KEURKOOP v. NANCY KEAN GIFTS

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
14 pdivéni syyskuuta 1982 *

Asiassa 144/81,

jonka Gerechtshof Den Haag on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177
artiklan nojalla yhteisGjen tuomioistuimen kasiteltéiviiksi saadakseen ensiksi maini-
tussa tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

KEURKOOP BY, kotipaikka Rotterdam,

muutoksenhakijana,

vastaan

NANCY KEAN GIFTS BV, kotipaikka Haag,

muutoksenhakumenettelyn vastapuolena,

ennakkoratkaisun perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta sen arvioimiseksi,
onko Benelux-maiden yhtendisen malleista annettu laki, jonka sanamuoto vahvistet-
tiin 25.10.1966 tehdylld yleissopimuksella (Tractatenblad 1966, n:o 292, s. 3),
yhteensoveltuva yhteisén oikeuden kanssa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti J. Mertens de Wilmars, jaostojen puheenjohtajat
G. Bosco, A. Touffait ja O. Due sekd tuomarit P. Pescatore, A. J. Mackenzie
Stuart, A. O’Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros ja F. Grévisse,

* Oikeudenkiyntikieli: hollanti.
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julkisasiamies: G. Reischl,
kirjaaja: apulaiskirjaaja J. A. Pompe,

on antanut seuraavan

518

tuomion

Gerechtshof Den Haag on esittinyt 20.5.1981 tekemallaan paitokselld, joka
on saapunut yhteiséjen tuomioistuimeen 5.6.1981, yhteisjen tuomioistuimel-
le ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakkorat-
kaisukysymysti perustamissopimuksen tavaroiden .vapaata liikkuvuutta
koskevien masriysten tulkinnasta, jotta kansallinen tuomioistuin voi méarittaa
Benelux-maiden yhtendisen mallioikeuslain, jonka sanamuoto vahvistettiin
25.10.1966 tehdylla yleissopimuksella (Tractatenblad 1966, n:0 292, s. 3) ja
joka tuli voimaan 1.1.1975, soveltamista koskevat, yhteison oikeuden
asettamat edellytykset.

Kansallisen tuomioistuimen esittimisti oikeudenkéyntiasiakirjoista kiy ilmi,
etti ‘Nancy Kean Gifts -yhtid (jiljempdni NKG), kotipaikka Haag, on
rekisterdinyt 23.4.1979 naisten kisilaukun mallin Beneluxin mallivirastossa
(Benelux-rekisterdinti). .

Malli, jonka NKG-yhtié on rekisterdinyt, muistuttaa amerikkalaista mallia,
joka on rekisterdity 28.3.1977 tunnuksella "US Patent Design 250.734”,
jossa "keksijaksi” ilmoitettiin Siegel ja luovutuksensaajaksi Amba Marketing
Systems Inc. -yhtio.

NKG-yhti, joka tiettivisti on tehnyt hankintoja Renoc AG:lta (Zug, Sveit-
si), esittad, etti sen kaupan pitdmit kisilaukut valmistetaan Taiwanissa, josta
ne lihetetddn suoraan Alankomaihin.

NKG-yhti6 totesi vuoden 1980 alussa, ettd erds toinen yritys, Keurkoop BV
-yhtié, jonka kotipaikka on Rotterdam, tarjosi naisten késilaukkuja, joiden
ulkonikd ensin mainitun yrityksen nikemyksen mukaan oli samanlainen kuin
sen itse myymien laukkujen malli, jonka se oli rekisterdinyt. NKG-yhti6
aloitti Keurkoop-yhtioti vastaan vilitoimimenettelyn Arrondissementsrecht-
bank Rotterdamin presidentin luona vedoten mallia koskevaan yksinoikeu-
teensa.
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Keurkoopin antamien tietojen mukaan se oli hankkinut riidanalaisia kisilauk-
kuja tuontitukkukauppaa harjoittavalta Formosa Keystone Products Corp.
-yhti6ltd, jonka kotipaikka on Taiwan ja joka hankkii kauppatavaransa
kahdelta samaten taiwanilaiselta valmistajalta, Taiwan Plastic Companylti ja
Ocean Light Industries Corporationilta,

