GRUPO PROMER MON GRAPHIC v. SMHV - PEPSICO (PYOREA MAINOSTARVIKE)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

18 pdivdnd maaliskuuta 2010*

Asiassa T-9/07,

Grupo Promer Mon Graphic, SA, kotipaikka Sabadell (Espanja), edustajanaan
asianajaja R. Almaraz Palmero,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenddn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana unionin yleisessd tuomioistuimessa on

PepsiCo, Inc. kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat
E. Armijo Chavarri ja A. Castan Pérez-Goémez,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n kolmannen valituslautakunnan
27.10.2006 tekemistd paatoksestd (asia R 1001/2005-3), joka koskee Grupo Promer
Mon Graphic, SA:n ja PepsiCo, Inc:n vilistd mitdttomyysmenettelya,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekéd tuomarit M. Prek
ja V. M. Ciuca (esittelevd tuomari),

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.1.2007 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.4.2007 toimitetun
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.4.2007 toimitetun
viliintulijan vastineen,
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ottaen huomioon 8.7.2009 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussaannot

1. Asetus N:o 6/2002

Yhteisomallia koskevat sddnnokset on vahvistettu yhteisomallista 12.12.2001 anne-
tussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1).

Asetuksen N:o 6/2002 3 artiklan a alakohdassa sdddetdan seuraavaa:

"Tassa asetuksessa tarkoitetaan:

a) ’'mallilla’ tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koris-
telun piirteistd, erityisesti linjoista, dériviivoista, véreistd, muodosta, pintaraken-
teesta ja/tai materiaalista”
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Asetuksen N:o 6/2002 10 artikla kuuluu seuraavasti:

”1. Yhteisomallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva
kéyttdjd ei saa erilaista yleisvaikutelmaa.

2. Suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus
sen kehittelyssa”

Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan nyt késiteltdvan asian tosiseikastoon sovelletta-
vassa versiossa sidddetdén seuraavaa:

1. Yhteisomalli voidaan julistaa mitéttomaksi ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

a) malli ei ole 3 artiklan a alakohdassa sdddetyn mééritelman mukainen,

b) se ei taytd 4-9 artiklassa sdddettyjd edellytyksid,
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sen haltijalla ei tuomioistuimen pédtoksen johdosta ole 14 artiklan mukaista
oikeutta yhteisomalliin,

yhteisomalli on ristiriidassa aikaisemman mallin kanssa, joka on tullut tunnetuk-
si rekisterdintihakemuksen tekemispéivin jéilkeen tai, jos vaaditaan etuoikeutta,
yhteisomallin etuoikeuspéivin jalkeen ja joka on suojattu edelld mainittua paivéa
aikaisemmasta paivéstd lahtien yhteisomallin rekisteréinnin tai téllaisen mallin
rekisterdintid koskevan hakemuksen tai jasenvaltion myontdmén mallioikeuden
rekisterdinnin tai téllaista oikeutta koskevan hakemuksen perusteella,

myohemmasséd mallissa kdytetddn erottavaa merkkié ja tétd merkkid koskevassa
yhteison tai asianomaisen jasenvaltion lainséddédnngssd annetaan merkin haltijal-
le oikeus kieltas téllainen kaytto,

malli merkitsee asianomaisen jasenvaltion tekijanoikeutta koskevan lainsédddan-
non nojalla suojatun teoksen luvatonta kayttoa,

malli merkitsee jonkin teollisoikeuksien suojelemista koskevan Pariisin yleisso-
pimuksen, jdljempdnd "Pariisin yleissopimus; 6 b artiklassa luetellun kohteen tai
muiden kuin mainitussa 6 b artiklassa lueteltujen ja kyseisessd jasenvaltiossa jul-
kisen edun kannalta erityisen térkeiden ansiomerkkien, tunnuskuvien ja vaaku-
noiden asiatonta kéyttoa.
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3. Edelld 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin voi vedota vain
aikaisemman oikeuden hakija tai haltija.

Asetuksen N:o 6/2002 36 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

2. Lisdksi hakemuksessa on oltava maininta tuotteista, joihin malli aiotaan sisallyttaa
tai joihin sitd aiotaan soveltaa.

6. Edelld 2 kohdassa ja 3 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot eivit sellaise-
naan vaikuta mallin suojan laajuuteen”

Asetuksen N:o 6/2002 43 artiklan mukaan “etuoikeuspédivad pidetdén rekisterditya
yhteisomallia koskevan hakemuksen tekemispaivand — — 25 artiklan 1 kohdan d ala-
kohtaa sovellettaessa”
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Asetuksen N:o 6/2002 52 artiklan 1 kohdassa sdéddetddn, ettd “jollei 25 artiklan 2, 3,
4ja 5 kohdasta muuta johdu, kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkil6 seka asias-
sa toimivaltainen viranomainen voi tehda [SMHV:lle] rekister6idyn yhteisomallin
mitdttomaksi julistamista koskevan hakemuksen”

Asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 1 kohdan mukaan “valituslautakuntien tekemit
muutoksenhakua koskevat péitokset voidaan saattaa yhteisjen tuomioistuimen
kasiteltdviksi”

Asetuksen N:0 6/2002 62 artiklan ensimmaisessa virkkeessa sadadetdan, etta [SMHV ]
perustelee padtoksensd”.

2. Direktiivi 98/71/EY

Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 98/71/EY (EYVL L 289, s. 28) 1 artiklan a alakohdassa sidddetain
seuraavaa:

"Tassa direktiivissi tarkoitetaan:

a) ’'mallilla’ tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koris-
telun piirteistd, erityisesti linjoista, dériviivoista, véreistd, muodosta, pintaraken-
teesta ja/tai materiaalista”
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11 Direktiivin 98/71 9 artiklassa sdddetdin seuraavaa:

”1. Mallioikeuden antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva
kayttdja ei saa erilaista yleisvaikutelmaa.

2. Suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luojan vapaus mallin
kehittelyssa.”

Asian tausta

12 Viliintulija, PepsiCo, Inc., teki 9.9.2003 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) asetukseen N:o 6/2002 perustuvan rekisteroityé
yhteisomallia koskevan hakemuksen. Tdmén hakemuksen yhteydessé vaadittiin etu-
oikeutta espanjalaiselle mallille N:o 157156, jota koskeva rekisterdintihakemus jétet-
tiin 23.7.2003 ja julkaistiin 16.11.2003.
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13 Yhteisomalli rekisteroitiin numerolla 74463—0001 seuraavia tavaroita varten: "Pelien
muodossa olevat mainostarvikkeet” Se esitetidn seuraavassa:

© .

1 Kantaja, Grupo Promer Mon Graphic, SA, teki asetuksen N:o 6/2002 52 artiklan
nojalla 4.2.2004 mallin nro 74463—0001 (jiljempéni riidanalainen malli) mitédtto-
maiksi julistamista koskevan hakemuksen.

