FLOS
UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
27 paivana tammikuuta 2011 *

Asiassa C-168/09,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynndstd, jonka Tri-
bunale di Milano (Italia) on esittinyt 12.3.2009 tekemallddn paatokselld, joka on saa-
punut unionin tuomioistuimeen 12.5.2009, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Flos SpA

vastaan

Semeraro Casa e Famiglia SpA,

Assoluce — Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di
Illuminazionen

osallistuessa asian késittelyyn,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. N. Cunha Rodrigues seké tuomarit
A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lohmus (esittelevéd tuomari) ja A. O Caoimbh,

* Oikeudenkiyntikieli: italia.
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julkisasiamies: Y. Bot,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssa ja 22.4.2010 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Flos SpA, edustajinaan avvocato G. Casucci ja avvocato N. Ferretti,

— Semeraro Casa e Famiglia SpA, edustajinaan avvocato G. Floridia ja avvocato
F. Polettini,

— Assoluce — Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illumina-
zione, edustajinaan avvocato C. Galli, avvocato M. Bogni ja avvocato C. Paschi,

— Italian hallitus, asiamiehenddn G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato
S. Fiorentino,

— Euroopan komissio, asiamiehinddn H. Krdmer ja S. La Pergola,

kuultuaan julkisasiamiehen 24.6.2010 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynté koskee mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY (EYVL L 289, s. 28) 17
ja 19 artiklan tulkintaa.

Pyynt6 on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Flos SpA (jdljempéni Flos), joka
on designvalaisimia valmistava yhtio, ja Semeraro Casa e Famiglia SpA (jaljempana
Semeraro) ja joka koskee tekijanoikeuden, jonka haltija Flos viittad olevansa Arco-
nimisen valaisinmallin osalta, loukkausta.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Unionin oikeus

Direktiivi 93/98/ETY

Tekijanoikeuden ja tiettyjen lahioikeuksien suojan voimassaoloajan yhdenmukais-
tamisesta 29.10.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/98/ETY (EYVL L 290, s. 9)
johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa todetaan, ettd tekijinoikeuden ja
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lahioikeuksien suojan voimassaoloaikaa koskevien kansallisten lainsdddantsjen valilla
olevat erot voivat haitata tavaroiden vapaata liikkkuvuutta ja palvelujen vapaata tarjoa-
mista seké vadristad kilpailun edellytyksid yhteismarkkinoilla ja etté siksi jasenvaltioi-
den lainsdddédnnot olisi sisimarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi yhdenmu-
kaistettava siten, ettd suojan voimassaoloajat ovat samat koko Euroopan unionissa.

Saman direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa sdddetéén, etté kirjallisten ja taiteellisten teos-
ten suojaamista koskevan Bernin yleissopimuksen (Pariisin sopimuskirja 24.7.1971),
sellaisena kuin se on muutettuna 28.7.1979, 2 artiklassa tarkoitetun kirjallisen tai tai-
teellisen teoksen tekijanoikeudet ovat voimassa koko tekijin elinajan ja 70 vuotta té-
min kuolemasta.

Kyseisen direktiivin 10 artiklan, jonka otsikkona on ”Ajallinen sovellettavuus’,
1-3 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Jos téssd direktiivissa saddettyd vastaavaa suojan voimassaoloaikaa pitempi suo-
jan voimassaoloaika on jo alkanut jossakin jasenvaltiossa 13 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettuna paivamadrand, tdima direktiivi ei lyhenna sité kyseisessd jasenvaltiossa.

2. Tassd direktiivissa sdddettyjd suojan voimassaoloaikoja on sovellettava kaikkiin
teoksiin ja kohteisiin, joita 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna pdiviméairana suo-
jataan ainakin yhdessd jasenvaltiossa tekijanoikeutta tai ldhioikeuksia koskevien kan-
sallisten sddnndsten mukaan taikka jotka tayttivit [vuokraus- ja lainausoikeuksista
sekd tietyistd tekijanoikeuden lahioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 19.11.1992
annetussa neuvoston] direktiivissd 92/100/ETY [(EYVL L 346, s. 61)] sdéddetyt suojan
edellytykset.
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3. Téamin direktiivin soveltaminen ei vaikuta ennen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitet-
tua pdivaméadrad tapahtuneeseen hyviksi kiyttdmiseen. Jisenvaltioiden on annettava
erityisesti kolmansien saamien oikeuksien suojaamiseksi tarvittavat sadnnokset.”

Direktiivin 93/98 13 artiklan 1 kohdan ensimmaéisen alakohdan mukaan jésenvaltioi-
den oli saatettava tdmén direktiivin 1-11 artiklan noudattamisen edellyttdmat lait,
asetukset ja hallinnolliset médardykset voimaan 1.7.1995 mennessé.

Direktiivi 98/71

Direktiivin 98/71 johdanto-osan toisessa ja kolmannessa perustelukappaleessa tode-
taan, ettd jasenvaltioiden lainsddddnnén mukaan médrdytyvéssd mallien oikeudelli-
sessa suojassa olevilla eroilla on valittomia vaikutuksia sisimarkkinoiden toteuttami-
seen ja toimintaan sellaisten tavaroiden osalta, joihin on kéytetty malleja, ja ettd ndma
erot voivat védristdd kilpailua sisaimarkkinoilla, minka vuoksi on sisémarkkinoiden
moitteettoman toiminnan kannalta tarpeen ldhentdd mallien oikeudellista suojaa
koskevaa kansallista lainsdddédntoa.

