TUOMIO 20.10.2011 — ASIA C-281/10 P

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

20 paivand lokakuuta 2011 *

Asiassa C-281/10 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perusséddnnon 56 artiklaan perustu-
vasta valituksesta, joka on pantu vireille 3.6.2010,

PepsiCo Inc., kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajinaan abogado E. Armijo
Chévarri ja Rechtsanwiltin V. von Bomhard,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

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

kantajana ensimmadisessé oikeusasteessa, ja

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenéén A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmaisessd oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-C. Bonichot sekéd tuomarit K. Schie-
mann, L. Bay Larsen, C. Toader (esittelevd tuomari) ja E. Jarasitinas,

julkisasiamies: P. Mengozzi,
kirjaaja: hallintovirkamies A. Impellizzeri,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 10.3.2011 pidetyssd istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.5.2011 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

PepsiCo Inc. (jaljempand PepsiCo) vaatii valituksellaan kumoamaan unionin yleisen
tuomioistuimen asiassa T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic vastaan SMHV — Pep-
siCo (Pydred mainostarvike), 18.3.2010 antaman tuomion (Kok., s. II-981; jaljempana
valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin hyviksyi Grupo Promer
Mon Graphic SA:n (jdljempadnd Grupo Promer) nostaman kanteen, jolla vaadittiin ku-
moamaan sisdimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
kolmannen valituslautakunnan 27.10.2006 tekemé péétos (asia R 1001/2005-3), joka
liittyi Grupo Promerin ja PepsiCo:n viliseen mitéttomyysmenettelyyn (jaljempéana
riidanalainen p#éitos).

Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL
2002, L 3, s. 1) 4 artiklassa sdddetaan seuraavaa:

”1. Malli suojataan yhteisomallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksiléllinen.
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Asetuksen N:o 6/2002 5 artiklassa siddetddn seuraavaa:

”1. Mallia pidetédn uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi:

a) kun kyseessé on rekister6iméton yhteisomalli, ennen sitd paivéd, jona malli, jolle
suojaa vaaditaan, on ensimmadisen kerran tullut tunnetuksi, tai

b) kun kyseesséd on rekisteroity yhteisomalli, ennen rekisterdintihakemuksen teke-
mispédivad tai, jos vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspéivaa.

2. Malleja pidetddn samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat vain epéolennaisilta
yksityiskohdiltaan”

Asetuksen 6 artiklassa sdddetdan seuraavaa:

”1. Mallia pidetddn luonteeltaan yksilollisend, jos asiantuntevan kéyttdjén siitd saama
yleisvaikutelma eroaa yleisvaikutelmasta, jonka hén on saanut muista malleista, jotka
ovat tulleet tunnetuksi:

a) kun kyseessé on rekister6iméton yhteisomalli, ennen sitd pdivéd, jona malli, jolle
suojaa vaaditaan, on ensimmadisen kerran tullut tunnetuksi, tai
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b) kun kyseesséd on rekisteroity yhteisomalli, ennen rekisterdintihakemuksen teke-
mispédivad tai, jos vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspéivaa.

2. Yksilollistd luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut va-
paus sen kehittelyssa”

Asetuksen N:o 6/2002 10 artiklassa sdddetdan seuraavaa:

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

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

Asetuksen 25 artiklassa sdadetadn seuraavaa:

1. Yhteisomalli voidaan julistaa mitdttomaksi ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

b) se ei tayta 4-9 artiklassa saadettyjé edellytyksid,
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d) yhteisomalli on ristiriidassa aikaisemman mallin kanssa, joka on tullut tunnetuk-
si rekisterdintihakemuksen tekemispéivin jéilkeen tai, jos vaaditaan etuoikeutta,
yhteisomallin etuoikeuspéivén jalkeen ja joka on suojattu edelld mainittua paivéa
aikaisemmasta paivistd lahtien yhteisomallin rekister6innin tai téllaisen mallin
rekisterdintid koskevan hakemuksen tai jasenvaltion myontdmén mallioikeuden
rekisterdinnin tai téllaista oikeutta koskevan hakemuksen perusteella,

3. Edelld 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin voi vedota vain
aikaisemman oikeuden hakija tai haltija.