15 Mitattomaksi julistamista koskeva hakemus perustui numerolla 53186—0001 rekis-
ter6ityyn malliin (jdljempand aikaisempi malli), jota koskeva hakemus jitettiin
17.7.2003 ja jonka osalta vaadittiin espanjalaisen mallin nro 157098, jota koskeva
rekisterdintihakemus jatettiin 8.7.2003 ja julkaistiin 1.11.2003, etuoikeutta. Aikai-
sempi malli on rekisterdity seuraavia tavaroita varten: "Metallilevy pelejd varten” Se
esitetddn seuraavassa:
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Mitattomaksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi esitetyt perustelut koskivat
sitd, ettd riidanalainen malli ei ollut asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitetulla tavalla uusi eikd luonteeltaan yksil6llinen ja ettd oli olemassa
kyseisen asetuksen 25 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus.

SMHV:n mitittomyysosasto julisti 20.6.2005 riidanalaisen mallin mitédttoméksi
asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla.

Viliintulija teki 18.8.2005 mitdttdmyysosaston pédtoksesta SMHV:lle valituksen
asetuksen N:o 6/2002 55-60 artiklan nojalla.

SMHV:n kolmas valituslautakunta kumosi 27.10.2006 tekemallaén paatokselld (jal-
jempénd riidanalainen paatos) mitittomyysosaston paatoksen ja hylkési mitdttomaksi
julistamista koskevan hakemuksen. Valituslautakunta hylkési kantajan perustelun,
joka koski viliintulijan vilpillisyyttd, ja totesi, ettd riidanalainen malli ei ollut ristirii-
dassa kantajan aikaisemman oikeuden kanssa ja ettd asetuksen N:o 6/2002 25 artik-
lan 1 kohdan d alakohdan mukaiset edellytykset eivit siten tdyttyneet. Taltd osin
valituslautakunta katsoi, ettd kyseessd oleviin malleihin liittyvét tavarat kuuluivat
erikoisluokkaan, joka koskee mainostarvikkeita eli "tazoja” ("tazos”) tai "rappereita”
("rappers”), ja ndin ollen nididen mainostarvikkeiden luojan vapautta oli "merkitté-
visti rajoitettu” Valituslautakunta péaatteli tdstd, ettd kyseessd olevien mallien pro-
fiillien erilaisuus oli riittdvd sen toteamiseksi, ettd asiantunteva kayttdja sai niistd
erilaisen yleisvaikutelman.
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Asian kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

20 Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péétoksen ja

— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan unionin yleisessd tuomioistuimes-
sa kdydystd menettelystd aiheutuneet oikeudenkayntikulut seké kolmannessa va-
lituslautakunnassa kéydystd menettelysté aiheutuneet kulut.

a1 SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéd kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

1. Asiakirjat, jotka esitettiin ensimmdisen kerran ensimmdisen oikeusasteen tuomio-
istuimessa

SMHYV ja viliintulija riitauttavat kannekirjelman liitteissd nro 6—9 olevien asiakirjojen
tutkittavaksi ottamisen, koska ne katsovat, ettd nditd asiakirjoja ei esitetty asian kasit-
telyn aikaisemmissa vaiheissa. Asiakirja nro 6 koostuu SMHV:n Internet-sivuston
otteista, jotka koskevat kahta yhteisomallin rekister6intid, jotka on julkaistu 9.3.2004
ja jotka esittdavit kuusikulmaisia pelien osia. Asiakirja nro 7 on osittainen kopio kan-
tajan ja toisen yrityksen vélilld tehdysté yksityisestd sopimuksesta. Asiakirja nro 8 on
ote internetsivustosta, joka siséltéd tietoa "pogeista” ("pogs”) ja "tazoista” Asiakirjassa
nro 9 esitellddan kantajan tuoteryhmi nimeltian "BEYBLADE™ SPINNERS’”.

Kantaja on vastannut unionin yleisen tuomioistuimen esittdmaan kysymykseen, etté
asiakirjat nrot 6-9 esitettiin ensimmadisen kerran tdssd tuomioistuimessa, mutta se
on tdsmentényt, ettd se esitti ndma asiakirjat riidanalaisessa paatoksessi ja sen péa-
tososassa olevien perustelujen vuoksi.

Naiitd vasta unionin yleisessd tuomioistuimessa esitettyjd asiakirjoja ei voida ottaa
huomioon. Unionin yleisessd tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on
nimittdin SMHV:n valituslautakuntien paitosten laillisuuden valvonta asetuksen
N:o 6/2002 61 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen
tehtdvina ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esi-
tetddn ensimmaistd kertaa tdssd tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat on siis jétet-
tdvd huomiotta ilman, ettd on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks. vastaavasti ja
analogisesti asia T-346/04, Sadas v. SMHV — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
tuomio 24.11.2005, Kok., s. I1-4891, 19 kohta oikeuskéayténtoviittauksineen).
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Tétd padtelmdd ei myoskadn voida kyseenalaistaa silld kantajan suullisessa kasitte-
lyssé esittamaélld perustelulla, jonka mukaan se olisi esittdnyt ndmé asiakirjat riidan-
alaisen paatoksen sisallon vuoksi.

2. Asiakysymys

Kantaja esittdd kolme kanneperustetta, jotka koskevat ensinndkin véliintulijan vil-
pillisyyttd ja riidanalaisessa paatoksessa tehtyd asetuksen N:o 6/2002 suppeaa tul-
kintaa, toiseksi sitd, ettd riidanalainen malli ei ole uusi ja kolmanneksi asetuksen
N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan rikkomista.

Kanneperuste, joka koskee viliintulijan vilpillisyyttd ja asetuksen N:o 6/2002 suppeaa
tulkintaa

Kantaja riitauttaa riidanalaisen paatoksen, koska kantajan mukaan valituslautakunta
on tulkinnut siind asetusta N:o 6/2002 suppeasti, koska viliintulijan vilpillisyytta
ei ole otettu huomioon. Téltd osin kantaja vetoaa siihen, ettd sen aikaisempi malli
“paljastettiin” véliintulijalle “yksityisesti ja luottamuksellisesti” 21.2.2003 paivétyssa
kirjeessa kauppaneuvottelujen yhteydessd, ja siihen, ettd kyseisen mallin perusmuo-
dot kopioitiin riidanalaiseen malliin, jonka rekister6intid haettiin myohemmin. Ndin
ollen paiviamaaralld, jona aikaisempi malli on tullut tunnetuksi, on kantajan mukaan
vdhdinen merkitys, ja koska julkistamispéivét ovat olleet sattumanvaraisia, nyt esilla
olevassa asiassa merkityksellistd on ainoastaan sen selvittdminen, onko aikaisemman
mallin rekisterdintid haettu ennen riidanalaista mallia ja onko vaadittu etuoikeus-
péivd aikaisempi.