Kyseisen direktiivin johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan,
ettd "koska tekijanoikeuslainsdddéntod ei ole yndenmukaistettu, on tirkedd vahvistaa
rekisteroityjen mallien suojaamista koskevan erityislainsdddénnon ja tekijanoikeus-
lainsdddannon antaman kaksinkertaisen suojan periaate, samalla kun jésenvaltioille
jatetddn oikeus péittaa tekijanoikeudellisen suojan laajuudesta ja siitd, milld edelly-
tyksilld tdtd suojaa annetaan”
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Saman direktiivin 12 artiklassa, jonka otsikkona on "Mallioikeudesta johtuvat oikeu-
det’, sdddetddn seuraavaa:

”1. Mallin rekisterdinti antaa sen haltijalle yksinoikeuden kayttaa sitd ja estda kol-
matta henkil6d kiyttdmastd sitd ilman mallioikeuden haltijan lupaa. Edelld mainittu
kéytto sisdltéaa erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisdltyy tai johon sitéd
sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin,
maastaviennin tai kiyttdmisen tai tallaisen tuotteen varastoinnin ndihin tarkoituksiin.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja toimia ei ole jdsenvaltion lain nojalla voitu estdd ennen
tdmén direktiivin noudattamiseksi annettujen sidnnosten voimaantulopdivad, mallin
rekisterdinnistd johtaviin oikeuksiin ei saa vedota siten, ettd tarkoituksena on estéd
sellaista henkil64, joka oli aloittanut téllaiset toimet ennen kyseista péivid, jatkamasta
téllaisia toimia.

Direktiivin 98/71 17 artiklassa, jonka otsikkona on "Suhde tekijanoikeuteen’, sadde-
taan seuraavaa:

"Tdmaén direktiivin mukaisesti jasenvaltiossa tai jdsenvaltion osalta rekisterdityd mal-
lia koskevalla oikeudella suojattu malli voidaan suojata myos kyseisen valtion tekijan-
oikeuslain nojalla siitd pédivasté lahtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin muo-
toon. Kukin jésenvaltio méddrad ndin mydnnettdvan suojan laajuuden ja edellytykset
sekd vaadittavan omaperéisyyden”

Kyseisen direktiivin 19 artiklan 1 kohdan ensimmaisessé alakohdassa sdddetaén, etté
jasenvaltioiden on saatettava tdmén direktiivin noudattamisen edellyttamiit lait, ase-
tukset ja hallinnolliset mééraykset voimaan viimeistéén 28.10.2001.
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Direktiivi 2001/29/EY

Tekijanoikeuden ja lahioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tieto-
yhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10) 1 artiklan, jonka otsikkona on "Soveltamisala’, 1 koh-
dassa sdddetddn, ettd tdimad direktiivi koskee tekijanoikeuden ja ldhioikeuksien oikeu-
dellista suojaa sisamarkkinoilla ja erityisesti tietoyhteiskunnassa.

Kyseisen direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikkona on "Kappaleen valmistamista koske-
va oikeus”, saddetdan seuraavaa:

”Jasenvaltioiden on sdddettdv, ettd yksinoikeus sallia tai kieltdd suoraan tai valilli-
sesti, tilapdisesti tai pysyvésti, milld keinolla ja missd muodossa tahansa kokonaan tai
osittain tapahtuva kappaleen valmistaminen on:

a) tekijoilld teostensa osalta;

Kansallinen sddnnosto

Mallien suoja perustuu teollismallien patentteja koskevista sddnnoksistd 25.8.1940
annettuun kuninkaan asetukseen nro 1411 (GURI nro 247, 21.10.1940). Kunin-
kaan asetuksen 5 §:ssd, sellaisena kuin sitd sovellettiin 19.4.2001 saakka, saddettiin
seuraavaa:

"Malleja koskeva patentti voidaan myontéd malleille, jotka voivat antaa tietyille teol-
lisuustuotteille muodoltaan tai erityiseltd linjojen, vérien tai muiden tekijoiden yhdis-
telmaltdan erityisen ulkoasun. Tekijanoikeutta koskevia saédnnoksié ei sovelleta edelld
mainittuihin malleihin —-”
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Tekijanoikeudesta ja muista tekijinoikeuden kéyttamiseen liittyvistd oikeuksis-
ta 22.4.1941 annetun lain nro 633 (GURI nro 166, 16.7.1941; jiljempénd laki nro
633/1941) 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa, sellaisena kuin sita sovellettiin 19.4.2001
saakka, asetettiin malleja koskevan tekijanoikeuden suojan edellytykseksi "erotetta-
vuus” (scindibilita), kun siind sdéddettiin, etté tekijanoikeudella suojataan "teoksia, — —
my0s teollisuudessa sovellettuina, edellyttden ettd niiden taiteellinen arvo on erotet-
tavissa sen tuotteen, johon ne liittyvit, teollisesta luonteesta”

Direktiivin 98/71/EY taytantoonpanosta 2.2.2001 annetun asetuksen (decreto legisla-
tivo) nro 95 (GURI nro 79, 4.4.2001; jaljempénd asetus nro 95/2001), joka tuli voimaan
19.4.2001, 22 §:11a muutettiin lain nro 633/1941 2 §:n 1 momentin 4 kohtaa siten, ettd
silld poistettiin "erotettavuutta” koskeva edellytys ja liséttiin suojattujen teosten luet-
teloon uudessa 10 kohdassa "teollisen muotoilun tuloksena syntyneet teokset, joihin
itsessddn siséltyy luovuutta ja taiteellista arvoa”