Asetuksen N:o 6/2002 52 artiklan 1 kohdassa sdddetdén, ettéd "jollei 25 artiklan 2, 3, 4
ja 5 kohdasta muuta johdu, kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkil seka asiassa
toimivaltainen viranomainen voi tehdd [SMHV:lle] rekister6idyn yhteisomallin mi-
tattomaksi julistamista koskevan hakemuksen”.

Asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 1-3 kohdassa sdddetdin seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien tekemit muutoksenhakua koskevat paitokset voidaan saat-
taa yhteisdjen tuomioistuimen késiteltéviksi.

2. Muutoksenhaun perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettely-
madrdyksen rikkominen, perustamissopimuksen tai tdmén asetuksen tai niiden so-
veltamista koskevan oikeussdédnnon rikkominen taikka harkintavallan véarinkaytto.
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3. Yhteisojen tuomioistuimella on toimivalta joko kumota riitautettu péitds tai
muuttaa sitd”

Asian tausta ja riidanalainen paitos

PepsiCo teki 9.9.2003 SMHV:lle asetukseen N:o 6/2002 perustuvan yhteisomallin re-
kister6intiad koskevan hakemuksen. Hakemuksen yhteydessi vaadittiin espanjalaisen
mallin nro 157156, jota koskeva rekisterdintihakemus jatettiin 23.7.2003 ja julkaistiin
16.11.2003, etuoikeutta.

SMHYV rekister6i yhteisomallin numerolla 74463-0001 seuraavia tavaroita varten:
“Pelien muodossa olevat mainostarvikkeet”, Se esitetidn seuraavassa:

Grupo Promer teki asetuksen N:o 6/2002 52 artiklan nojalla 4.2.2004 mallin nro
74463-0001 (jaljempénd riidanalainen malli) mitdttomaksi julistamista koskevan
hakemuksen.
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Mitéattomaksi julistamista koskeva hakemus perustui numerolla 53186-0001 rekiste-
roityyn yhteisomalliin (jdljempénd aikaisempi malli), jota koskeva hakemus jatettiin
17.7.2003 ja jonka osalta vaadittiin espanjalaisen mallin nro 157098, jota koskeva re-
kisterdintihakemus jdtettiin 8.7.2003 ja julkaistiin 1.11.2003, etuoikeutta. Aikaisempi
malli on rekisteroity seuraavaa tavaraa varten: "Metallilevy pelejd varten”. Se esitetdan
seuraavassa:

]
|
|
/
/
|
[
|
\
\
'\,

Mitéattomaksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi esitetyt perustelut koskivat
sitd, ettd rildanalainen 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 mitédttomyysosasto hyviksyi 20.6.2005 tekemidssddn pdatoksessd rii-
danalaisen mallin mitattoméksi julistamista koskevan hakemuksen asetuksen
N:0 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla.
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PepsiCo teki 18.8.2005 mitdttomyysosaston péadtoksesta SMHV:ssé valituksen ase-
tuksen N:o 6/2002 55-60 artiklan nojalla.

SMHV:n kolmas valituslautakunta (jaljempéné valituslautakunta) kumosi riidanalai-
sella padatokselld mitdttomyysosaston padtoksen ja hylkdsi mitdttoméksi julistamis-
ta koskevan hakemuksen. Valituslautakunta hylkasi kantajan perustelun, joka koski
PepsiCo:n vilpillisyytta, ja totesi, ettd riidanalainen malli ei ollut ristiriidassa kantajan
aikaisemman oikeuden kanssa ja ettd asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d
alakohdan mukaiset edellytykset eivit siten tdyttyneet.