SMHYV ja viliintulija kiistavat kantajan véitteet.
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Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen péaiatoksen 25 kohdassa, etté riiddanalaisen
mallin haltijan vilpillisyyttd koskeva perustelu ei ole merkityksellinen, koska kysymys
ei ole sen selvittdmisestd, onko jompikumpi kyseessé olevista malleista kopioitu toi-
sesta, vaan siitd, saadaanko ndistd malleista sama yleisvaikutelma.

Unionin yleinen tuomioistuin toteaa, ettd asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 koh-
dassa esitetdén luettelo yhteisomallin mitdttomyysperusteista. Tatd luetteloa on pidet-
tdvé tyhjentdvind, koska kyseisessd artiklassa sdddetddn, ettd malli voidaan julistaa
mitdttomaksi ainoastaan siind mainituin perustein. On todettava, ettd artiklassa ei
kuitenkaan mainita mallin haltijan vilpillisyytta.

Lisaksi on huomautettava, ettd kantaja on vedonnut mitattomaéksi julistamista koske-
vassa hakemuksessaan siihen, ettd riidanalainen malli ei ole asetuksen 6/2002 25 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla uusi eikd luonteeltaan yksil6llinen, ja
ettd on olemassa kyseisen asetuksen 25 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu
aikaisempi oikeus. Niin ollen ndiden mitittomyysperusteiden tutkimisen yhteydessi
on katsottava, ettd viliintulijan vilpillisyyttd koskeva kysymys ei ole merkityksellinen,
koska riidanalaisen mallin haltijan kayttdytymisestd ei ole tarkoitus lausua.

Lopuksi on todettava, ettd toisin kuin kantaja viittdd, pdivéd, jona on tullut tunne-
tuksi malli, johon on vedottu mitattomaéksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi,
on yksi asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan soveltamispe-
rusteista. Kantaja toteaa kuitenkin, ettd aikaisempi malli "paljastettiin” viliintulijalle
"yksityisesti ja luottamuksellisesti” 21.2.2003 pdivatyssa kirjeessd ja malli tuli tunne-
tuksi 1.11.2003. Néin ollen on todettava, ettd kyseinen malli ei ole tullut tunnetuksi
21.2.2003 ja etté tdhdn “paljastamiseen” ei voida vedota asetuksen N:o 6/2002 25 artik-
lan 1 kohdan b ja d alakohdan soveltamiseksi.

Niin ollen véliintulijan vilpillisyyttd ja asetuksen N:o 6/2002 suppeaa tulkintaa kos-
keva kanneperuste on hyléttava.
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Seuraavaksi on tutkittava asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan
rikkomista koskeva kanneperuste.

Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan rikkomista koskeva
kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Ensinnékin kantaja vaittds, ettd "tazot” ja "rapperit” eivat muodosta omaa tavaraluok-
kaansa, vaan ne kuuluvat pelien muodossa olevien mainostarvikkeiden luokkaan.
Kantaja moittii valituslautakuntaa siit4, ettd se on riidanalaisen paatoksen 16—18 koh-
dassa viitannut "tazos”-, "pogs”- tai "rappers”-nimilld tunnettuihin tavaroihin ikdan
kuin ne olisivat keskenddn samanlaisia tavaroita ja katsonut, ettd "tazos”-sana on
espanjankielinen kddannos englannin kielen sanasta “rappers” “Pogit’, joita on ollut
olemassa 1920-luvulta ldhtien, ovat kantajan mukaan kuitenkin erittdin ohuita, kak-
sipuolisia pahvisia kappaleita, joita on erittéin vaikea liikutella ja kddnnelld. Kantajan
mukaan "rappereissa” sitd vastoin on metallipinta, jonka avulla niitd voidaan helposti
liikutella ja kddnnelld. Niiden keskiosa ja metallirakenne tekevit niistd hyvin erilaiset
vuosina 1994—1998 luotuihin "pogeihin” tai "tazoihin” nédhden, ja mahdollistavat eri-
laisella tavalla pelaamisen.

Toiseksi kantaja viittaa pelien muodossa olevien mainostavaroiden luokkaan ja rii-
tauttaa riidanalaisen pdidtoksen 20 kohdassa vahvistetun arvioinnin, jonka mukaan
luojan vapaus on ollut riidanalaisen mallin kehittelyssa "merkittévésti rajoitettu”.

Kolmanneksi asiantunteva kayttdja on kantajan mukaan noin 5-10-vuotias lapsi
eikd markkinointipaallikko, kuten riidanalaisen péatoksen 16 kohdassa on todettu.
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Téllainen elintarviketeollisuusalalla toimiva paéllikko ei ole lopullinen kéyttdjd, ja
hénelld on tavanomaista kayttédjdd parempi asiantuntemus.

Neljanneksi kantaja katsoo, ettd kyseessd olevista malleista saa saman yleisvaikutel-
man, koska toisin kuin riidanalaisen paatoksen 22 ja 24 kohdassa vahvistetussa ar-
viossa on katsottu, kyseessd olevien mallien profiilien véliset erot eivit ole ilmeisid, silld
niiden huomaaminen edellyttda levyn osalta erityistd tarkkavaisuutta ja huolellista
tarkkailua. Kantaja ei kuitenkaan usko, etté pieni lapsi tutkisi profiileja erityisen tar-
kasti huomatakseen niiden viliset erot.

SMHYV viittdd ensinnékin, ettd osapuolten on esitettéiva tiedot kyseessé olevan tava-
ran todellisesta luonteesta, kyseesséd olevien markkinoiden erityispiirteisté ja siit,
kuinka asiantunteva kayttéja mieltda mallin ndilla markkinoilla. Valituslautakunnassa
viliintulija onkin SMHV:n mukaan esittanyt kyseessa olevaa tavaraa koskevia tietoja
ja “yhtdkkid on kaynyt ilmi’, ettd "pogit” muodostavat tavaroiden erikoisluokan, ettd
niilld on omat markkinansa ja ettd niiden erityinen kayttotapa vaikuttaa niiden muo-
toon ja ominaisuuksiin. SMHYV viittaa riidanalaisen paitoksen 17 kohtaan ja vaittas,
ettd viliintulija on tdten ndyttdnyt toteen sen, ettd asiantunteva kayttdja tunsi ympy-
ranmuotoiset littedt pelin osat, joita jaettiin tarvittaessa mainostarvikkeina erityisesti
elintarviketeollisuudessa.