Pédasian asianosaisten ja komission yhteiséjen tuomioistuimelle antamista
kirjallisista selvityksistd kidyvdt ilmi erityisesti seuraavat tiedot: NKG:n
mukaan riidanalaisia laukkuja on Saksan liittotasavallassa pitinyt kaupan Otto
GmbH, joka tuo niitd suoraan Taiwanista. Laukkuja myy Yhdistyneessi
kuningaskunnassa Nancy Kean Gifts Limited ja Tanskassa Atelier Nancy
APS. Kaksi viimeksi mainittua oikeushenkiléd kuuluvat samaan konserniin
kuin NKG. My®6s ne ostavat sveitsildiseltd yhti6ltd Renoc AG:lta Taiwanissa
valmistettuja laukkuja. Keurkoop liséd, ettd Alankomaissa laukkuja myyvit
myds Otto (Tilburg) ja Euro Direct Service (Tegelen). Lopuksi Keurkoopin
ja komission mukaan saman késilaukun mallin on rekisterdinyt Ranskan
mallirekisteriviranomaisessa 18.4.1979 Peter Herman New Yorkista.

8.5.1980 antamallaan péitGkselld Arrondissementsrechtbank Rotterdamin
presidentti hyviksyi NKG-yhtion vaatimukset ja kielsi Keurkoopia ”teollises-
sa tai kaupallisessa tarkoituksessa valmistamasta, tuomasta maahan, myymas-
td, tarjoamasta myyntiin, asettamasta naytteille, toimittamasta, kiyttimasti tai
pitimdstd hallussaan jossakin edelli mainitussa tarkoituksessa yhtd tai
useampaa sellaista naisten kisilaukkua, joka on ulkoasultaan samanlainen
kuin malli, jonka kantaja on rekisterdinyt tai joka vain vihiisessi mdisrin
eroaa mallista, jonka kantaja on rekisterdinyt”.

Keurkoop on hakenut muutosta paatokseen Gerechtshof Den Haagissa, joka
vastatessaan kahteen ensimmiiseen sille esitettyyn kanneperusteeseen on
ottanut kantaa useisiin kysymyksiin. Gerechtshofin lausumat on syyti toistaa,
koska ne valaisevat yhteisdjen tuomioistuimelle esitettyja ennakkorat-
kaisukysymyksii.

Ensiksi Gerechtshof on todennut, etti NKG ei ole luonut rekisteréiméiinsi
laukun mallia ja ettd se ei ole rekisterdinyt mallia mallin luojan tai sen
henkilén suostumuksella, jolla oikeudet ovat Benelux-alueen osalta, eiki
minkéin joidenkin n#iden henkildiden valilli vallitsevan oikeudellisen
suhteen nojalla.

Kansallinen tuomioistuin on tdsmentényt sen jilkeen piitoksensi perustelujen
11 kohdassa Benelux-maiden yhtendisen mallioikeuslain soveltamisalaa.
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Gerechtshof on todennut, ettdi mallit on Benelux-valtioissa tosin suojattu
tekijanoikeudella, mutta yhtendisen lain mukaisen suojan kohteena on kysei-
sen lain 1 §:n mukaan ainoastaan “kiyttdesineen uusi ulkon&kd”. Lain 4 §:n
mukaan tuotteet, jotka on aikaisemmin tunnettu, mutta jotka ovat olleet
Benelux-maissa unohduksissa viisikymmenti vuotta, voivat olla “uusia”
laissa tarkoitetulla tavalla. Yhteniisessi laissa ei myOskddn vaadita, ettd
kyseinen uutuus olisi luovan, toisin sanoen padasiallisesti taiteellisen toimin-
nan tulos. Vastoin Keurkoopin viittdmid lain 3 §:n 1 momentti, jonka
mukaan “yksinoikeus malliin saadaan ensimméisend tehdyn rekisterdinnin
perusteella”, ei perustu milld4n tavoin oletukseen, ettd hakija on mallin luoja.