Direktiivin 98/71/EY taytdntoonpanosta 12.4.2001 annetulla asetuksella (decreto le-
gislativo) nro 164 (GURI nro 125, 31.5.2001; jaljempéni asetus nro 164/2001) otettiin
siten, ettd silld lisattiin 25 bis § asetukseen nro 95/2001, viliaikaisesti kaytt66n kym-
menen vuoden pituinen siirtyméaika, joka alkoi 19.4.2001 ja jonka aikana "lain [nro
633/1941] 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetuille malleille annettuun suojaan
ei voida vedota niitd vastaan, jotka ovat ennen edelld mainittua paivimaérad ryhty-
neet valmistamaan, tarjoamaan tai myyméin tuotteita, jotka on toteutettu sellais-
ten mallien mukaisesti, jotka olivat vapaasti kéytettdvissa tai joista oli tullut vapaasti
kaytettavid”

Tdm4 sddnnds toistettiin tdmdn jélkeen vuonna 2005 sdddetyn Italian teollisoikeus-
koodeksin (jdljempéna teollisoikeuskoodeksi) 239 §:ssé.
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Yhteison ja kansainvilisten velvoitteiden tdytdntdonpanoa koskevista sdédnnoisté
15.2.2007 annetun asetuksen (decreto-legge) nro 10 (GURI nro 38, 15.2.2007), joka
muutettiin laiksi 6.4.2007 annetulla lailla nro 46, 4 §:n 4 momentissa muun muas-
sa poistettiin asetuksella nro 164/2001 kaytto6n otettu kymmenen vuoden pituinen
siirtyméaika siten, ettd silld muutettiin teollisoikeuskoodeksin 239 §:44. Tassd talla
tavalla muutetussa pykéldssa sdddettiin seuraavaa:

“Lain [nro 633/1941] 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetuille teollisen muotoi-
lun tuloksena syntyneille malleille annettuun suojaan ei voida vedota sellaisia tuot-
teita vastaan, jotka on toteutettu sellaisten mallien mukaisesti, jotka ovat vapaasti
kéytettédvissa tai joista on tullut vapaasti kdytettdvid ennen asetuksen [nro 95/2001]
voimaantuloa”

Péddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Flos nosti 23.11.2006 Semeraroa vastaan kanteen Tribunale di Milanossa, koska Se-
meraro oli tuonut Kiinasta ja myynyt Italiassa Fluida-nimisié valaisimia, joissa Flosin
mukaan jéljiteltiin kaikkia Arco-valaisimen, joka on teollisen muotoilun tuloksena
syntynyt teos, jota koskevien taloudellisten oikeuksien haltija Flos katsoo olevansa,
tyylillisia ja esteettisid ominaisuuksia.

Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd padasian, jossa timé ennakkoratkaisupyynto
on esitetty, oikeudenkayntid edeltédneessd vilitoimimenettelyssa todettiin, ettd Arco-
valaisinta, joka luotiin vuonna 1962 ja josta tuli vapaasti kéytettidvd ennen 19.4.2001,
suojattiin lain nro 633/1941, sellaisena kuin se oli muutettuna asetuksella nro 95/2001,
nojalla teollisen muotoilun tuloksena syntyneité teoksia koskevalla tekijanoikeudella
ja ettd Semeraron maahantuomassa valaisinmallissa "oli jaljitelty orjallisesti kaikkia
Arco-valaisimen tyylillisi4 ja esteettisid ominaisuuksia”. Vilitoimista pdéttavd tuomari
méérdsi ndin ollen 29.12.2006 antamassaan maardyksessd maahantuodut valaisimet
takavarikoitaviksi ja kielsi Semeraroa endd myymaéstéd ndité valaisimia.
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Pddasian osalta ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa, ettd tdimén asian ol-
lessa vireilld on tehty lainmuutoksia, jotka koskevat teollisen muotoilun tuloksena
syntyneitd teoksia koskevaa tekijinoikeuden suojaa ja jotka aiheuttavat epdilyksid sii-
td, ovatko ndméd muutokset direktiivin 98/71 ja erityisesti kyseisen direktiivin 17 ar-
tiklassa ilmaistun suojien samanaikaisuuden periaatteen mukaisia.

Ennakkoratkaisua pyytidnyt tuomioistuin viittaa tiltd osin erityisesti teollisoikeus-
koodeksin 239 §:4in, sellaisena kuin se on muutettuna 15.2.2007 annetun asetuksen
nro 10 4 §:n 4 momentilla.

Téssa tilanteessa Tribunale di Milano paatti lykétd asian kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin [98/71] 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, ettd sovellettaessa jon-
kin sellaisen jdsenvaltion — — lakia, joka direktiivin mukaisesti on sisallyttédnyt oi-
keusjérjestykseensd malleja koskevan tekijanoikeuden suojan, tille jasenvaltiolle
myonnetty mahdollisuus maarité itsendisesti timéin suojan laajuus ja edellytykset
voi kidsittdd myos tekijanoikeuden suojan pois sulkemisen malleilta, jotka téaytta-
vit kylla tekijanoikeuden suojalle asetetut edellytykset mutta joista oli tullut va-
paasti kéytettdvid ennen niiden sdédnndsten voimaantulopdivii, joilla kansalliseen
oikeusjérjestykseen sisdllytettiin malleja koskeva tekijanoikeuden suoja, koska
niitd ei ollut koskaan rekister6ity malleina tai koska niiden rekisterdinti ei kysei-
send ajankohtana ollut endd voimassa?
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2) Mikali vastaus ensimmaéiseen kysymykseen on kieltévd, onko direktiivin [98/71]
17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, ettd sovellettaessa jonkin sellaisen jasenvaltion
kansallista lakia, joka direktiivin mukaisesti on siséllyttanyt oikeusjarjestykseensa
malleja koskevan tekijinoikeuden suojan, tille jasenvaltiolle myonnetty mahdol-
lisuus méadrata itsendisesti suojan laajuus ja edellytykset voi késittdd myos tekijan-
oikeuden suojan pois sulkemisen malleilta, jotka tdyttavit kylla tekijinoikeuden
suojalle asetetut edellytykset mutta joista oli tullut vapaasti kéytettavid ennen
niiden sddnnosten voimaantulopiivéd, joilla kansalliseen oikeusjérjestykseen si-
séllytettiin malleja koskeva tekijanoikeuden suoja, kun kolmas osapuoli — ilman
kyseisten mallien tekijanoikeuden haltijan lupaa — on jasenvaltiossa jo valmista-
nut ja myynyt kyseisten mallien mukaisia tuotteita?