Toiseksi SMHV muistuttaa, etté riidanalaisen paatoksen 20 kohdan mukaan "pogit’,
joita osapuolet esittivit valituslautakunnalle, koostuvat kaikki litteistd, muovista tai
pahvista valmistetuista levyistd, joihin on painettu kuvia ja joiden kohollaan ole-
vasta keskiosasta ldhtee &dni, kun "pogin” keskustaa painetaan. SMHV lisid, ettd
levyn kohollaan olevan keskiosan on oltava metallinen, jotta siitd voisi lahted dani,
ettd keskiosan avulla lisdtddn levyn kdantymismahdollisuuksia sattumanvaraisuuden
lisdadmiseksi peliin ja ettd sen muodon on oltava yksinkertainen, jotta silld ei vaaris-
tettdisi "pogeja” peittdavad kuvaa. Turvallisuussyistd reunojen tulee olla pydristetyt, ja
kohollaan oleva keskiosa ei saa olla reunoja korkeampi, jotta pogit voidaan pinota.
Niin ollen valituslautakunnan péitelmé, jonka mukaan mallin luojan vapaus on ollut
ndiden rajoitusten vuoksi rajoitettu, on SMHV:n mukaan perusteltu. Lopuksi SMHV
toteaa, ettd riidanalaisen paiatoksen 24 kohtaan perustuva paidtelmd on perusteltu,
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mikali unionin yleinen tuomioistuin hyviksyy sen, ettd asiantunteva kéyttdja oletti
aikaisemman mallin etuoikeuspdivini, ettd "pogin” kaltainen tavara tai miké tahansa
tdhan tavaroiden erikoisluokkaan kuuluva tavara oli levyn muotoinen, koska tdmaé oli
kéytdnto kyseessa olevalla teollisuudenalalla.

Kolmanneksi asiantunteva kayttdja on SMHV:n mukaan asiaan perehtynyt ja titen
tarkkaavainen, ja hénelld on jonkinlainen tietdmys aiemmista malleista ja kyseessd
olevilla markkinoilla olevista tavaraa koskevista suuntauksista. Hdn ei kuitenkaan ole
kyseessé olevan tavaran luoja eikd valmistaja. Hinelld on muun muassa mahdollisuus
vertailla suoraan kyseessé olevia malleja. SMHV vastaa kantajan viitteeseen, ettd nyt
késiteltdvissd asiassa 5—10-vuotias lapsi on aivan yhté tarkkaavainen, ellei tarkkaavai-
sempi, kuin mikéén aikuisryhma.

Neljanneksi SMHV katsoo, ettd kantaja yhtyy riidanalaisen paatoksen 22 ja 23 koh-
dassa vahvistettuun arviointiin, jonka mukaan mallien vertailu on rajoitettava graa-
fisiin esityksiin. Se seikka, ettd kyseessd olevat mallit on tarkoitettu asetettaviksi
metallilevyille, on SMHV:n mukaan vailla merkitystd, koska rekisterdinneissé ei ole
tehty téllaista erittelyd. Riidanalaisessa pdédtoksessd mainitaan profiilien erot, silla
ylhééltd pain katsottuna ei voida ndhda kyseessd olevien mallien perspektiiveja. Kun
otetaan huomioon mallin luojan rajoitettu vapaus, suhteellisen pienetkin erot riitta-
viit luomaan erilaisen yleisvaikutelman. Kyseessé olevien mallien vélilld onkin eroja
niiden kahden péadasiallisen aspektin osalta, joiden osalta mallin luojan vapautta on
kéytetty, ja tallaisia eroja ovat "pogien” keskiosaa koristavan kuvion valinta ja keski-
osan muoto télla kohollaan olevalla pinnalla.

Viliintulija katsoo ensinnékin, ettd "tazot” ja "rapperit” muodostavat oman mainos-
tavaroiden luokan ja ettd metalliset "tazot” ja "rapperit” kuuluvat ndihin mainosta-
varoihin. Viliintulija on markkinoinut néitd tavaroita yli kymmenen vuotta. Lisdksi
metalliominaisuudella ei véliintulijan mukaan ole merkitysté, koska se on toiminnal-
linen ominaisuus.
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Toiseksi viliintulija katsoo, ettd kaikki "tazojen” ja "rappereiden” néytekappaleet, jotka
asianosaiset ovat esittineet SMHV:ssa kiydyssd menettelyssé, osoittavat, ettd kanta-
jan ja valiintulijan markkinoimat tavarat ovat litteitd ja pyoreitd, niissd on pyoreit
reunat ja ne on varustettu varikkdin kuvin. Mallin luojan vapaus on erittdin vahdinen
kyseessé olevien tavaroiden osalta, ja pienet yksityiskohdat riittdvit luomaan erilaisen
yleisvaikutelman.

Kolmanneksi viliintulija toteaa asiantuntevasta kéyttdjdstd, ettd olipa tdma lapsi tai
markkinointipaéllikko, merkityksellistd on se, ettd hdn on tietoinen "tazo”- ja "rapper”-
ilmiostd, kuten valituslautakunta korostaa riidanalaisen pddtoksen 17 ja 19 kohdassa.
Koska tillainen kayttdja pystyy valiintulijan mukaan havaitsemaan kaikki erilaisten
“tazojen” ja "rappereiden” viliset pienet, tavallisesta poikkeavat erot, markkinointiyri-
tykset tarjoavat niistd markkinoilla yhé kehitellympia versioita.

Neljanneksi kyseessd olevista malleista saa viliintulijan mukaan erilaisen yleisvaiku-
telman, kuten valituslautakunta on osoittanut riidanalaisen péaatoksen 21-26 koh-
dassa. Kyseessd olevien mallien yldpuolissa eli kdyttdjien ndhtédvissa olevissa puolissa
on huomattavia eroja, minka vuoksi nditd eroja ei voida pitdd merkityksettomind
etenkddn asiantuntevalle kayttajille.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan yhteisémalli voi-
daan julistaa mitdattoméksi, mikéli se on ristiriidassa aikaisemman mallin kanssa, joka
on tullut tunnetuksi rekisterdintihakemuksen tekemispédivén jilkeen tai, jos vaaditaan
etuoikeutta, yhteisomallin etuoikeuspéivin jalkeen ja joka on suojattu edelld mainittua
paivéd aikaisemmasta paivéstd ldhtien yhteisomallin rekister6innin tai rekistertintia
koskevan hakemuksen tai jasenvaltion myontdmén mallioikeuden rekister6innin tai
téllaista oikeutta koskevan hakemuksen perusteella.
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Koska ristiriidan késitettd sellaisenaan ei ole maidritelty asetuksessa N:o 6/2002,
on syytd tdsmentdd sitd. Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen péitoksen 14
ja 15 kohdassa aivan kuten mitattomyysosasto, ettd kahden mallin vélinen ristiriita
syntyy, kun asiantunteva kayttdjd saa niistd saman yleisvaikutelma, ja téltd osin on otet-
tava huomioon vapaus, joka mallin luojalla on ollut riidanalaisen mallin kehittelyssa.

Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan tulkitsemista varten on huo-
mautettava, ettd yhteisomallia koskevan asetuksen N:o 6/2002 10 artiklan ja jasen-
valtiossa rekisteroityd mallia koskevan direktiivin 98/71 9 artiklan nojalla mallin
antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva kaytt&ja ei saa eri-
laista yleisvaikutelmaa, ja suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin
luojan vapaus mallin kehittelyssa.

Tastd on todettava aluksi, ettd asetuksen N:o 6/2002 10 artiklan 1 kohdan, samoin
kuin direktiivin 98/71 9 artiklan 1 kohdan useimpien kieliversioiden sanamuodon
mukaan kysymys on “erilaisesta yleisvaikutelmasta” Asetuksen N:o 6/2002 10 artik-
lan osalta kahdessa kieliversiossa (ranskan- ja romaniankieliset versiot) ja direktiivin
98/71 9 artiklan osalta yhdessi kieliversiossa (ranskankielinen versio) siddetién "eri-
laisesta visuaalisesta yleisvaikutelmasta” Koska mallilla kuitenkin tarkoitetaan ase-
tuksen N:o 6/2002 3 artiklan a alakohdan ja direktiivin 98/71 1 artiklan a alakohdan
mukaan vain tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, on katsottava, etté yleisvaikutelma,
johon asetuksen N:o 6/2002 10 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 98/71 9 artik-
lan 1 kohdassa viitataan, voi koskea ainoastaan visuaalista yleisvaikutelmaa. Ndin
ollen kieliversioiden sanamuotojen viliset erot eivit taltd osin anna télle sddnnokselle
erilaista merkitysta.

Téten asetuksen N:o 6/2002 10 artiklan 2 kohdasta ja direktiivin 98/71 9 artiklan 2
kohdasta seuraa, ettéd sen arvioimiseksi, onko malli ristiriidassa aikaisemman mallin
kanssa, on otettava huomioon mallin luojan vapaus mallin kehittelyssa.
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Naiin ollen asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niin,
ettd yhteisomalli on ristiriidassa aikaisemman mallin kanssa, kun otetaan huomioon
mallin luojan vapaus kyseisen yhteisomallin kehittelyssd, kun asiantunteva kayttéja
ei saa yhteisomallista erilaista yleisvaikutelmaa kuin aikaisemmasta yhteisémal-
lista, johon vedotaan. Valituslautakunta on siis perustellusti voinut paétya tallaiseen
tulkintaan.

On todettava, ettd tdmé asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan
tulkinta on ainoa tulkinta, jolla voidaan varmistaa, ettd mallin, joka on téssd sddn-
noksessd kuvatun kaltainen aikaisempi malli, haltijan oikeuksia suojataan kaikilta
kyseiseen malliin kohdistuvilta loukkauksilta, jotka johtuvat siité, ettd samanaikai-
sesti on olemassa mychempid yhteisomalleja, joista asiantunteva kayttédja saa saman
yleisvaikutelman. Jos asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan alakohtaa ei tul-
kittaisi ndin, aikaisemman oikeuden haltijalla ei olisi mahdollisuutta vaatia téallaisen
myohemmain yhteisémallin mitéttomaksi julistamista, eikd hdn myoskdédn saisi mal-
lilleen asetuksen N:o 6/2002 10 artiklan tai direktiivin 98/71 9 artiklan mukaista tosi-
asiallista suojaa.

— Tavara, johon riidanalainen malli aiotaan sisallyttda tai johon sitd aiotaan soveltaa

Kantaja riitauttaa riidanalaisen paitoksen siltd osin kuin valituslautakunta on maéri-
tellyt niiden tavaroiden luokan, jota kyseiset mallit koskevat, "pogien’, "rappereiden”
ja “tazojen” luokaksi, vaikka ndmé tavarat eivat muodosta yhté yhtendisté tavaraluok-
kaa. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi tullut ottaa huomioon pelien muo-
dossa olevien mainostarvikkeiden luokka.

Téstd on syytd todeta, ettd koska asetuksen N:o 6/2002 3 artiklan a alakohdan
mukaan mallilla tarkoitetaan tuotteen ulkomuotoa, yhteisomallin rekisterdintid kos-
kevan hakemuksen on tdmén asetuksen 36 artiklan 2 kohdan mukaan sisillettava
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maininta tuotteista, joihin malli aiotaan siséllyttdd tai joihin sitd aiotaan soveltaa.
On kuitenkin tdsmennettivd, ettd vaikka nédiden tuotteiden mainitseminen mallin
rekisterointid koskevassa hakemuksessa on pakollista, nimi tiedot eivit asetuksen
N:o 6/2002 36 artiklan 6 nojalla sellaisenaan vaikuta mallin suojan laajuuteen.

Niin ollen asetuksen N:o 6/2002 36 artiklan 6 kohdasta seuraa se, ettd sen tavaran
madrittdmiseksi, johon malli aiotaan sisallyttda tai johon sitd aiotaan soveltaa, on
otettava huomioon kyseisen mallin rekisterdintid koskevassa hakemuksessa oleva
tavaraa koskeva maininta, mutta tarvittaessa myos malli itse, mikéli silld voidaan
tdsmentdd tavaran luonnetta tai kéyttotarkoitusta. Silld, ettd malli itsessdén otetaan
huomioon, voidaan nimittdin tunnistaa tavara rekisteréinnin yhteydessd mainitusta
laagjemmasta tavaraluokasta, ja titen maédritelld tosiasiallisesti asiantunteva kayttéja
sekd mallin luojan vapaus mallin kehittelyssa.

On huomautettava, ettd valituslautakunta on katsonut riidanalaisen pdatoksen 16
ja 20 kohdassa, ettd tavarat, joihin kyseessd olevat mallit aiotaan sisallyttda tai joi-
hin niitd aiotaan soveltaa, ovat englanninkieliseltd nimeltddn "pogs” tai "rappers” ja
espanjankieliseltd nimeltddn “tazos’, kun taas mitdttomyysosasto on ottanut huo-
mioon pelien muodossa olevien mainostarvikkeiden luokan.

