanto-osan ensimmadisessa perustelukappaleessa puhutaan
yhteisomallista, ”jolla on yhdenmukainen ja yhtildiselld tavalla vaikuttava suoja koko [unionin]
alueella”, joten samaa pdadttelyd voidaan mielestini soveltaa tdysin nyt kasiteltdviassd asiassa
mallioikeuden alalla.

4. Kolmatta ennakkoratkaisukysymystéd koskeva ratkaisuehdotus

75. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa ennakkoratkaisua pyytdneen
tuomioistuimen esittdman kolmannen kysymyksen a ja b kohtaan seuraavasti: Yhteisomalliasetuksen
19 artiklan 2 kohtaan ei sisdlly todistustaakkaa koskevaa sddnnostd. Padasiassa kyseessd olevan
kaltaisessa tapauksessa rekisteroiméattomédn mallin haltijan on kuitenkin esitettédvéd todisteet seikoista,
joiden perusteella kyseisessd artiklassa tarkoitettua kielto-oikeutta voidaan kayttdd ja jotka osoittavat,
ettd kiistanalainen kayttd johtuu suojatun mallin jéljentdmisesta.

76. Yhteisomalliasetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleen ja 88 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
kansallinen lainsdatdja sadatdad todistustaakkaa koskevista tdsmallisistd menettelysddannoistd. Kansallinen
tuomioistuin valvoo puolestaan tehokkuusperiaatteen noudattamista. "Oikeuskéytdnnosta néet ilmenee,
ettd jdsenvaltioiden on varmistettava, ettd ndyttod koskevat yksityiskohtaiset sddnnot ja erityisesti
todistustaakan jakautumista koskevat sdédnnot, joita sovelletaan yhteison oikeuden rikkomiseen liittyvid
riitoja  koskeviin valituksiin, eivdt ensinndkddn ole epédedullisempia kuin ne, jotka koskevat
samankaltaisia jdsenvaltion sisdiseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia, ja toiseksi ne eivit myoskéddn
saa olla sellaisia, ettd yhteison oikeusjdrjestyksessd vahvistettujen oikeuksien kéayttiminen on
yksityiselle kidytinndssi mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa.”*

77. Niin ollen on niin, ettd kuten komissio huomauttaa aiheellisesti kirjallisissa huomautuksissaan, jos
kansallinen tuomioistuin toteaa, ettd todistustaakan kohdistaminen suojatun mallin haltijaan voi tehda
ndyton esittdmisestd mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa (erityisesti siksi, ettd kyseessd ovat tiedot,
joita oikeuden haltijalla ei voi olla hallussaan), silld on oltava kaytossddn kaikki kansallisessa
lainsdddédnnossd ndiden hankaluuksien voittamiseksi kdyttoon annetut menettelylliset keinot. Se voi
esimerkiksi kéyttdd olettamia tai erilaisia selvittimistoimia, kuten asianosaisen tai sivullisen henkilon
midrddmistd toimittamaan asiakirja tai muu todiste,” tai pdattad, ettd mallin haltijan esittiman niyton
perusteella vastaajan tehtdvand on kiistda esitetyt tiedot perustellusti ja yksityiskohtaisesti.

D Neljdis ja viides ennakkoratkaisukysymys

78. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittimdt neljas ja viides kysymys koskevat
yhteisomalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa sekd 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddetyn
rekisteroimattoman yhteisomallin loukkaamiseen perustuvan kielto-oikeuden vanhentumista ja/tai
menettdmistd koskevia sddntojd. Ne voidaan mielestdni ndin ollen kasitelld yhdessa.

23 — Edelld alaviitteessi 16 mainittu asia Class International, tuomion 73 kohta.
24 — Asia C-55/06, Arcor, tuomio 24.4.2008 (Kok., s. I-2931, 191 kohta).
25 — Ks. vastaavasti asia C-526/04, Laboratoires Boiron, tuomio 7.9.2006 (Kok., s. I-7529, 55 kohta).
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1. Yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu "erityinen syy”

79. Kuten totesin jo kolmannen kysymyksen tarkastelun yhteydessd, yhteisomalliin liittyvat oikeudet on
lueteltu yhteisomalliasetuksen 19 artiklassa.