3) Mikali vastaus ensimmadiseen ja toiseen kysymykseen on kieltévé, onko direktiivin
[98/71] 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, ettd sovellettaessa jonkin sellaisen jasen-
valtion kansallista lakia, joka direktiivin mukaisesti on siséllyttinyt oikeusjarjes-
tykseenséd malleja koskevan tekijanoikeuden suojan, télle jasenvaltiolle myonnetty
mahdollisuus maérété itsendisesti suojan laajuus ja edellytykset voi késittdd myos
tekijanoikeuden suojan pois sulkemisen malleilta, jotka tayttavat kylla tekijanoi-
keuden suojalle asetetut edellytykset mutta joista oli tullut vapaasti kaytettavia
ennen niiden sddnnosten voimaantulopdivis, joilla kansalliseen oikeusjérjestyk-
seen sisdllytettiin malleja koskeva tekijanoikeuden suoja, kun kolmas osapuoli
— ilman kyseisten mallien tekijanoikeuden haltijan lupaa — on jdsenvaltiossa jo
valmistanut ja myynyt kyseisten mallien mukaisia tuotteita, jos tima pois sulke-
minen on kestoltaan merkittiva (kymmenen vuotta)?”
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Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Alustavat huomautukset

Semeraro ja Euroopan komissio ovat esittidneet epdilyksensa siitd, onko direktiivin
98/71 19 artikla merkityksellinen padasian ratkaisemisen kannalta, silld tdssa artik-
lassa asetetaan ainoastaan méédrédaika, johon mennessé jisenvaltioiden oli pantava
taytantoon kyseisen direktiivin sdédnnokset.

Téstd on todettava, ettei ennakkoratkaisupyynnossa ole selitetty sitd, mika merkitys
direktiivin 98/71 taytantoonpanon miéraajan paattymiselld on pddasian ratkaisemi-
sen kannalta. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on nimittéin viitannut timéan
ennakkoratkaisupyynnon perusteluissa ainoastaan tdmén direktiivin 17 artiklaan.

Niin ollen on katsottava, ettd kysymykset on esitetty ldhinnéd kyseisen direktiivin
17 artiklan osalta, ja ndin ollen unionin tuomioistuimen on vastattava néihin kysy-
myksiin pelkdstdan tdman artiklan perusteella.

Ensimmdinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytianyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaiselld kysymyksellaan,
onko direktiivin 98/71 17 artiklaa tulkittava siten, ettd se on esteend sellaiselle jasenval-
tion lainsédddénnolle, jossa suljetaan pois niitd malleja koskeva tekijanoikeuden suoja,
jotka olivat vapaasti kiytettavissé tai joista oli tullut vapaasti kaytettévid ennen niiden
sdadnnosten voimaantulopdivid, joilla tdmén valtion kansalliseen oikeusjérjestykseen
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sisdllytettiin téllainen tekijinoikeuden suoja, joko siksi, ettei niitd ollut koskaan re-
kisteroity malleina, tai siksi, ettei niiden rekisterdinti ollut endé voimassa kyseisend
ajankohtana, ja siitd huolimatta, ettd ndm4d mallit tdyttavit kaikki téllaiselle suojalle
asetetut edellytykset.

Ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin mainitsee siten kaksi vaihtoehtoa eli yhtaal-
td sen, ettd mallit olivat vapaasti kiytettavissd ennen direktiivin 98/71 tdytant66n pa-
nemiseksi annetun kansallisen lainsdddédnnon voimaantulopiivéa eli ennen 19.4.2001
siksi, ettei nditd malleja ole rekisterdity malleina, ja toisaalta sen, ettd malleista oli
tullut vapaasti kiytettdvid ennen tatd paivamadraa siksi, ettei rekisterdinnista seuraa-
va suoja ollut endé voimassa.

Vaikka Flos on maininnut istunnossa, ettei se ollut rekisterdinyt pddasiassa kyseessd
olevaa valaisinta mallina, ennakkoratkaisupyynndssa ei ole esitetty taltd osin mitddn
tdsmennyksia.

Niin ollen ensimmadiseen kysymykseen on vastattava ottamalla huomioon tdmén
tuomion 29 kohdassa mainitut kaksi vaihtoehtoa. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuo-
mioistuimen on tarkastettava, onko tdmad valaisin rekister6ity mallina vai ei.

Ensimmaisestd vaihtoehdosta eli siitd, ettei malleja ole koskaan rekisteroity malleina,
on todettava, ettd ainoastaan jasenvaltiossa tai jdsenvaltion osalta direktiivin 98/71
sddnnosten mukaisesti rekisteroity malli voidaan suojata kyseisen direktiivin 17 ar-
tiklan mukaan tdmén direktiivin mukaisesti kyseisen valtion tekijanoikeuslain nojalla.
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Niin ollen mallit, jotka olivat vapaasti kédytettdvid ennen sen kansallisen lainsdddén-
non voimaantulopéivdd, jolla direktiivi 98/71 on saatettu osaksi jdsenvaltion kansal-
lista oikeusjérjestystd, siksi, ettei nditd malleja ole rekisteréity, eivat kuulu kyseisen
artiklan soveltamisalaan.

Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitd, ettd teoksia, jotka voivat muodostua rekiste-
roimdttomistd malleista, koskeva tekijanoikeuden suoja voi perustua muihin teki-
janoikeutta koskeviin direktiiveihin, muun muassa direktiiviin 2001/29, jos kyseisen
direktiivin soveltamisen edellytykset tdyttyvit, mikd ennakkoratkaisua pyytdneen
tuomioistuimen on tarkastettava.

Toisesta vaihtoehdosta eli siité, ettd malleista on tullut vapaasti kiytettévia siksi, et-
tei rekister6innistd seuraava suoja ole endd voimassa, on muistutettava, ettd vaikka
direktiivin 98/71 17 artiklan ensimmaisessé virkkeessd sdddetdén, ettd jdsenvaltiossa
tai jasenvaltion osalta rekisteréity malli voidaan suojata my0s kyseisen valtion teki-
janoikeuslain nojalla siitd paivésta ldhtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin
muotoon, saman artiklan toisessa virkkeessd sallitaan jasenvaltioiden mééradvén ndin
mydnnettivan suojan laajuuden ja edellytykset seké vaadittavan omaperdisyyden.

Tétd toista virkettéd ei voida kuitenkaan tulkita siten, ettd jasenvaltiot voisivat an-
taa tai olla antamatta tekijinoikeuden suojaa jdsenvaltiossa tai jasenvaltion osalta
rekisterdidylle mallille, jos tdmd malli tayttdd kyseiset ndin myOnnettdvin suojan
edellytykset.

Direktiivin 17 artiklan sanamuodosta ja erityisesti tdmén artiklan ensimmaisessé
virkkeessé kaytetystd termistd "myo6s” ilmenee nimittdin selvésti, ettd tekijanoikeu-
den suojaa on annettava kaikille jasenvaltiossa tai jdsenvaltion osalta rekisterdidyille
malleille.
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Unionin lainsdétdjan tahto antaa tdtd suojaa ilmenee liséksi direktiivin 98/71 joh-
danto-osan kahdeksannesta perustelukappaleesta, jossa vahvistetaan rekisterdityjen
mallien suojaamista koskevan erityislainsddddannon ja tekijanoikeuslainsédddnnon
antaman samanaikaisen suojan periaate, koska tekijanoikeuslainsdddantod ei ole
yhdenmukaistettu.

Jasenvaltioiden mahdollisuus méarata tekijanoikeuden suojan laajuus ja edellytykset
ei voi myoskéin koskea tdmédn suojan voimassaoloaikaa, joka on jo yhdenmukaistettu
unionin laajuisesti direktiivilla 93/98.

Direktiivin 93/98 1 artiklan 1 kohdassa sdddetadn télté osin, ettd kirjallisten ja taiteel-
listen teosten suojaamista koskevan Bernin yleissopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun
kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijanoikeudet ovat voimassa koko tekijén elinajan
ja 70 vuotta tdimén kuolemasta. Saman direktiivin 10 artiklan 2 kohdassa sdddetédin,
ettd tdtd voimassaoloaikaa on sovellettava kaikkiin teoksiin ja kohteisiin, joita suojat-
tiin 1.7.1995 tekijénoikeudella ainakin yhdessa jasenvaltiossa.

Niin ollen jasenvaltiossa tai jdsenvaltion osalta rekisteroityja malleja, jotka ovat
tdyttdneet jasenvaltioissa asetetut tekijanoikeuden suojan edellytykset, muun muas-
sa omaperdisyyden, ja joita koskeva direktiivin 93/98 1 artiklassa, luettuna yhdessa
kyseisen direktiivin 10 artiklan 2 kohdan kanssa, sdddetty suoja-aika ei ollut vield
padttynyt, oli suojattava direktiivin 98/71 17 artiklan mukaan kyseisen jasenvaltion
tekijanoikeudella.

Kuten asiassa C-60/98, Butterfly Music, 29.6.1999 annetun tuomion (Kok., s. I-3939)
18-20 kohdassa on todettu, direktiivin 93/98 10 artiklan 2 kohdasta ilmenee selvis-
ti, ettd direktiivissa sdddettyjen suoja-aikojen soveltamisesta voi seurata, ettd niissd
jasenvaltioissa, joiden lainsdddédnndssa sdddetty suoja-aika oli direktiivissd sdddettyé
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lyhyempi, aletaan suojella uudelleen sellaisia teoksia tai kohteita, joiden suoja on jo
lakannut. Tuomiossa on katsottu, ettd unionin lainsddtdjin nimenomaisena tarkoi-
tuksena on ollut saada aikaan téllainen seuraus ja ettd tdhdn ratkaisuun paddyttiin,
jotta muun muassa saman direktiivin johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa
mainittu tavoite tekijanoikeutta ja ldhioikeuksia koskevien suoja-aikojen yhdenmu-
kaistamisesta saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti ja jotta viltettdisiin sellaiset
tilanteet, etté tietyt oikeudet ovat joissain jasenvaltioissa lakanneet, kun taas toisissa
ne ovat edelleen voimassa.