Téstd valituslautakunta katsoi, ettd kyseisiin malleihin liittyvat tavarat kuuluivat
erikoisluokkaan, joka koskee mainostarvikkeita eli "tazoja” ("tazos”) tai "rappereita”
("rappers”), ja ndin ollen ndiden mainostarvikkeiden luoneen vapautta oli "merkit-
tdvésti rajoitettu” Valituslautakunta paétteli tdstd, ettd kyseisten mallien profiilien
erilaisuus oli riittdvd sen toteamiseksi, ettd asiantunteva kayttdja sai niistd erilaisen
yleisvaikutelman.

Menettely unionin yleisessid tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Grupo Promer nosti kanteen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.1.2007
toimittamallaan kannekirjelmélld ja vaati riidanalaisen pdatoksen kumoamista ja
SMHV:n ja PepsiCo:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Grupo Promer esitti kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskivat ensin-
nékin PepsiCo:n vilpillisyytté ja asetuksen N:o 6/2002 suppeaa tulkintaa, toiseksi sit4,
ettei riidanalainen malli ollut uusi, ja kolmanneksi asetuksen N:o 6/2002 25 artik-
lan 1 kohdan d alakohdan rikkomista.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkési valituksenalaisella tuomiollaan ensimmadisen
kanneperusteen, hyviksyi kolmannen kanneperusteen ja totesi, ettd ndin ollen toisen
kanneperusteen tutkiminen ei enéé ollut tarpeellista.

Kolmas kanneperuste jakautui neljaén osaan.

Ensinnédkin Grupo Promer riitautti sen, ettd niiden tavaroiden luokka, jota kyseiset
mallit koskivat, madriteltiin "pogien’, "rappereiden” ja "tazojen” luokaksi, ja katsoi,
ettd kyse oli keskenién erilaisista tavaroista. Grupo Promerin mukaan valituslauta-
kunnan olisi pitdnyt ottaa huomioon pelien muodossa olevien mainostarvikkeiden

yleisluokka.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi téastd valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa,
ettd valituslautakunta oli katsonut perustellusti, ettd kyseinen tavara kuului laajassa
pelien muodossa olevien mainostarvikkeiden luokassa olevaan “pogeina’, "rapperei-
na” tai “tazoina” tunnettujen pelien osien erikoisluokkaan.

Toiseksi Grupo Promer katsoi, ettd riidanalainen malli kuului pelien muodossa ole-
vien mainostavaroiden yleisluokkaan, ja riitautti riidanalaisessa pddtoksesséd tehdyn
arvioinnin, jonka mukaan mallin luoneen vapaus oli ollut riidanalaisen mallin kehit-
telyssd “merkittavésti rajoitettu’”.
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Unionin tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa, etté valituslau-
takunta oli katsonut perustellusti, ettd mallin luoneen vapaus oli ollut riidanalaiselle
mallille vaadittuna etuoikeuspdiviand "merkittévasti rajoitettu” erityisesti siksi, ettd
mallin luoneen oli pitényt sisallyttda malliinsa kyseisten tavaroiden yleiset piirteet.

Kolmanneksi Grupo Promer katsoi, ettd asiantunteva kéyttdjd oli noin 5—-10-vuotias
lapsi eikd markkinointipaéllikko, kuten riidanalaisen padtoksen 16 kohdassa oli todet-
tu. Tdllainen elintarviketeollisuusalalla toimiva paillikké ei nimittdin ole lopullinen
kéyttdja, ja hdnelld on tavanomaista kayttdjaa parempi asiantuntemus.

Téltd osin unionin yleinen tuomioistuin mééritteli asiantuntevan kéyttdjin kisitteen
valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa ja totesi saman tuomion 64 ja 65 kohdassa,
ettd valituslautakunta oli perustellusti katsonut, ettd nyt kisiteltdvissa asiassa mer-
kitystd ei ollut silld, oliko asiantunteva kayttdja noin 5—-10-vuotias lapsi tai sellaisen
yrityksen markkinointipééllikko, joka valmistaa tavaroita, joiden myyntié edistetddn

jakamalla "pogeja’, "rappereita” tai “tazoja’, vaan se, ettd ndmd kaksi henkiloryhmaa
tunsivat "rappers”-ilmion.