80. Yhteisomalliasetuksen 89 artikla kuuluu IX osastoon, jonka otsikko on "Yhteisomalleja koskevia
oikeudenkéynteja koskeva toimivalta ja menettely”. Kyseisessd artiklassa tdsmennetdén seuraamukset,
joita yhteisomalleja késittelevdt tuomioistuimet voivat maédrdtd. Niihin kuuluu kiistanalaisten
loukkaavien toimien jatkamisen kielto.

81. Kyseisen artiklan 1 kohdan mukaan yhteisomalleja késittelevin tuomioistuimen on havaitessaan,

ettd vastaaja on loukannut tai uhannut loukata yhteisomallia, annettava seuraamus, ”jollei ole erityisté

syyta pidattyd”.

82. Paatoksessddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin vaikuttaa lukevan vanhentumisen erityiseksi
syyksi.”® Oikeuden menettimisen osalta ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin pohtii nimenomaisesti
kysymysta siitd, "tayttddko tarkasteltavana oleva tosiseikasto, josta vastaajan mielestd seuraa se, ettd
menetetddn oikeus vaatia kieltomddrdystd, yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettujen erityisten syiden tunnusmerkiston”.”

83. Mielesténi tatd nakemystd ei voida soveltaa.

84. Jos viitataan selityksiin, joita komissio antoi esitellessidan ehdotuksensa asetukseksi
yhteisomallista,** erityiseksi syyksi, jonka nojalla seuraamusten madradmisestd voidaan poiketa, voidaan
katsoa esimerkiksi se, ettd tietyssd tilanteessa tuotteiden takavarikko olisi hyodyton tai liian ankara
seuraamus. Samoin joissakin tapauksissa tietojen antamista koskeva maéirédys voi olla merkitykseton,
esimerkiksi jos loukkaaja on loukkaavien tuotteiden valmistaja.

85. Kyse on siis tosiasiallisista tilanteista, ei menettelysddnnoista. Téllainen tulkinta saa tukea unionin
tuomioistuimen oikeuskaytdnnostd, joka koskee tavaramerkkioikeuden vastaavaa sddnnostd. Unionin
tuomioistuimen mukaan “erityisten syiden’ kasite liittyy tietylle tapaukselle ominaisiin

tosiseikkoihin”.®

2. Vanhentumisen ja oikeuden menettimisen madrittdminen ja menettelyllinen autonomia

86. Kuten jo selitin kolmatta kysymystd tarkastellessani, yhteisomalliasetuksen johdanto-osan 22
perustelukappaleesta ja 88 artiklasta ilmenee selvésti, ettd menettelysdédntdjen maédrittiminen on
kansallisen lainséatédjan tehtava.

26 — "Asetuksessa ei ole yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan oikeuden vaatia kieltomdédrdystd vanhentumista
koskevia erityisia sddnnoksid. Tosin yhteisomalleja kisittelevd tuomioistuin antaa yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan — - mukaan
loukkauksen tai loukkauksen uhan tapauksessa kiellon vain, jos sitd vastaan ei ole hyvid perusteita” (ennakkoratkaisupyynnon 40 kohta,
kursivointi tissi).

27 — Ennakkoratkaisupyynnon 44 kohta.
28 — Edelld alaviitteessd 20 mainittu asetusehdotus (KOM(93) 342 lopullinen, s. 51).
29 — Asia C-316/05, Nokia, tuomio 14.12.2006 (Kok., s. I-12083, 38 kohta).
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87. Vaikka yhteisomalliasetuksen 15 artiklan 3 kohdassa kasitellddan toki vanhentumista, siind viitataan
kuitenkin vain kyseisen artiklan kahdessa ensimmaéisessd kohdassa tarkoitettuihin toimiin eli
yhteisomalliin liittyvad oikeutta koskeviin vaatimuksiin.*® Totean samoin, ettei yhteisomalliasetuksessa
oteta lainkaan esille oikeuden menettidmisti, toisin kuin tavaramerkkiasetuksessa.’' Téstd huolimatta ei
mielestdni voida péatelld, ettd tdmén tyyppinen sddnnds olisi kielletty.

88. Koska asiasta ei ole annettu unionin lainsdddéntéd, ndma kysymykset kuuluvat menettelyllisen
autonomian periaatteen mukaisesti yhteisomalliasetuksen 88 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla
sovellettavan kansallisen lainsdddannon soveltamisalaan.