Nyt késiteltavdssd asiassa riidanalainen malli on rekisteroity seuraavia tavaroita var-
ten: "Pelien muodossa olevat mainostarvikkeet”

Vaikka osapuolet ovat yksimielisid siité, ettd riidanalaista mallia samoin kuin aikai-
sempaa mallia sovelletaan pelien muodossa oleviin mainostarvikkeisiin, timén mallin
tarkastelu paljastaa, ettd kyse on pelien muodossa olevien mainostarvikkeiden eri-
koisluokasta. Lisdksi, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen paitoksen
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17 kohdassa, viliintulija on tuonut esille valituslautakunnassa seikkoja, jotka koske-
vat kyseisid tuotteita ja erityisesti "tazoja’; joita viliintulija on markkinoinut vuodesta
1995 alkaen. Niin ollen valituslautakunta on voinut perustellusti katsoa, ettd viliin-
tulija oli mahdollistanut tavaroiden, joita "pogeina’, "rappereina” tai "tazoina” tunne-
tut pelit ovat, luonteen ja kiyttotarkoituksen konkreettisen mééirittdmisen. Lisédksi
valituslautakunta on tarkentanut riidanalaisen péédtoksen 16 kohdassa, ettd nama tie-
tyt pelien muodossa olevat mainostarvikkeet on suunnattu pienille lapsille, ja niiden
tarkoituksena on yleisesti edistédé keksien tai perunasta valmistettujen napostelutuot-
teiden myyntid, mistd osapuolet ovat yksimielisia.

Niin ollen on todettava, etté valituslautakunta on katsonut perustellusti, etta kyseessa
oleva tavara kuuluu laajassa pelien muodossa olevien mainostarvikkeiden luokassa

” » .

olevaan "pogeina’; "rappereina” tai "tazoina” tunnettujen pelien erikoisluokkaan.

— Asiantunteva kayttija

Kantaja riitauttaa riidanalaisen péétoksen siltd osin kuin valituslautakunta on katso-
nut, ettd asiantunteva kayttdja voi olla my6s markkinointipaallikko, koska kantajan
mukaan nyt kasiteltavissa asiassa on kyse noin 5-10-vuotiaasta lapsesta.

On todettava, ettd asiantunteva kéyttdja ei ole tavaroiden, joihin kyseessi olevat mal-
lit aiotaan siséllyttdd tai joihin niitd aiotaan soveltaa, valmistaja eikd niiden myyja.
Asiantunteva kayttdja on erityisen tarkkaavainen, ja hdn tuntee jossain méérin aikai-
semman tilanteen eli kyseessd olevaa tavaraa koskevat aikaisemmat mallit, jotka ovat
olleet tunnettuja riidanalaisen mallin rekisteréintihakemuksen tekemispdivéina tai
mahdollisesti vaadittuna etuoikeuspdivana.
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Téaltd osin on todettava, ettd valituslautakunta ei tosin ole mééritellyt yksityiskohtai-
sesti asiantuntevaa kayttdjad nyt esilld olevassa asiassa, mutta se ei ole, toisin kuin
kantaja vaittad, pitinyt mahdottomana, etté kyseessa voi olla noin 5—10-vuotias lapsi.

Valituslautakunta on katsonut perustellusti riidanalaisen paiatoksen 16 ja 17 koh-
dassa, ettd asiantunteva kayttéja voi olla noin 5-10-vuotias lapsi tai sellaisen yrityksen
markkinointipaéllikko, joka valmistaa tavaroita, joiden myyntid edistetdén jakamalla
"pogeja’; "rappereita” tai "tazoja” Asiantuntevan kayttdjan méadritelméstd, sellaisena
kuin se on tdsmennetty edelld 62 kohdassa, seuraa nimittéin se, ettd kun tavarat,
joihin riidanalaista mallia aiotaan soveltaa, ovat "pogeja’, "rappereita” tai "tazoja’, on
katsottava, ettd asiantunteva kayttdja tuntee jossain méaérin nditd tavaroita koskevan
aikaisemman tilanteen. Lisdksi erityisesti lapsille suunnatuista peleistd on todettava,
ettd téllainen kéyttdjd voi olla, kuten valituslautakunta on riidanalaisessa padtoksessa
katsonut, noin 5-10-vuotias lapsi, mitda SMHYV ja viliintulija eivét ole kiistdneet.
Koska kysymys on kuitenkin my6s mainostarvikkeista, asiantunteva kayttdja voisi nyt
késiteltdavassa tapauksessa olla myos sellaisen yrityksen markkinointipaallikko, joka

kéyttdad taiméntapaisia tavaroita edistddkseen omien tavaroidensa myyntia.

Kuten valituslautakunta on korostanut riidanalaisen péitoksen 16 ja 17 kohdassa,
merkitysti ei ole silld, onko asiantunteva kéyttdja noin 5—-10-vuotias lapsi tai sellaisen
yrityksen markkinointipaillikko, joka valmistaa tavaroita, joiden myyntia edistetdan
jakamalla "pogeja’, "rappereita” tai “tazoja’, vaan se, ettd ndma kaksi henkiloryhmaéi
tuntevat "rappers”-ilmion.

— Mallin luojan vapaus

Kantaja vetoaa siihen, ettd riidanalainen malli kuuluu mainostarvikkeiden yleisluok-
kaan, ja riitauttaa riidanalaisen pdatoksen siltd osin kuin valituslautakunta on katsonut
sen 20 kohdassa, ettd mallin luojan vapaus oli nyt esilld olevassa asiassa "merkittévisti
rajoitettu”.
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Téstd on todettava, ettd mallin luojan vapaus mallin kehittelyssa maarédytyy erityi-
sesti tavaran tai tavaran osan teknisestd kéyttotarkoituksesta johtuvien rajoitusten
tai tavaraan sovellettavien lakisddteisten vaatimusten perusteella. Néista rajoituksista
seuraa se, ettd tietyistd ominaisuuksista tulee standardeja ja téten kyseiseen tavaraan
sovellettavien mallien osalta yleisia.

Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen paatoksen 18 kohdassa, ettd kaikki nyt
késiteltdavassa asiassa tarkastellut “rapperit” ja “tazot” koostuvat pienistd, litteisté
tai hieman kuperista muovi- tai metallilevyistd. Tésta valituslautakunta on paitellyt
kyseisen péaédtoksen 20 kohdassa, etté tillaisen tavaran suunnittelun tehtévikseen saa-
neen luojan vapaus on ollut "merkittaviésti rajoitettu’;, koska tillaisen tavaran osalta
“paradigma rajoittuu pieneen litteddn tai ldhes littedén levyyn, johon voidaan painaa
virikuvia, ja usein tdimaé levy on keskiosaan péin kupera niin, etta siitd ldhtee &dni, kun
lapsi painaa sormellaan levyn keskiosaa’, ja tarkentanut, ettd "rapperilla; jolla ei ole
nditd ominaisuuksia, on huonot mahdollisuudet menestyd markkinoilla”

” » .