"Yhtendisen lain tarkoituksena on suojata mallin teollista hyddyntdjéd tai

kisity6liistd, joka haluaa tuotteensa erottuvan muista, olkoon kysymyksessé

. taiteellinen tai tavanomainen tuote, riippumatta kuitenkaan siitd, onko hakija

itse mallin teollinen hyodyntéji tai késityoldinen. Lain tarkoituksena on estdd
tietyn ajanjakson aikana teollisten hyodyntidjien ja késityOldisten valitsemien
mallien jaljittely. Jiljittelyn kriteerind pidetédn sitd, ettd yleisd voi sekoittaa
mallit helposti kesken#in.

Kansallinen tuomioistuin on katsonut, etti huomioon ottaen Keurkoopin sen
kisiteltdviksi saattamat kaksi muuta valitusperustetta on tarpeellista esittdé
yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat kaksi ennakkoratkaisukysymyst:

”1. * Onko ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta
koskevien ja erityisesti 36 artiklan médrdysten kanssa yhteensoveltuvaa
soveltaa Beneluxin yhtendistd mallioikeuslakia silloin, kun sen seu-
rauksena yksinoikeuden téssé laissa tarkoitetun kaltaiseen malliin,
jonka kohde ja toiminta on kuvattu 11 kohdassa, saa sellainen henkild,
joka on ensimmaisend rekisterdinyt mallin toimivaltaisessa viranomai-
sessa, ilman ettd muilla henkil6illd kuin silla, joka itse vaittéd olevansa
mallin luoja tai timén toimeksiantaja tai tyénantaja, olisi mahdollisuus
riitauttaa hakijan oikeus malliin ja/tai puolustautua viimeksi mainitun
nostamaa kieltokannetta vastaan vetoamalla siihen seikkaan, ettd hakija
ei ole mallin luoja, timén toimeksiantaja eikd tydnantaja?

2. Voidaanko kieltokanne hyliti silloin, kun se koskee tuotteita, jotka
vastaaja on hankkinut muussa yhteismarkkinamaassa kuin siinf, jonka
alueelle kieltoa on haettu (ja joka myds kuuluu yhteismarkkinoihin),
jos tiissd toisessa maassa mainittujen tuotteiden kaupan pitiminen ei
loukkaa kantajana toimivan hakijan oikeuksia?”
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Ensimméinen kysymys

Ensimmiisen kysymyksen tarkoituksena on pédasiallisesti selvittds, onko
perustamissopimuksen 36 artiklan méirdysten mukaan mahdollista soveltaa
kansallista lakia, joka Benelux-maiden yhtendisen lain tavoin antaa yksinoi-
keuden mallin ensimmaiselle rekisteréijille ilman ettd muilla henkil&illd kuin
silld, joka itse on mallin luoja tai tdimén oikeuksien haltija, on mahdollisuus
riitauttaa tdmé yksinoikeus ja/tai puolustautua viimeksi mainitun nostamaa
kieltokannetta vastaan vetoamalla siihen seikkaan, ettd rekisterdijini ei ole
mallin luoja, mallin luojan toimeksiantaja eiki tydnantaja?

Alustavasti on todettava, kuten yhteisjen tuomioistuin on jo patentti-, tavaramerkki-

ja tekijanoikeuksien osalta todennut, ettd mallioikeussuoja kuuluu 36 artik-
lassa tarkoitetun teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojan piiriin,
koska sen tavoitteena on médritelld teollisoikeuksille ja kaupallisille oikeuk-
sille luonteenomaiset yksinoikeudet,