89. Toisin sanoen sen selvittiminen, voiko yhteisomalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa
ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kielto-oikeus vanhentua tai voidaanko se menettis,
ja jos voi tai voidaan, mitd menettelyja vanhentumiseen ja/tai oikeuden menettimiseen sovelletaan,
kuuluu yhteisomalliasetuksen 88 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla sovellettavan kansallisen lainsddddnnon
soveltamisalaan.

3. Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteisiin liittyvat tismennykset

90. Vanhentumisaikoja ja preklusiivisia maardaikoja koskevaa unionin tuomioistuimen oikeuskaytdantoa
on olemassa runsaasti. Mielestdni on tirkedd pitdd mielessd kolme sdadntoa:

— Ensinndkddn vastaavuusperiaatetta ei pida tulkita siten, ettd jasenvaltio velvoitettaisiin ulottamaan
edullisin sddntelynsd koskemaan kaikkia tietylld oikeudenalalla toteutettuja toimia, joten
ennakkoratkaisua  pyytdneen tuomioistuimen on tutkittava, “noudatetaanko mainittua
[vastaavuusperiaatetta] niilld sddnnoilld, joilla kansallisessa oikeudessa pyritddn varmistamaan
yksityisten oikeussubjektien unionin oikeuteen perustuvien oikeuksien turvaaminen, ja arvioitava
niiden jasenvaltion sisdiseen oikeuteen perustuvien kanteiden kohde ja olennaiset piirteet, joiden
véitetddn olevan samankaltaisia. Téltd osin kansallisen tuomioistuimen on tutkittava kyseisten
kanteiden samankaltaisuus niiden kohteen, syyn ja olennaisten seikkojen perusteella”.*
Yhteisomalliasetuksen 88 artiklan 3 kohdassa sdddetddn nimenomaisesti, ettd “yhteisomalleja
kasittelevd tuomioistuin soveltaa samankaltaisiin mallin rekisterdintiin liittyviin kanteisiin
sovellettavia sen jasenvaltion menettelysadntoja, jonka alueella tuomioistuin sijaitsee”.

— Tehokkuusperiaate edellyttda puolestaan, ettd kansallisen lainsddddannon mukainen vanhentumisaika
alkaa kulua vasta siitd pdivdstd, jona oikeudenhaltija saa tiedon tai sen olisi pitdnyt saada tieto
viitetysta rikkomisesta. >

30 — Yhteisomalliasetuksen 15 artiklan sanamuoto on seuraava:
1. Jos rekisterdiméttoméan yhteisomallin on julkistanut tai jos mallia vaatii henkild, joka ei 14 artiklan mukaan ole siihen oikeutettu tai
rekisterdity yhteisomalli on rekisterdity téllaisen henkilon nimiin tai sitd hakee téllainen henkilo, voi malliin mainitun artiklan mukaisesti
oikeutettu henkilo vaatia, ettd hdnet tunnustetaan yhteisomallin lailliseksi haltijaksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksia tai
muiden oikeuskeinojen kéyttoa.
2. Jos henkilolla on oikeus yhteison malliin yhdessd toisen kanssa, hdn voi 1 kohdan mukaisesti vaatia, ettd hénet tunnustetaan
yhteishaltijaksi.
3. Oikeus panna vireille 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu kanne vanhenee kolmessa vuodessa piivéstd, jona rekisterdity yhteisomalli on julkaistu
tai rekister6iméton yhteisomalli tullut tunnetuksi. Tétd sddannosté ei sovelleta, mikéli henkilo, jolla ei ole oikeutta yhteisomalliin, on toiminut
vilpillisessd mielessd, kun mallia on haettu, se on tullut tunnetuksi tai se on siirretty hanelle.

31 — Ks. asetuksen N:o 207/2009 54 artikla.
32 — Asia C-591/10, Littlewoods Retail ym., tuomio 19.7.2012, 31 kohta.
33 — Ks. vastaavasti asia C-406/08, Uniplex (UK), tuomio 28.1.2010 (Kok., s. I-817, 32 kohta).
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— Kun kyseessd on menettely, jolla pyritddn kieltimdan rikkomisen jatkaminen tai toistaminen,
vanhentumista tai oikeuden menettdmistd koskevaa kansallista sddnnostd ei saa laatia siten, ettd
vanhentumisaika tai preklusiivinen méirdaika paittyy jopa ennen rikkomisen paittymista.*

91. Kansallisen tuomioistuimen on pidettdvd ndmé kolme sdéntod mielessd soveltaessaan kansallista
lainsdddéntod, jossa madritetddn yhteisomalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa ja 89 artiklan 1 kohdan
c¢ alakohdassa sdddetyssdé menettelyssi sovellettavasta vanhentumisajasta tai preklusiivisesta
madraajasta.