On katsottava, ettd titd padttelyd on sovellettava myds niitd malleja, jotka on aikai-
semmin suojattu jollakin muulla immateriaalioikeudella, koskevan tekijanoikeuden
suojan uudestisyntymiseen. Kun otetaan huomioon direktiivin 98/71 johdanto-osan
toinen ja kolmas perustelukappale, kansallisessa lainsdddénnossd, jolla direktiivi
pannaan tdytdntoon, ei voida tdmén direktiivin yhdenmukaista soveltamista koko
unionin alueella vaarantamatta ja vaikuttamatta sisimarkkinoiden moitteettomaan
toimintaan sellaisten tavaroiden osalta, joihin on kéaytetty malleja, sulkea pois niitd
malleja koskevaa tekijanoikeuden suojaa, jotka olivat vapaasti kdytettavissd ennen té-
mén lainsddddnnon voimaantulopéivad, mutta jotka tdyttavat tdnd voimaantulopéiva-
nd kaikki téllaiselle suojalle asetetut edellytykset.

Tdmén seurauksena ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin
98/71 17 artiklaa on tulkittava siten, ettd se on esteend sellaiselle jasenvaltion lain-
saddannolle, jossa suljetaan pois jasenvaltiossa tai jasenvaltion osalta rekisterdityja
malleja, joista on tullut vapaasti kiytettdvid ennen tdmén lainsddddnnon voimaantu-
lopédivid, koskeva tdmin jdsenvaltion tekijanoikeussuoja siitd huolimatta, ettd ndma
mallit tayttavit kaikki téllaiselle suojalle asetetut edellytykset.
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Toinen ja kolmas kysymys

Ennakkoratkaisua pyytényt tuomioistuin tiedustelee toisella ja kolmannella kysymyk-
sellddn, joita on tarkasteltava yhdessd, padasiallisesti, onko direktiivin 98/71 17 artik-
laa tulkittava siten, ettd se on esteend sellaiselle jasenvaltion lainsdddénnolle, jossa
suljetaan pois joko huomattavan pitkéksi ajanjaksoksi eli kymmeneksi vuodeksi tai
kokonaisuudessaan niitd malleja koskeva tekijanoikeuden suoja, joista on tullut va-
paasti kiytettdvid ennen tdman lainsddddnnon voimaantulopiivas, sellaisten kolman-
sien osalta, jotka ovat jasenvaltiossa valmistaneet ja myyneet kyseisten mallien mu-
kaisia tuotteita, siitd huolimatta, ettd ndma mallit tayttivit kaikki téllaiselle suojalle
asetetut edellytykset.

Flos, Italian hallitus ja komissio ovat katsoneet kirjallisissa huomautuksissaan ja Se-
meraro on katsonut istunnossa vapaasti kiytettavissd olevia malleja koskevasta im-
materiaalioikeuden suojan eli tekijanoikeuden suojan uudestisyntymisesta, ettd tama
suoja voi aiheuttaa yhtéélta tekijanoikeuden haltijoiden ja tekijanoikeuden haltijoiden
oikeudenomistajien oikeutettujen intressien ja toisaalta niiden vilpittdméssd mielessé
toimivien kolmansien, jotka ovat luottaneet siihen, ettd néitd malleja voidaan vapaasti
kayttda kyseisten mallien mukaisten tuotteiden valmistamiseen tai myymiseen, int-
ressien vélisen ristiriidan.

Asetuksen nro 164/2001, jolla on lisdtty 25 bis § asetukseen nro 95/2001, ja teollis-
oikeuskoodeksin 239 §:n kaltainen direktiivin 98/71 tdytdnto6n panemiseksi annettu
kansallinen lainsdaddénto, jossa sdddetddn kymmenen vuoden pituisesta siirtyméajas-
ta, jonka takia kyseessd olevien mallien suojaan ei voida vedota sellaista tietty4 kol-
mansien ryhméé vastaan, joka on valmistanut kyseisten mallien mukaisia tuotteita
ennen 19.4.2001, voi tosin synnyttédé kyseisid tuotteita valmistavissa kolmansissa pe-
rustellun luottamuksen siit4, etté titd mallien hyviksi kdyttamistd voidaan jatkaa.
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Direktiivissd 98/71, toisin kuin direktiivin 93/98 10 artiklan 3 kohdassa, ei ole tekijan-
oikeuden suojan soveltamisesta malleihin mitd4dn nimenomaista sadnnosté, joka kos-
kisi kyseisen direktiivin ajallista sovellettavuutta ja jonka tarkoituksena olisi kolman-
sien saavuttamien oikeuksien ja kolmansien perustellun luottamuksen suojaaminen.

Téstd on todettava, ettd direktiivin 98/71 12 artiklan 2 kohdassa, joka koskee sit4, etta
henkilo, joka oli aloittanut mallien hyvéksi kiayttamistéd koskevat toimet ennen tamén
direktiivin tdytintoon panemiseksi annettujen kansallisten sddnnésten voimaantulo-
pdivéd, jatkaa tdllaisia toimia, koskee ainoastaan mallin rekisterdinnistd johtuvia oi-
keuksia, kuten jo tdmén sadannéksen sanamuodostakin ilmenee, ja tdtd sddnnosta ei
voida néin ollen soveltaa tekijanoikeuden suojaan.

Siksi, ettei ole olemassa sddnnostd, joka koskisi nimenomaisesti kolmansien hyvéksi
tulevaa saavutettujen oikeuksien ja perustellun luottamuksen suojaa siltd osin kuin
kyseesséd on direktiivin 98/71 17 artiklassa sdddetty tekijanoikeuden suojan uudes-
tisyntyminen, ei kuitenkaan voida olla soveltamatta saavutettujen oikeuksien kun-
nioittamista koskevaa periaatetta ja luottamuksensuojan periaatetta, jotka kuuluvat
unionin oikeuden perusperiaatteisiin.