Beneluxin yhtendisen lain 1 §:n mukaan téssé laissa suojataan vain kiyttoesi-
neen uutta ulkondkod, toisin sanoen 4 §:n mukaan sellaista tuotetta, joka
hakemusta edeltivin viidenkymmenen vuoden aikana ei ole milldin tavoin
ollut tunnettu asianomaisella teollisuuden tai kaupan alalla Benelux-maiden
alueella. Niinp4 kun lain 3 §:n nojalla yksinoikeus malliin saadaan ensim-
maisend tehdyn rekisterdinnin perusteella ilman, etti olisi tarpeellista tutkia,
onko rekisterdijd myds mallin luoja tai tdmén oikeuksien haltija, kyseisen
sdinnOn laht6kohtana on sekd mallioikeuden toimivuus talouselimissi ettd
pyrkimys yksinkertaisuuteen ja tehokkuuteen. Lopuksi mallin luoja voi
kyseisen lain nojalla ja sen 5 §:n siddetyin edellytyksin vedota omaan
rekisterdintioikeuteensa viiden vuoden ajan sekd rekisterdinnin mitattémyy-
teen midraajoista riippumatta,

Vaikka timd ominaispiirteiden luettelo ei ole tyhjentivd eikd rajoittava,
tdmén perusteella on kuitenkin mahdollista todeta, etti lainsdddintd, jolla on
edelld kuvatun tyyppisid piirteitd, on 36 artiklassa tarkoitettua lainsaidintoi
teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaamiseksi.

Vaikka on totta, ettd Beneluxin yhtendisen mallioikeuslain 15 §:n nojalla
jokainen, jota asia koskee, yleinen syyttiji mukaan lukien, voi vedota
rekisterdintiin perustuvien oikeuksien mitittémyyteen muun muassa kiisti-
milld tuotteen uutuuden kyseiselld alueella, he sitd vastoin eivit voi vedota
sithen, ettd rekister6ijd ei ole mallin luoja, timin toimeksiantaja tai tydnanta-
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ja. Tami viimeksi mainittu rajoitus huomioon ottaen kansallinen tuomioistuin
tiedustelee, kuuluuko tima yhteniinen laki perustamissopimuksen 36 artiklan
soveltamisalaan.

Tamin kysymyksen osalta yhteisdjen tuomioistuin voi vain todeta, ettd
yhteison oikeuden nykytilanteessa ja koska yhteisdssd ei ole toteutettu
yhdenmukaistamista eikd lainsaddéntojen lahentdmistd, mallisuojaa koskevien
edellytysten ja menettelytapojen vahvistaminen kuuluu kansallisen lainséédén-
n6n alaan ja Kkisiteltivind olevassa tapauksessa perustamissopimuksen
233 artiklassa tarkoitetun Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden vilisen
alueellisen liiton yhteisen lainsd4dddnnon alaan.

Tasti seuraa, ettd tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat oikeussadnnot
eivit ole esteeni Beneluxin yhtendiseen mallioikeuslakiin sisdltyvien kaltais-

. ten siinnosten, sellaisina kuin kansallinen tuomioistuin on ne kuvannut,

antamiselle.

Ensimmiiseen kysymykseen on siten vastattava, etti Beneluxin yhtendisen
mallioikeuslain kaltainen kansallinen lainsaadéntd kuuluu perustamissopimuk-
sen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaa koskevan 36 artiklan
médriysten soveltamisalaan. Nykyisessd kehitysvaiheessaan yhteison oikeus
ei ole esteeni Benelux-maiden yhtendiseen lakiin sisdltyvien kaltaisten
saannosten, sellaisina kuin kansallinen tuomioistuin on ne kuvannut, antami-
selle. : ‘

Toinen kysymys

Toisen kysymyksen tarkoituksena on pasasiallisesti selvittdd, voiko perusta-
missopimuksen mairdykset huomioon ottaen jisenvaltion lainsdddannossa
suojattua mallia koskevan yksinoikeuden haltija vedota téhin lainsdddant6on
estidikseen sellaisten tuotteiden maahantuonnin, jotka ovat ulkondoltddn
samanlaisia kuin rekisterdity malli ja jotka ovat lahtSisin jostain yhteison
jasenvaltiosta, jossa niiden kaupan pitiminen ei loukkaa yksinoikeuden
haltijan oikeutta tuontijasenvaltiossa. - '