E Kuudes ennakkoratkaisukysymys

92. Kuudennessa kysymyksessddn ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee unionin
tuomioistuimelta yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin
seuraamuksiin, tdssd tapauksessa havittdmis-, tiedonsaanti- ja vahingonkorvausvaatimuksiin,
sovellettavasta oikeudesta. Sddnnellddnko néitd seuraamuksia, joita ei tdsmennetd asetuksessa, niiden
jasenvaltioiden lainsddddannossd, joissa loukkaaminen on tapahtunut, vai sen jdsenvaltion
lainsdddénnossd, jossa loukkaamista koskeva asia on pantu vireille tuomioistuimessa?

93. Yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan yhteisomalleja kisittelevin
tuomioistuimen on, kun se havaitsee loukkauskanteen (tai loukkauksen uhkaa koskevan kanteen)
kasittelyn yhteydessd, ettd vastaaja on loukannut (tai uhannut loukata) yhteisomallia, annettava "muut
[kuin a, b ja c alakohdassa saddetyt] soveltuvat maddrdykset, joista sdddetddn sen jdsenvaltion
lainsdddénnossd, mukaan luettuna sen kansainvdlinen yksityisoikeus, jonka alueella loukkaaminen tai
loukkaamisen uhka on tapahtunut”.

1. Yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan laajuus

94. Ennen kuin madritetdén yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin
muihin madardyksiin sovellettavaa oikeutta, on madritettdvd, kuuluvatko kaikki ennakkoratkaisua
pyytineen tuomioistuimen mainitsemat toimet - havittamis-, tiedonsaanti- ja
vahingonkorvausvaatimukset — kyseisen sddnnoksen soveltamisalaan.

95. Komission mukaan ainoastaan hévittdmisvaatimus voidaan lukea mukaan asetuksen 89 artiklassa
tarkoitettuihin maardyksiin. Komissio perustaa kantansa yhteisomalliasetuksen johdanto-osan 22
perustelukappaleeseen ja katsoo, ettd kyseisessd artiklassa tarkoitetaan ainoastaan kiistanalaisen
menettelyn lopettamiseen tdhtddvid toimia.

96. En ole tdstd yhtd mieltd. Mainittu johdanto-osan 22 perustelukappale on pdinvastoin laadittu siten,
ettd seuraamusten tarkoitusta ei ole tdsmennetty, vaan siind mainitaan vain yhtendiset
perusseuraamukset, jotka ovat unionin lainsédétdjan mielesta tarpeellisia: “"Sen vuoksi on tarpeen sdatda
tietyista kaikissa jdsenvaltioissa sovellettavista yhtendisistd perusseuraamuksista. Ndiden avulla olisi
oltava mahdollista lopettaa mallisuojan loukkaukset riippumatta lainsdédénnostd, johon vedotaan.”*
Yhteisomalliasetuksen johdanto-osan 31 perustelukappaleessa lisatddn, ettei kyseinen asetus estd
muiden asiaan liittyvien jasenvaltioiden lakien, kuten siviilioikeudelliseen vastuuseen liittyvien lakien,
soveltamista.

34 — Ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-295/04-C-298/04, Manfredi ym., tuomio 13.7.2006 (Kok., s. I-6619, 78—80 kohta).
35 — Kursivointi tdssa.
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97. Yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan sanamuoto vastaa mielestini edelld mainituissa
johdanto-osan perustelukappaleissa esitettyja erilaisia tarkoituksia. Yhtééltd unionin lainsdétdja on
saatanyt yhtendisistd perusseuraamuksista, joiden avulla on mahdollista lopettaa lainvastaiset toimet.
Naita seuraamuksia ovat mainitun 89 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tismennetyt kieltoa ja
takavarikkoja koskevat toimenpiteet. Toisaalta kansalliset lainsddtdjat voivat vapaasti sddtdd muista
seuraamuksista, kuten vahingonkorvauksista. Tallainen mahdollisuus annetaan yhteisomalliasetuksen
89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa.

98. Yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen N:o 207/2009 vastaava sadnnds, 102 artikla, on
sanamuodoltaan samankaltainen.* Vaikka se ei ole liheskidn yhtd yksityiskohtainen, sen rakenne on
sama kuin yhteisomallista annetun asetuksen 89 artiklassa. Yhtdalta kyseisen artiklan 1 kohta kattaa
nimittdin kieltoa koskevat toimenpiteet sekd “kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, ettd tdtd kieltoa noudatetaan”. Toisaalta mainitun artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettéd
"yhteison tavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jdsenvaltion lakia, mukaan lukien sen kansainvélistd
yksityisoikeutta, jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet tai olleet vaarassa tapahtua”. Kuten
julkisasiamies Cruz Villalén totesi asiassa DHL Express France esittimissdian ratkaisuehdotuksessa,®’
kyseisessd kohdassa tarkoitetaan muita toimia kuin aiemmin mainittuja turvaamistoimenpiteita.

2. Muihin maéérayksiin sovellettavan lainsddadannon maérittely

99. Yhteisomalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohta vaikuttaa tdysin selvéltd. Sen mukaan
yhteisomalleja kasittelevd tuomioistuin voi madrdtd muita seuraamuksia, “joista sdddetddn sen
jasenvaltion lainsddddannodssd, mukaan luettuna sen kansainvdlinen yksityisoikeus, jonka alueella
loukkaaminen tai loukkaamisen uhka on tapahtunut”. Jokaisesta tehdystd rikkomisesta on siis
madrattava kyseiselld alueella sovellettavassa kansallisessa lainsaddéanndssd saddetty seuraamus.

100. Jo sddannoksen sanamuodosta kdy ilmi, ettei unionin lainsddtdja ole jattanyt asiaa kasittelevalle
tuomioistuimelle mahdollisuutta valita sovellettavaa lainsdddantod. Pdinvastoin kyseessd on aina sen
jasenvaltion (tai niiden jasenvaltioiden) lainsdédanto (tai lainsdddéannot), jossa (tai joissa) loukkaaminen
(tai loukkaamiset) on tapahtunut (tai ovat tapahtuneet). Koskaan ei siis sovelleta asiaa kisittelevin
tuomioistuimen oman jésenvaltion lainsdddantoéd yksinomaisen alueellisen toimivallan perusteella.

101. Unionin tuomioistuin on tulkinnut yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen vastaavaa
sddnnostd juuri tdllda tavoin. Edelld mainitussa asiassa DHL Express France annetussa tuomiossa
noudatettiin julkisasiamies Cruz Villalénin ratkaisuehdotusta, jossa todetaan seuraavaa: ”Jos unionin
lainsdétdja olisi halunnut kieltoa koskeviin turvaamistoimenpiteisiin sovellettavan lain olevan sama
kuin muihin toteutettaviin toimenpiteisiin sovellettava laki, 98 artiklan [nykyisen 102 artiklan] 2 kohta
olisi tarpeeton, silld tdimé juuri on sddnnoksen tarkoituksena, ja se voidaan ymmaértdd ainoastaan, jos
sitd ennen on sdddetty jotain muuta. Kyseisessd 2 kohdassa tdsmennetddn hyvin selvisti, ettd muihin
toimiin kuin aiemmin mainittuihin turvaamistoimenpiteisiin sovelletaan ’sen jdsenvaltion lakia,
mukaan lukien sen kansainvilista yksityisoikeutta, jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet tai olleet
vaarassa tapahtua’. Artiklan 1 kohdassa oleva lyhyt viittaus 'kansalliseen lakiin’ on selvd vastakohta
2 kohdassa tekopaikan lakiin tehdylle viittaukselle, minké vuoksi niissd on katsottava tarkoitettavan eri
lainvalintasdannoksid.” *

36 — Tamai artikla on suora toisinto asetuksen N:o 40/94 98 artiklasta.

37 — Julkisasiamies Cruz Villalonin asiassa C-235/09, DHL Express France, tuomio 12.4.2011 (Kok. s. I1-2801), 7.10.2010 esittimin
ratkaisuehdotuksen 58 kohta.

38 — Edelli alaviitteessda 37 mainitun ratkaisuehdotuksen 58 kohta.
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102. Lisdén vield lopuksi, ettd myos oikeusoppineet jakavat timéan tulkinnan,” ja sama tulkinta toistuu
myos edelld mainitun, sopimuksiin perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista annetun
asetuksen N:o 864/2007 8 artiklassa.