Neljanneksi Grupo Promer viitti, ettd kyseisistd malleista sai saman yleisvaikutelman,
koska — toisin kuin valituslautakunnan riidanalaisessa paatoksessadan tekemésséén ar-
viossa — kyseisten mallien profiilien viliset erot eivit olleet ilmeisid, silld niiden huo-
maaminen edellytti erityistd tarkkaavaisuutta ja levyn huolellista tarkkailua.

Unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon mallin luoneen henkilén vapauden
riidanalaisen mallin kehittelyssd ja totesi valituksenalaisen tuomion 72 kohdassa
valituslautakunnan tavoin, ettd siltd osin kuin kyseisten mallien samankaltaisuudet
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koskevat yleisid piirteitd ndilla samankaltaisuuksilla on vain vidhdinen merkitys siind
yleisvaikutelmassa, jonka asiantunteva kayttdja saa néistd malleista. Liséksi se katsoi,
ettd mitd enemmaén mallin luoneen vapautta riidanalaisen mallin kehittelyssé rajoite-
taan, sitd helpommin kyseisten mallien véliset vahéiset erot voivat riittéd siihen, ettd
asiantunteva kayttdjd saa erilaisen yleisvaikutelman.

Lisdksi unionin yleinen tuomioistuin tutki valituksenalaisen tuomion 77-82 kohdas-
sa nadiden kahden riidanalaisen mallin vélistd viittd samankaltaisuutta. Molemmat
mallit muodostuivat lahes littedsté levystd, ja niissd oli hyvin ldhelld reunaa saman-
keskinen ympyré sekd samankeskinen ympyré suunnilleen siteen kolmasosan paédssi
levyn reunasta; levyn pyoristetty reuna oli kohollaan suhteessa levyn viliosaan, joka
oli reunan ja kohollaan olevan keskiosan vilissi, ja levyn kohollaan olevan keskiosan
sekd viliosan, joka oli reunan ja kohollaan olevan keskiosan vilissd, suhteet olivat
samankaltaiset.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd ensimmaiinen samankaltaisuus oli kyseisten
kaltaisiin tavaroihin liittyvien mallien yleinen piirre ja ettd toinen samankaltaisuus
saattoi muodostaa mallin luoneelle turvallisuusvaatimuksiin liittyvan rajoituksen, ja
katsoi, ettd ndma samankaltaisuudet eivét herétd asiantuntevan kéyttdjin huomiota
hdnen muodostaessaan kyseisistd malleista yleiskuvan.

Sitd vastoin unionin yleinen tuomioistuin totesi kolmesta viimeisestd samankaltai-
suudesta, ettd ne koskivat tekijoitd, joissa mallin luoneella oli ollut vapaus riidanalai-
sen mallin kehittelyssd, ja ettd ndin ollen asiantunteva kayttéja kiinnittdd néihin sa-
mankaltaisuuksiin huomiota varsinkin, kun levyjen ylapuolet olivat nyt késiteltavissi
asiassa kéyttajan kannalta kaikkein nékyvimpia.
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Kyseisten mallien vélisisté eroista unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalai-
sen tuomion 83 kohdassa, etté riidanalaisessa mallissa oli ylhaéltd pain katsottuna
kaksi samankeskistd ympyrdaa enemmaén kuin aikaisemmassa mallissa ja ettd sivusta
katsottuna ndma kaksi mallia erosivat toisistaan siten, etté riidanalainen malli oli ku-
perampi, vaikka kuperuus tosin oli erittdin vahéista.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin, ettd valituslautakunnan esittamét erot
eivit riittdneet siihen, ettd asiantunteva kayttéja saisi riildanalaisesta mallista erilaisen
yleisvaikutelman kuin aikaisemmasta mallista. Ndin ollen unionin yleinen tuomiois-
tuin kumosi riidanalaisen paitoksen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset unionin tuomioistuimessa

PepsiCo vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— ratkaisee asian lopullisesti ja hylkdd ensimmaéisesséd oikeusasteessa esitetyt vaati-
mukset tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

— velvoittaa Grupo Promerin korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin tuomioistuin hyvéksyy valituksen ja velvoittaa Grupo Pro-
merin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Grupo Promer vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— jattaa valituksen tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat
ja koska valitus on perusteeton

— velvoittaa PepsiCo:n korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeudenkayntikulut

— velvoittaa PepsiCo:n ja SMHV:n korvaamaan unionin yleisessd tuomioistuimessa
kaydystd menettelystd Grupo Promerille aiheutuneet oikeudenkéyntikulut ja

— velvoittaa PepsiCo:n korvaamaan SMHV:ssd kidydystd menettelystd aiheutuneet
kulut.