Télta osin on katsottava, ettd "pogit’, "rapperit” tai "tazot” ovat ympyrinmuotoisia ja
ettd riidanalaista mallia koskevan rekisterdintihakemuksen tekemispéaiviana eli tissa
tapauksessa kyseiselle mallille vaadittuna etuoikeuspéivand “pogeilla’, "rappereilla”
tai “tazoilla” oli ndmai yleiset ominaisuudet, jotka mallin luojan tuli ottaa huomioon
sellaisina kuin ne ovat kuvattuina riidanalaisen paiatoksen 18 ja 20 kohdassa ja tois-
tettuina tdméan tuomion 68 kohdassa. Osapuolet eivit edes ole kyseenalaistaneet téta

padtelmaa.

Niin ollen on katsottava, ettd valituslautakunta on katsonut perustellusti riidanalai-
sessa padtoksessd, ettd mallin luojan vapaus on ollut riidanalaiselle mallille vaadittuna
etuoikeuspdivind merkittavasti rajoitettu, koska mallin luojan on tullut siséllyttaa
kyseessé olevaan malliin ndma yleiset ominaisuudet. Kuten liséksi valituslautakunta
on korostanut riidanalaisen pédiatoksen 20 kohdassa, mallin luojan vapaus on ollut
rajoitettu myos siksi, ettd tavaroiden piti olla halpoja, lapsille turvallisia ja sellaisia,
ettd ne on voitu liittda tavaroihin, joiden myynti niilld edistet&an.
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— Yleisvaikutelma, jonka asiantunteva kiyttéjd saa kyseessé olevista malleista

Kantaja riitauttaa valituslautakunnan riidanalaisessa péitoksessd tekemdn péitel-
min, jonka mukaan asiantunteva kéyttdjd saa kyseessd olevista malleista erilaisen
yleisvaikutelman.

Kun arvioidaan konkreettisesti yleisvaikutelmaa, jonka asiantunteva kayttdja, joka
tuntee jossain méérin aikaisemman tilanteen, saa kyseessé olevista malleista, on otet-
tava huomioon mallin luojan vapaus riidanalaisen mallin kehittelyssd. Néin ollen,
kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen paatoksen 19 kohdassa, siltd osin
kuin kyseessé olevien mallien samankaltaisuudet koskevat edelld 67 kohdassa kuvat-
tuja yleisid ominaisuuksia, ndilla samankaltaisuuksilla on vain vihdinen merkitys sen
yleisvaikutelman osalta, jonka asiantunteva kéyttdjd saa néistd malleista. Lisaksi on
niin, ettd mitd enemmaén mallin luojan vapautta riidanalaisen mallin kehittelyssd on
rajoitettu, sitd helpommin kyseessé olevien mallien véliset vihiiset erot voivat riittaa
sithen, ettd asiantunteva kayttéja saa erilaisen yleisvaikutelman.

Kuten aiemmin 68 kohdassa on huomautettu, valituslautakunta on méaritellyt riidan-
alaisen paitoksen 18 ja 20 kohdassa rajoitukset, jotka sitovat mallin luojaa riidanalai-
sen mallin kehittdmisessd, ja katsonut, ettd mallin luojan vapaus oli nyt esilld olevassa
asiassa “merkittévasti rajoitettu”

Lisaksi valituslautakunta on tdsmentényt riidanalaisen padtoksen 19 kohdassa asian-
tuntevan kayttdjan kyseessd olevista malleista saaman yleisvaikutelman osalta, ettd
asiantunteva kayttdja jattdd automaattisesti huomiotta tekijit, ”jotka ovat tdysin
tavanomaisia ja yleisié kaikkien kyseessd olevien kaltaisten tavaroiden osalta’, ja kes-
kittyy ominaisuuksiin, "jotka ovat sattumanvaraisia tai tavallisesta poikkeavia”
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Téamén jélkeen valituslautakunta on vertaillut riidanalaisen péatoksen 21-24 koh-
dassa kyseessé olevia malleja kuvailemalla aikaisempaa mallia ja sitten riidanlaista
mallia, ja todennut, ettd "levyjen kohollaan olevan keskiosan reunojen vélilld on ero”.
Téten se on péaitellyt riidanalaisen pdidtoksen 24 kohdassa, ettd kun otetaan huo-
mioon mallin luojan rajoitettu vapaus riidanalaisen mallin kehittelyssd, tdimé profiilia
koskeva ero riittdd sen toteamiseen, ettd asiantunteva kayttdja saa malleista erilaisen
yleisvaikutelman.

Kyseessd olevia malleja on verrattava edelld 72 kohdassa esitettyjen perusteiden
valossa tarkastellen mallien vilisid samankaltaisuuksia ja eroja sen méérittamiseksi,
onko valituslautakunta, kun otetaan huomioon mallin luojan vapaus riidanalaisen
mallin kehittelyssd, voinut virhettd tekemittd katsoa, ettd asiantunteva kéyttdjd saa
malleista erilaisen yleisvaikutelman.

Kyseessd olevien mallien samankaltaisuuksista valituslautakunta on ensinnikin
todennut riidanalaisen péatoksen 22 kohdassa, ettd molemmat mallit muodostu-
vat lahes littedstd levystd. Koska riidanalaiselle mallille vaadittuna etuoikeuspaivani
oli kysymys ominaisuudesta, joka oli kyseessd olevan tavaran kaltaisten tavaroiden
malleille yleinen, on kuitenkin katsottava, kuten valituslautakunta on todennut rii-
danalaisen pédtoksen 18 ja 20 kohdassa, ettd asiantunteva kéyttdja ei muista téta
samankaltaisuutta muodostaessaan kyseessé olevista malleista yleiskuvan.