V Ratkaisuehdotus

103. Edella esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa Bundesgerichtshofin
esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavalla tavalla:

1)

2)

4)

6)

Yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 11 artiklan 2 kohtaa on
tulkittava siten, ettd malli voi tulla Euroopan unionissa alalla toimivien tahojen tietoon
kohtuudella tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessd, kun mallin kuvia on jaettu kyseiselld alalla
toimiville kauppiaille.

Asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohdan ensimmaistd virkettd on tulkittava siten, ettd vaikka
malli on tullut kolmannen henkilon tietoon ilman nimenomaisia tai hiljaisia salassapitoa koskevia
ehtoja, se ei ole tullut Euroopan unionissa alalla toimivien tahojen tietoon kohtuudella
tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessd, jos se on tullut alalla toimivien tahojen osalta vain
yhden ainoan yrityksen tietoon tai jos se on asetettu néytteille tavanomaisen markkinaseurannan
ulkopuolelle jadvan, Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevan yrityksen nayttelytilassa.

Asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettei siihen sisélly todistustaakkaa
koskevaa sddannostd. Padasiassa kyseessd olevan kaltaisessa tilanteessa rekisterdiméttomén mallin
haltijan on kuitenkin esitettdvd todisteet seikoista, joiden perusteella kyseisessd artiklassa
saddettya kielto-oikeutta voidaan kayttdd ja joilla osoitetaan, ettd kiistanalainen kaytté johtuu
suojatun mallin jaljentdmisesta.

Koska asiasta ei ole annettu wunionin lainsddddntod, kunkin jdsenvaltion sisdisessd
oikeusjdrjestyksessd on maédritettidvd, vanheneeko asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 2 kohdassa
ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeus vaatia rekister6iméttomén yhteisomallin
loukkaamisen kieltdmistéd ja, jos vanhenee, siind on maddritettdvd myos menettelysddnnot siten,
ettd vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita noudatetaan.

Koska asiasta ei ole annettu wunionin lainsdddéntéd, kunkin jdsenvaltion sisdisessd
oikeusjérjestyksessd on madritettdvd, voidaanko asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 2 kohdassa
ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeus vaatia rekister6iméttomén yhteisomallin
loukkaamisen kieltdmistd menettdd ja, jos voidaan, siind on madritettdvd myos menettelysddnnot
siten, ettd vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita noudatetaan.

Asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, ettd havittamis-,
tiedonsaanti- ja vahingonkorvausvaatimuksia sddnnelldén sen yhden tai useamman jésenvaltion
oikeudessa, mukaan lukien sen kansainvilinen yksityisoikeus, jossa loukkaaminen on tapahtunut
tai ollut vaarassa tapahtua kyseisten hyodykkeiden avulla.

39 — Edelld alaviitteessd 15 mainitussa teoksessa Mouncif-Moungache, M., s. 333, todetaan seuraavaa: "Vaikuttaa siltd, ettd tuomioistuin soveltaa

18

asetusta kaikkiin antamiinsa méardyksiin. Seuraamusten taytdntoonpano varmistetaan sitd vastoin kunkin jasenvaltion lainsaddannolla. Tama
merkitsee, ettd jos loukkaaminen on tapahtunut usean jisenvaltion alueella, asiaa tarkastelevan yhteisomalleja kisittelevan tuomioistuimen
on pakko soveltaa eri lainsddadantoja, jotka koskevat vahingonkorvausten laskemista, takavarikkoja tai oikeudenkdyntiasiakirjojen
julkaisemista.” Ks. vastaavasti myos edelld alaviitteessa 11 mainittu artikkeli Massa, Ch.-H. ja Strowel, A., s. 68-78, erityisesti s. 70: "My0s
muita asianmukaisia loukkaamispaikan kansallisen lainsdddénnén mukaisia toimenpiteitd voidaan madratd, mukaan lukien
vahingonkorvaukset tai pddatoksen noudattamatta jéttdmisestd langetettava uhkasakko (astreinte). Yhteisomalleja kisittelevd tuomioistuin voi
siis maaratd erilaisia seuraamuksia loukkauksille, jotka ovat tapahtuneet useissa jdsenvaltioissa” (suomennettu unionin tuomioistuimessa
vapaasti seuraavasta tekstistd: "Any other appropriate remedy under the national law of the place of infringement, including damages or an
astreinte (penalty for non-compliance), may also be granted. Thus, a CDC may sanction differently infringing acts committed in several
Member States.”).
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