Téssd on muistutettava, ettd sen periaatteen mukaisesti, jonka mukaan lakeja, joilla
muutetaan toista lakia, sovelletaan vanhan lain voimassa ollessa syntyneiden tilantei-
den tulevaisuuden seurauksiin, jos toisin ei ole sdddetty (ks. mm. asia 68/69, Brock,
tuomio 14.4.1970, Kok., s. 171, 6 kohta; asia 270/84, Licata v. TSK, tuomio 10.7.1986,
Kok., s. 2305, 31 kohta ja em. asia Butterfly Music, tuomion 24 kohta), ennen uuden
lainsddddnnon voimaantulopiivdd toteutettuihin toimiin sovelletaan vanhaa lakia.
Siten tekijanoikeuden suojan uudestisyntymiselld ei ole vaikutusta sellaisiin hyvéksi
kéyttamistd koskeviin toimiin, jotka kolmas on toteuttanut kokonaan ennen paivés,
jona téllaiset oikeudet ovat tulleet voimaan.
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Kyseisen periaatteen mukaan se, ettd titd tekijinoikeuden suojaa sovelletaan sellais-
ten tilanteiden tulevaisuuden seurauksiin, jotka eivit ole vield tdysin paittyneet, sen
sijaan merkitsee sitd, ettd timé suoja vaikuttaa kolmansien oikeuksiin kayttda edel-
leen hyviksi kohteita, jotka on uudelleen suojattu immateriaalioikeudella (ks. vastaa-
vasti em. asia Butterfly Music, tuomion 24 kohta).

On myds muistutettava, ettei vakiintuneen oikeuskédytdnnén mukaan luottamuksen-
suojan periaatteen soveltamisalaa voida laajentaa sellaiseksi, ettd yleisesti estetddn
uuden sdddoksen soveltaminen aikaisemman sdddoksen voimassa ollessa syntynei-
den tilanteiden tulevaisuuden seurauksiin (ks. vastaavasti mm. asia 278/84, Saksa v.
komissio, tuomio 14.1.1987, Kok., s. 1, 36 kohta; asia 203/86, Espanja v. neuvosto, tuo-
mio 20.9.1988, Kok., s. 4563, 19 kohta; asia C-221/88, Busseni, tuomio 22.2.1990, Kok.,
s. [-495, Kok. Ep. X, s. 341, 35 kohta ja em. asia Butterfly Music, tuomion 25 kohta).

Kasiteltavissa asiassa kyseinen jasenvaltio on hyviksynyt kahdenlaisia lainsdéaddnnol-
lisid toimenpiteitd, joiden tarkoituksena on tietyn kolmansien ryhmén saavuttamien
oikeuksien ja timén ryhmén perustellun luottamuksen suojaaminen.

Ensinndkin on todettava siitd lainsdddédnnollisestd toimenpiteestd, jossa sdddetddn
tiettyd kolmansien ryhmad koskevasta siirtyméajasta ndiden kolmansien oikeutet-
tujen intressien suojaamiseksi, ettd saavutettujen oikeuksien kunnioittamista kos-
kevasta periaatteesta ja luottamuksensuojan periaatteesta seuraa, ettei direktiivin
98/71 17 artikla ole esteend tillaiselle saidnnokselle, jos tédstd sddnnoksestd ei seuraa
se, ettd malleja koskevasta tekijanoikeuden suojasta annetun uuden sdddoksen sovel-
tamista lykatddn huomattavan pitkiksi ajanjaksoksi siten, ettd estetédn se, ettd sité so-
velletaan téssé direktiivissd sddadetystd madrdpaivésta lukien (ks. vastaavasti em. asia
Butterfly Music, tuomion 23 ja 28 kohta).

Téssd yhteydessa sité, ovatko siirtyméajan kesto ja se kolmansien ryhmi, jota tdmé
lainsédadénnollinen toimenpide koskee, yhteensopivia unionin oikeuden kanssa, on
arvioitava suhteellisuusperiaatteen kannalta.
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Kyseessd olevan jdsenvaltion toteuttamalla lainsddddnnolliselld toimenpiteelld on si-
ten voitava saavuttaa kansallisen lainsddddnnon tavoite eli yhtaéltd kolmansien, joita
toimenpide koskee, saavuttamien oikeuksien ja perustellun luottamuksen ja toisaalta
tekijanoikeuden haltijoiden intressien vilisen tasapainon takaaminen, ja toimenpi-
teen on oltava tiltd osin tarpeen. Liséksi on varmistettava, ettei timd lainsdddannolli-
nen toimenpide ylité sitd, mikd on tarpeen timén tasapainon takaamiseksi.

Kyseistd toimenpidettd voidaan pitéd taltd osin asianmukaisena ainoastaan silloin, jos
se koskee sellaista kolmansien ryhmés, joka voi vedota luottamuksensuojan periaat-
teeseen, eli henkil6itd, jotka ovat jo toteuttaneet sellaisten mallien hyviksi kdyttamis-
td koskevia toimia, jotka olivat vapaasti kiytettdvissad sen lainsdddédnnon voimaantu-
lopéivdnd, jolla direktiivin 98/71 17 artikla on saatettu osaksi kyseisen jésenvaltion
kansallista oikeutta.

Lisdksi téllaisen lainsdddannollisen toimenpiteen on rajoituttava ajanjaksoon, jona
ndmé kolmannet kayttdvat kyseisid malleja tavalla, joka on nédiden kolmansien osalta
tarpeen joko toiminnan progressiiviseksi lopettamiseksi siltd osin kuin toiminta pe-
rustuu kyseisten mallien aikaisempaan kayttoon tai varastojen myymiseksi.