Aivan ensiksi on todettava, ettd periaatteessa 36 artiklaan perustuva teollisoi-
keuksien ja kaupallisten oikeuksien suojeleminen menettdisi merkityksensa,
jos muu henkilé kuin se, joka on mallioikeuden haltija jisenvaltiossa, saisi
pitad tissd jasenvaltiossa kaupan suojatun mallin kanssa ulkomuodoltaan-
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samanlaista tuotetta. Tdma toteamus pitee tdysin siind kansallisen tuomiois-
tuimen esittimissad erityistapauksessa, jossa henkild, joka haluaa pitdd
tuotetta kaupan jossain jdsenvaltiossa, on tissd tarkoituksessa hankkinut
kyseistdi tuotetta toisesta jdsenvaltiosta, jossa tuotteen kaupan pitiminen ei
loukkaa sen rekisterdijin oikeuksia, jolla on yksinoikeus malliin ensin
mainitussa jasenvaltiossa.

On kuitenkin palautettava mieliin, ettd tavaroiden vapaata liikkuvuutta
koskevien médrdysten yhteydessi tuontikieltojen ja tuonnin rajoitusten on
36 artiklan mukaan oltava perusteltuja muun muassa teollisoikeuksien ja
kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi eivitkd ne ennen kaikkea saa olla
keino jdsenvaltioiden vilisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Perustamissopimuksen 36 artiklassa halutaan n#in korostaa, ettd tavaroiden
vapaata liikkuvuutta koskevat vaatimukset on saatettava sopusointuun teollis-
oikeuksien ja kaupallisten oikeuksien kunnioittamisen kanssa siten, ettd
taataan suoja kansallisessa lainsdddanndssi mydnnettyjen oikeuksien lailliselle
kdyttdmiselle, joka kuuluu 36 artiklassa tarkoitettujen ”perusteltujen” tuonnin
rajoitusten alaan, mutta sitd vastoin evdtdfin suoja samojen oikeuksien
kaikkinaiselta viarinkdyt6ltd, joka olisi omiaan ylldpitimédn tai luomaan
keinotekoisia alueellisia jaotteluja yhteismarkkinoiden sisélld. Kansallisessa
lainsddddnndssd myonnettyjen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien
kiyttdd on sen vuoksi rajoitettava siini méirin kuin on tarpeen timén
sopusoinnun saavuttamiseksi.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan jonkin valtion lainsdiddinnossi
suojatun teollisoikeuden ja kaupallisen oikeuden haltija ei voi vedota tihin
lainsdddant6on kieltddkseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai kaupan
pitdmisen, jonka oikeudenhaltija itse tai hinen suostumuksellaan joku muu
taikka sellainen henkild, joka on oikeudellisesti tai taloudellisesti sidoksissa
oikeudenhaltijaan, on saattanut markkinoille tdssi jasenvaltiossa.

Yksinoikeuden haltija ei my&skédan voi vedota oikeuteensa, jos maahantuontia
tai kaupan pitdmistd koskeva kielto, jonka hin haluaa toteuttaa, liittyy
mahdollisesti yhteisén alueella kilpailua rajoittavaan yritysten viliseen
yhteisjérjestelyyn perustamissopimuksen ja erityisesti sen 85 artiklan mii-
riysten vastaisesti.

Vaikka mallioikeus ei oikeusinstituutiona sellaisenaan tiytd niitd sopimuksiin

tai yhdenmukaistamiseen liittyvia tunnusmerkkeji, joita 85 artiklan 1 kohdas-
sa tarkoitetaan, mallioikeuden kdyttd voi kuitenkin kuulua perustamissopi-
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muksen kieltojen soveltamisalaan silloin, kun mallioikeuden tietynlainen
kiyttiminen on yritysten vilisen yhtelsjarjestelyn tarkcntuksena keinona tai
seurauksena

- TAmén Vuoksi kansallisen tuomioistuimen on tutkittava kussakin tapauksessa ‘

erikseen, johtaako kysymyksessd olevan yksinoikeuden kiyttdminen johonkin
85 artiklan kieltojen alaan kuuluvista tilanteista, jotka voivat saada malleja
koskevien yksinoikeuksien kdyton yhteydessd hyvin erilaisia muotoja, kuten
esimerkiksi tilanteen, jossa henkil6t samanaikaisesti tai perdkkéin rekisterdi-

‘vt saman mallin eri jisenvaltioissa Jakaakseen kesken#dn markkinat yhteisdn

alueella.