Valitus

PepsiCo vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee
asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan rikkomista. Valitusperuste ja-
kautuu viiteen osaan, joista nelja ensimmadistéd koskee erilaisia virheitd, jotka unionin
yleisen tuomioistuimen véitetddn tehneen ja jotka liittyvéat mallin luoneen henkilon
vapauden rajoihin, asiantuntevan kéyttdjan kisitteeseen ja asiantuntevan kayttdjian
tarkkaavaisuuden asteeseen, unionin yleisen tuomioistuimen harjoittaman valvon-
nan laajuuteen ja mahdollisuuteen verrata tavaroita eiké kyseisid malleja, ja viimei-
nen valitusperuste koskee viitettyé tosiseikkojen huomioon ottamista vééristyneelld
tavalla.
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Ainoan valitusperusteen ensimmdinen osa, joka koskee mallin luoneen vapauden
rajoja

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

PepsiCo viittdd, ettd unionin yleisen tuomioistuimen esittdimét kolme samankaltai-
suutta (pyored keskiosa, kohollaan oleva reuna, suhteet) johtuvat kyseisten tavaroiden
kayttotarkoituksesta ja ovat niiden yleisid piirteitd, miké rajoittaa mallin luoneen va-
pautta. Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan ole ottanut huomioon néité rajoja
vertaillessaan kyseisid malleja. Se, ettd kyseiset mallit katsotaan samankaltaisiksi juuri
ndiden yleisten piirteiden perusteella, ei merkitse mitddn muuta kuin sité, ettd Grupo
Promerille mydnnettiisiin yksinoikeus ndiden yleisten piirteiden kayttdmiseen, mika
on asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan tavoitteen vastaista.

SMHYV viittaa, ettd vaikka mikadn kayttotarkoitus tai lakisddteiset vaatimukset eivit
edellyta littedn levyn tai kuperan keskialueen kaltaisia piirteitd, markkinoiden vaati-
mukset kuitenkin edellyttavat niitd ja ndma piirteet rajoittavat titen mallin luoneen
vapautta.

Asiakirja-aineistosta kiy SMHV:n mukaan ilmi, ettd suurimmassa osassa — ellei jopa
kaikissa — riidanalaisen mallin etuoikeuspédiviani olemassa olevissa pogeissa oli kohol-
la oleva pyoreéd keskiosa. Tamaé johtuu siité, etté jos pogien koholla oleva keskiosa olisi
muunlainen kuin pyored, niitd ei voitaisi pinota selvisti suurimpaan osaan pogeista,
joiden koholla oleva keskiosa on pyored.
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Grupo Promer katsoo, ettd titd ainoan valitusperusteen osaa ei voida ottaa tutkitta-
vaksi, koska silld on tarkoitus kyseenalaistaa valituksenalaisen tuomion tosiseikkoja
koskevat arvioinnit.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd PepsiCo moittii ainoan valitusperusteensa ensimmadisessd osas-
sa unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettd se on katsonut, ettd pyored keskiosa,
kohollaan oleva reuna ja kyseisten mallien viéliset samankaltaiset suhteet eivit ole
johtuneet ne luoneen henkilén vapauden rajoittamisesta, vaikka tosiasiassa namé
samankaltaisuustekijit ovat vélttdmattomié kyseisten tavaroiden kayttotarkoituksen
kannalta. PepsiCo:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tdméan vuoksi arvioinut
virheellisesti kustakin kyseisestd mallista saatavaa yleisvaikutelmaa.