Toimenpide ei ylitd sitd, mikéd on tarpeen olemassa olevien oikeuksien vilisen tasa-
painon takaamiseksi, jos siind ei lykéta tekijanoikeuden suojaa huomattavan pitkéksi
ajanjaksoksi.

Késiteltavissd asiassa on todettava sen kolmansien ryhmén, jota vastaan ei voida sddn-
nosten mukaan viliaikaisesti vedota tekijanoikeuden suojaan, méaarittelemisen osalta,
ettd asetuksen nro 95/2001 ja teollisoikeuskoodeksin 239 §:n saédnnoksid voidaan pi-
tdid asianmukaisina, koska ne koskevat ainoastaan henkilitd, jotka ovat saavuttaneet
oikeutensa ennen direktiivin 98/71 tdytant60n panemiseksi annettujen kansallisten
sddnnodsten voimaantuloa.
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Sen sijaan sitd, ettei tekijdnoikeuden suojaan voida vedota kymmenen vuoden pituise-
na siirtyméaikana, ei voida perustella tarpeella turvata vilpittoéméassa mielessé toimi-
vien kolmansien taloudelliset edut, koska on ilmeistd, ettd myos lyhyempi ajanjakso
mahdollistaisi toiminnan progressiivisen lopettamisen aikaisemman kéyton rajoissa
ja varsinkin varastojen myymisen.

Lisdksi tekijanoikeuden suojaa koskeva kymmenen vuoden pituinen siirtyméaaika
ndyttdd ylittdvan sen, mikéd on tarpeen, koska tekijanoikeuden suojan soveltamista
lykédtddn huomattavan pitkaksi ajanjaksoksi, kun teoksen suoja-ajasta, jonka pituus
on periaatteessa 70 vuotta tekijan kuolemasta, vihennetdidn kymmenen vuotta.

Toiseksi on todettava 15.2.2007 annetun asetuksen nro 10 4 §:n 4 momentista, jossa
poistetaan siirtymadaika ja jonka mukaan tekijanoikeuden suojaan ei voida lainkaan
vedota niiden mallien, jotka olivat vapaasti kdytettavissd ennen 19.4.2001, mukaises-
ti valmistettujen tuotteiden osalta, ettd edelld esitetyn perusteella téllaisella toimen-
piteelld tehdédn tyhjaksi direktiivin 98/71 17 artiklan sisalto, koska toimenpiteelld
yleisesti estetddn uuden suojan eli tekijanoikeuden suojan soveltaminen. Kyseiselld
toimenpiteelld ei myoskddn pyritd rajoittamaan kolmansien ryhmaia, joka voi vedo-
ta luottamuksensuojan periaatteeseen. Toimenpiteelld lagjennetaan péainvastoin sen,
ettei tekijanoikeuteen voida vedota, soveltamista, koska tdmén sddnnoksen mukaan
ei ole tarpeen, ettd kolmas on ryhtynyt hyviksi kidyttdmaan kyseisid malleja ennen
19.4.2001.

Kaikkien edelld esitettyjen seikkojen perusteella toiseen ja kolmanteen kysymykseen
on vastattava, etta direktiivin 98/71 17 artiklaa on tulkittava siten, ettd se on esteena
sellaiselle jasenvaltion lainsdddédnnolle, jossa suljetaan pois joko huomattavan pitkak-
si kymmenen vuoden ajanjaksoksi tai kokonaisuudessaan niitd malleja koskeva teki-
janoikeuden suoja, joista on tullut vapaasti kiytettdvid ennen tdimén lainsddddnnon
voimaantulopdivéd, sellaisten kolmansien osalta, jotka ovat jasenvaltiossa valmista-
neet tai myyneet kyseisten mallien mukaisia tuotteita, siitd riippumatta, miné pdivana
ndmad toimenpiteet oli toteutettu, ja siitd huolimatta, ettd ndmé mallit téyttavat kaikki
téllaiselle suojalle asetetut edellytykset.

I - 223



66

TUOMIO 27.1.2011 — ASIA C-168/09

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian kisittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilla olevan asian kasittelyssd, minké vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on paattdd oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oi-
keudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille huomau-
tusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarté korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)

2)

Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 98/71/EY 17 artiklaa on tulkittava siten, etti se on
esteend sellaiselle jisenvaltion lainsaddidnnolle, jossa suljetaan pois jisenval-
tiossa tai jasenvaltion osalta rekisterdityjd malleja, joista on tullut vapaasti
kiytettivid ennen timin lainsddddnnon voimaantulopiivid, koskeva timéan
jasenvaltion tekijinoikeussuoja siitd huolimatta, ettd nimé mallit tdyttivit
kaikki tillaiselle suojalle asetetut edellytykset.

Direktiivin 98/71 17 artiklaa on tulkittava siten, ettd se on esteeni sellaiselle
jasenvaltion lainsdddédnnolle, jossa suljetaan pois joko huomattavan pitkiksi
kymmenen vuoden ajanjaksoksi tai kokonaisuudessaan niitd malleja koske-
va tekijinoikeuden suoja, joista on tullut vapaasti kéaytettivia ennen timin
lainsddddnnon voimaantulopiivid, sellaisten kolmansien osalta, jotka ovat
jasenvaltiossa valmistaneet tai myyneet kyseisten mallien mukaisia tuottei-
ta, siitd riippumatta, miné pdivinid ndma toimenpiteet oli toteutettu, ja sii-
td huolimatta, etti niméi mallit tdyttavit kaikki tillaiselle suojalle asetetut
edellytykset.

Allekirjoitukset
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