Toiseen kysymykseen on edelld olevan perusteella vastattava, ettd oikeuden-
haltija, joka on saanut oikeuden malliin jonkin jisenvaltion lainsdédénnon
nojalla, voi kieltidd sellaisten-tuotteiden maahantuonnin, jotka ovat lahtdisin
jostakin toisesta jisenvaltiosta ja jotka ovat ulkomuodoltaan samanlaisia kuin
rekisterdity malli, silld edellytykselld, - ettd oikeudenhaltija itse tai hdnen
suostumuksellaan joku muu taikka sellainen henkil, joka on oikeudellisesti
tai taloudellisesti - sidoksissa oikeudenhaltijaan, ei ole = saattanut  kyseisid

‘tuotteita markkinoille tissé toisessa jasenvaltiossa, ja edellyttden, ettd kysy-

myksessé olevien luonnollisten tai-oikeushenkildiden: vililld ei ole kilpailua
rajoittavaa yritysten vélistd yhteisjirjestelyd, ja lopuksi edellyttaen ettd

. oikeudenhaltijat ovat hankkineet kullmsetkm oikeudet malliin eri jésenval-

tioissa toisistaan r11ppumatta

- Oikeudenkiyntikulut -

- Yhteisdjen tubmioistuimelle huomautuksensa - esittineille Alankomaiden
‘hallitukselle, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle, Ranskan hallitukselle

ja Buroopan yhteisdjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkayntikuluja ei
voida mairitd korvattaviksi. P#dasian asianosaisten osalta asian kdsittely
yhteisdjen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevan asian kisittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen
asiana on p#attad oikeudenkdyntikuluista. ,
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Niilld perusteilla
YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Gerechtshof Den Haagin 20.5.1981 tekemélldén péitdkselld esittdmat
kysymykset seuraavasti:

1) Beneluxin yhtendisen mallioikeuslain kaltainen kansallinen lainsdidinto
kuuluu perustamissopimuksen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien
suojaa koskevan 36 artiklan médrdysten soveltamisalaan. Nykyisessi
kehitysvaiheessaan yhteison oikeus ei ole esteenii Benelux-maiden yhtenii-
seen lakiin sisdltyvien kaltaisten sdinndsten, sellaisina kuin kansallinen
tuomioistuin on ne kuvannut, antamiselle.

2) Oikeudenhaltija, joka on saanut oikeuden malliin jonkin jésenvaltion
lainsdidinnon nojalla, voi kieltéidi sellaisten tuotteiden maahantuonnin,
jotka ovat lihtoisin jostakin toisesta jésenvaltiosta ja jotka ovat ulkomuo-
doltaan samanlaisia kuin rekisterdity malli, silli edellytykselld, ettd
oikeudenhaltija itse tai hiinen suostumuksellaan joku muu taikka sellai-
nen henkilo, joka on oikeudellisesti tai taloudellisesti sidoksissa oikeuden-
haltijaan, ei ole saattanut kyseisiéi tuotteita markkinoille téissii toisessa
jisenvaltiossa, ja edellyttiien, etti kysymyksessé olevien luonnollisten tai
oikeushenkildiden viililli ei ole kilpailua rajoittavaa yritysten vélistii
yhteisjérjestelyi, ja lopuksi edellyttiien, ettéi oikeudenhaltijat ovat hank-
kineet kulloiscetkin oikeudet malliin eri jiisenvaltioissa toisistaan riippu-

matta.
Mertens de Wilmars Bosco Touffait
Due Pescatore Mackenzie Stuart O’Keeffe
Koopmans Everling Chloros Grévisse
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Julistettiin Luxemburgissa 14 piivina syyskuuta 1982.

P. Heim ' t J. Mertens de Wilmars
kirjaaja presidentti
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