PepsiCo yrittdd ndin ollen kyseenalaistaa unionin yleisen tuomioistuimen tosiseik-
koja koskevat arvioinnit, mutta ei osoita, etté tosiseikat olisi otettu huomioon v&a-
ristyneelld tavalla, eikd kiistd niiden seikkojen merkitystd, joiden avulla méaaritellaan
mallin luoneen henkilon vapauden aste mallin kehittelyssd, sellaisena kuin unionin
yleinen tuomioistuin on yksildinyt ndma seikat valituksenalaisen tuomion 67 kohdas-
sa — téllaisia seikkoja ovat rajoitukset, jotka liittyvit tavaran tai tavaran osan teknises-
ta kayttotarkoituksesta johtuvaan piirteeseen, tai tavaroihin sovellettavat lakisdateiset
vaatimukset —, eikd my6skadn kiistéd johtopdatoksid, jotka unionin yleinen tuomiois-
tuin on tehnyt néistd seikoista kyseisen tuomion 72 kohdassa.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan on kuitenkin niin, ettd ainoastaan unionin
yleinen tuomioistuin on toimivaltainen toisaalta maérittdmaéén ratkaisun perustaksi
asetettavat tosiseikat, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa maaritetyn tosisei-
kaston paikkansapitimattomyys kéy ilmi unionin yleiselle tuomioistuimelle toimi-
tetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan tété tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitd
tapausta, ettd tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vééristyneell4 ta-
valla, tosiseikaston arviointi ei ndin ollen ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsa
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kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin valitusasian yhtey-
dessé (asia C-470/00 P, parlamentti v. Ripa di Meana ym., tuomio 29.4.2004, Kok.,
s. [-4167, 40 kohta oikeuskaytédntoviittauksineen).

Niin ollen ainoan valitusperusteen ensimmainen osa on jatettdva tutkimatta.

Ainoan valitusperusteen toinen osa, joka koskee asiantuntevan kéyttdjin késitettd ja
asiantuntevan kdyttijin tarkkaavaisuuden astetta

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

PepsiCo katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut epétarkoituksen-
mukaisia arviointiperusteita, kun se on todennut, ettd asiantunteva kayttédja ei saa
kyseisistd malleista erilaista yleisvaikutelmaa. Asiantunteva kayttdja ei vastaa tava-
ramerkkioikeudessa madriteltyd tavanomaisesti valistunutta ja kohtuullisen tarkkaa-
vaista ja huolellista keskivertokuluttajaa eikd pelkistddn kyseisten tavaroiden lopul-
lista kayttajaa.

Toisaalta PepsiCo:n mukaan on oletettava, ettd asiantunteva kayttédja voi verrata vie-
rekkdin olevia malleja toisiinsa, ja toisin kuin tavaramerkkioikeudessa, asiantuntevan
kayttdjan ei tarvitse turvautua “epatdydelliseen muistikuvaan”

Jos unionin yleinen tuomioistuin olisi soveltanut merkityksellisid arviointiperustei-
ta, se olisi PepsiCo:n mukaan tehnyt johtopaédtoksen, jonka mukaan asiantunteva
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kéyttdja erottaa helposti kyseiset mallit toisistaan kahden niiden vélisen selvimmin
eron vuoksi eli ensinndkin riidanalaisen mallin yldpinnalla selvasti nédkyvien kahden
yliméaaréisen samankeskisen ympyrén ja toiseksi riidanalaisen mallin kaarevan muo-
don — toisin kuin aikaisemman mallin téydellisen litteyden (reunoja lukuun ottamat-
ta) — vuoksi.

Lisaksi PepsiCo katsoo, ettei asiantunteva kayttdja ota huomioon ainoastaan mallin
“kaikkein ndkyvimpid puolia” keskittyen "helposti havaittaviin” tekijoihin (valituk-
senalaisen tuomion 83 kohta) vaan hénelld on mahdollisuus tutkia koko mallia yk-
sityiskohtaisemmin ja verrata sitd aikaisempiin malleihin ja ottaa huomioon mallin
luoneen vapaus.