Toiseksi valituslautakunta on myds todennut riidanalaisen paatoksen 22 kohdassa,
ettd kyseessd olevissa malleissa on molemmissa hyvin ldhellda reunaa oleva saman-
keskinen ympyr4, jonka tarkoituksena on antaa vaikutelma siitd, ettd levy on koko
reunan osalta pyoristetty. On todettava, ettd kyseessd olevia malleja voidaan sovel-
taa metallista valmistettuun tavaraan, mitd kantaja ja véliintulija eivit ole kiistineet.
Koska tavara on suunnattu erityisesti lapsille, timé pyoristetty reuna voi tdten muo-
dostaa mallin luojalle turvallisuusvaatimuksiin liittyvén rajoituksen siten, etté tava-
rassa ei saa olla terdvdd reunaa, mikéli tavara on tehty metallista, muovista tai jopa
pahvista. Néin ollen on katsottava, ettd kyseessd olevien mallien samankaltaisuus
niiden yhden sellaisen ominaisuuden osalta, joka voi muodostaa rajoituksen mallin
luojalle, ei herdté asiantuntevan kéyttédjan huomiota.
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Kolmanneksi kyseessd olevissa malleissa on molemmissa samankeskinen ympyra
suunnilleen sdteen kolmasosan pééssé levyn reunasta. Valituslautakunta on toden-
nut tdmén samankaltaisuuden riidanalaisen padtoksen 22 kohdassa ja maininnut,
ettd tdmén ympyrén tarkoituksena on antaa vaikutelma siité, ettd keskiosa on lie-
visti kohollaan. On kuitenkin todettava, ettd tdma keskiosa on voitu rajata muun-
laisella muodolla kuin ympyralld. Téstd on osoituksena se, ettéd riidanalaisen mallin
rekisterdintid koskevasta hakemuksesta, joka sisdltyy SMHV:n unionin yleiselle tuo-
mioistuimelle toimittamaan asiakirjaan, kdy ilmi, etté riidanalaisen mallin osalta on
vaadittu etuoikeutta, joka on espanjalaisella mallilla nro 157156, joka kisittda kolme
muunnelmaa, ja tdmé kohollaan oleva keskiosa on muunnelmasta riippuen rajattu
joko ympyrilld, kolmiolla tai kuusikulmiolla. Liséksi tdtd padtelmaa ei voida kyseen-
alaistaa silla SMHV:n istunnossa esittdmaélld perusteella, jonka mukaan muodon on
oltava alkeellinen, jotta silld ei vadristettdisi levyn mahdollisesti peittdvaa kuvaa, koska
ympyran muodon sijaan kolmion muoto, kuusikulmion muoto tai jopa nelion muoto
tai soikea muoto ei olisi voinut védristdd kuvaa yhtddn enempéd. Tatd padtelmaa ei
myoskéddn voida kyseenalaistaa silla SMHV:n esittamaélld perusteella, jonka mukaan
olisi tullut kéyttdd ympyrad, jotta tdma kohollaan oleva keskikohta voisi olla kupera,
silla kyse olisi voinut olla esimerkiksi soikeasta muodosta.

Neljanneksi kyseessd olevat mallit ovat samankaltaisia siltd osin kuin levyn kaareva
reuna on kohollaan levyn viliosaan, joka on reunan ja kohollaan olevan keskiosan
valissd, nahden.

Viidenneksi kyseessé olevien mallien levyn kohollaan olevan keskiosan seka véliosan,
joka on reunan ja kohollaan olevan keskiosan vilissd, suhteet ovat samankaltaiset.

Koska mallin luojalle ei ole asetettu minkéénlaisia erityisrajoituksia, edelld 79-81 koh-
dassa esitetyt samankaltaisuudet koskevat tekijoitd, joiden osalta mallin luojalla
on ollut vapaus riidanalaisen mallin kehittelyssd. Téstd seuraa se, ettd asiantunteva
kayttdja kiinnittdd ndihin samankaltaisuuksiin huomiota sitdkin suuremmalla syyll4,
kuten viéliintulija on itsekin todennut, ettéd levyjen yldpuolet ovat nyt esilld olevassa
asiassa kéyttdajan kannalta kaikkein nékyvimpia.
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Kyseessd olevien mallien vilisisté eroista on todettava, kuten valituslautakunta on rii-
danalaisen paitoksen 23 kohdassa katsonut, etté riidanalaisessa mallissa on ylhaéltd
pdin katsottuna kaksi samankeskistd ympyrdd enemmaén kuin aikaisemmassa mal-
lissa. Sivusta katsottuna nama kaksi mallia eroavat toisistaan siten, etta riidanalainen
malli on kuperampi. On kuitenkin todettava, ettd kuperuus on erittdin vdhdisté ja
ettd levyt ovat ohuita, joten asiantunteva kéyttdjd ei havaitse tatd kuperuutta helposti
etenkddn katsoessaan niitd ylhaéltd pdin, minké vahvistavat tosiasiallisesti markki-
noitavat tavarat, sellaisina kuin ne sisaltyvat SMHV:n ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuimeen toimittamaan asiakirja-aineistoon.

Kun otetaan huomioon edelld 79-81 kohdassa esitetyt samankaltaisuudet, on todet-
tava, ettd valituslautakunnan riidanalaisen paitoksen 23 kohdassa esittimit erot
(ks. edelld 83 kohta) eivit riité siihen, ettd asiantunteva kdyttdjé saisi riidanalaisesta
mallista erilaisen yleisvaikutelman kuin aikaisemmasta mallista.

Kaiken edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd valituslautakunta on katsonut
riidanalaisessa padtoksessd virheellisesti, ettd asiantunteva kayttéja sai kyseessa ole-
vista malleista erilaisen yleisvaikutelman ja ettd ndmé mallit eivit olleet kesken&dédn
ristiriidassa asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoite-
tulla tavalla. Néin ollen riidanalainen pé&tds on tehty tdmén sédannoksen vastaisesti
ja se on tdten kumottava ilman, ettd on syytd tutkia kantajan esittdmid viimeisté
kumoamisperustetta.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan
asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut, jos
vastapuoli on sitd vaatinut. Lisiksi samassa artiklassa méérétédén, ettd jos hdvinneitd
asianosaisia on useita, unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava
nédiden asianosaisten kesken.
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Koska SMHYV ja viliintulija ovat hdvinneet asian, ne on velvoitettava korvaamaan
kantajalle unionin yleisessé tuomioistuimessa kiydystd menettelystd aiheutuneet
oikeudenkéyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Kantaja on liséksi vaatinut, ettd SMHV ja viliintulija velvoitetaan korvaamaan ne
kulut, jotka sille on aiheutunut SMHV:ssa kdydystd hallinnollisesta menettelysta.
Téltd osin on syytd muistaa, ettd tydjarjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osaisille valituslautakuntakasittelystd aiheutuneet valttaméattomat kustannukset kat-
sotaan korvattaviksi kuluiksi. Koska SMHYV ja viliintulija ovat hdvinneet asian, ne on
velvoitettava korvaamaan kantajalle valituslautakuntakisittelystd aiheutuneet kulut
kantajan vaatimusten mukaisesti.

Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
kolmannen valituslautakunnan 27.10.2006 tekemi pidiatés (asia R 1001/
2005-3) kumotaan.
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2) SMHYV ja PepsiCo, Inc. vastaavat unionin yleisessi tuomioistuimessa kiydys-
td menettelystd aiheutuneista omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja ne vel-
voitetaan korvaamaan Grupo Promer Mon Graphic, SA:lle unionin yleisessia
tuomioistuimessa kiydystd menettelystéd aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

3) SMHYV ja PepsiCo, Inc. vastaavat valituslautakuntakisittelystd aiheutuneis-
ta omista kuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Grupo Promer Mon
Graphic, SA:lle valituslautakuntakisittelystid aiheutuneet kulut.

Vilaras Prek Ciuca

Julistettiin Luxemburgissa 18 pédivand maaliskuuta 2010.

Allekirjoitukset
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