SMHYV viittaa liséksi, ettd vertailun ei pitdisi perustua asiantuntevan kéyttdjan epa-
tdydelliseen muistikuvaan vaan mallien suoraan vertailuun.

Grupo Promer katsoo, ettd ainoan valitusperusteen timé osa koskee my0s tosiasia-
kysymysta. Se véittda lisdksi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole soveltanut tavara-
merkkioikeutta koskevaa arviointiperustetta, kuten kahden vastakkain olevan merkin
vilistd sekaannusvaaraa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd asetuksessa N:o 6/2002 ei midritelld asiantuntevan kayt-
tdjan kasitettd. Kuten julkisasiamies on perustellusti todennut ratkaisuehdotuk-
sensa 43 ja 44 kohdassa, mainittu késite on kuitenkin ymmaérrettédvd valimuodoksi
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keskivertokuluttajan, jota sovelletaan tavaramerkkialalla ja jolta ei edellytetd mitdan
erityistd tietdmystd ja joka ei padsdéntoisesti tee suoraa vertailua vastakkain olevi-
en tavaramerkkien vilill4, ja toimialan tuntijan eli syvallisen teknisen tietdmyksen
omaavan asiantuntijan késitteiden vélilld. Néin ollen asiantuntevan kayttdjan kasi-
te voidaan ymmartédd sellaisen kéyttdjan méaritelmaksi, joka ei ole keskimédraisen
tarkkaavainen vaan erityisen tarkkaavainen joko henkilokohtaisen kokemuksensa tai
kyseisen alan laajan tuntemuksensa vuoksi.

Unionin yleinen tuomioistuin onkin hyviksynyt valituksenalaisen tuomion 62 koh-
dassa juuri tallaisen kasitteiden véilimuodon. Tamé kdy ilmi my6s unionin yleisen
tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa tekemésta paatelmastd, jon-
ka mukaan nyt késiteltdvissé asiassa merkityksellinen asiantunteva kéyttdjé voi olla
noin 5-10-vuotias lapsi tai sellaisen yrityksen markkinointipééllikko, joka valmistaa

” »

tavaroita, joiden myyntié edistetddn jakamalla "pogeja’; "rappereita” tai "tazoja”.

Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 51 ja 52 kohdassa, toiseksi
on totta, ettd edelld kuvatusta luonteesta seuraa, ettd asiantunteva kayttdja vertailee,
mikali se on mahdollista, suoraan kyseisid malleja. Ei kuitenkaan voida sulkea pois
sitd, ettd tallainen vertailu on mahdotonta tai epdtavallista kyseiselld alalla etenkin
erityisten olosuhteiden tai kyseisten mallien kuvaamien tuotteiden piirteiden vuoksi.

Niin ollen unionin yleistd tuomioistuinta ei voida menestyksekkiésti moittia siits,
ettd se olisi tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on arvioinut kyseisistd malleista saa-
tavaa yleisvaikutelmaa kdyttamattd lahtokohtana sit4, ettd asiantunteva kayttéja joka
tapauksessa vertailisi nditd malleja suoraan.
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Niin on sitdkin suuremmalla syyllg, ettd asetuksessa N:o 6/2002 ei ole tisté tdsmaéllis-
td mainintaa, joten ei voida katsoa, ettd unionin lainséétédjan tarkoituksena olisi ollut
rajoittaa mahdollisten mallien arviointi suoraan vertailuun.

Téstd seuraa, ettd vaikka unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion
77 kohdassa kéyttdma ilmaisu, jonka mukaan "asiantunteva kéyttédja ei muista tétd sa-
mankaltaisuutta muodostaessaan kyseessd olevista malleista yleiskuvan’, tarkoittaisi
asiayhteydestd irrotettuna, ettd unionin yleinen tuomioistuin on nojautunut perus-
teluissaan vilillisen vertailun menetelmién, joka perustuu epétédydelliseen muistiku-
vaan, tdmad ei tarkoita sitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi tehnyt oikeudelli-
sen virheen.

Kolmanneksi on huomautettava asiantuntevan kayttédjan tarkkaavaisuuden asteesta,
ettd vaikka asiantunteva kayttdja ei ole tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tark-
kaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja, joka tavallisesti mieltdd mallin kokonai-
suutena eiki tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. analogisesti asia C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 25 ja 26 kohta), hin ei myos-
kédén ole asiantuntija tai toimialan tuntija, joka kykenee tarkastelemaan yksityiskoh-
taisesti kyseisten mallien pienimpid mahdollisia eroja. Miérite “asiantunteva” viittaa
ndin ollen siihen, etté vaikka kaytt&ja ei ole suunnittelija tai tekninen asiantuntija, han
tuntee kyseiselld alalla olemassa olevia erilaisia malleja ja jossain méérin ndiden mal-
lien yleensd siséltdmid osatekijoitd ja hinen tarkkaavaisuutensa taso on suhteellisen
korkea hinen kayttdessd kyseisid tuotteita, koska hén on kiinnostunut niisté.

Téten valituksenalaisen tuomion 83 kohdassa kiytetty termi “havaita helposti” on
ymmiarrettivé laajemmassa asiayhteydessd ja katsottava vain yksittdiseksi tarkennuk-
seksi, joka koskee riidanalaisen mallin suurempaa kuperuusastetta. On néet niin, ettad
koska unionin yleinen tuomioistuin on kéayttinyt oikeaa ldhestymistapaa asiantunte-
van kayttdjan médritelmén osalta, ei voida paitelld, ettéd kyseisessd 83 kohdassa kiy-
tetyt termit yksinddn merkitsisivat sitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi arvioi-
nut virheellisesti asiantuntevan kéyttdjin tarkkaavaisuusastetta.
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Edelld esitetyn perusteella ainoan valitusperusteen toinen osa on hyldttavda
perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen kolmas osa, joka koskee tuomioistuinten harjoittaman
valvonnan laajuutta

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

PepsiCo viittaa tuoreeseen kasvilajikkeita koskevaan, unionin tuomioistuimen
asiassa C-38/09 P, Schrader vastaan YKLV, 15.4.2010 antamaan tuomioon (Kok.,
s. [-3209, 77 kohta) ja viittdd, ettd arvioidessaan seikkaperdisesti kyseisten mallien
eroja ja samankaltaisuuksia unionin yleinen tuomioistuin on ylittényt sille asetuksen
N:o 6/2002 61 artiklan 2 kohdan nojalla kuuluvan tehtévén. Néin ollen PepsiCo kat-
s00, ettd sen selvittdminen, onko yleisvaikutelma samankaltainen vai ei, on jatettava
valituslautakunnan tehtivaksi.

Myo6s SMHYV katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin on ylittdnyt yhteisomallista
annetun asetuksen N:o 6/2002 61 artiklassa sallitut rajat, kun se ei ole rajoittanut
tarkasteluaan ilmeisiin harkintavirheisiin.

Grupo Promer katsoo, ettd PepsiCo:n viite on perusteeton. Unionin tuomioistuimen
toteamukset edelld mainitussa asiassa Schrider vastaan YKLV annetussa tuomiossa
perustuvat Grupo Promerin mukaan siihen, etté kyse oli teknisestd ja monitahoisesta
arvioinnista, kun taas nyt kasiteltéva asia koskee vain mallien tarkastelua sen maérit-
tamiseksi, puuttuuko valituksenalaiselta mallilta yksilllinen luonne.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Nyt kisiteltavissa asiassa ei ole kiistetty sitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on
suorittanut kyseisten mallien perusteellisen arvioinnin kumotakseen valituslauta-
kunnan péaitoksen.

Téssd yhteydessd on huomautettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin on toimival-
tainen harjoittamaan téyttd laillisuusvalvontaansa SMHV:n sen arvioinnin osalta,
joka koskee tietoja, jotka hakija on esittanyt (ks. asia C-263/09P, Edwin v. SMHYV,
tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5953, 52 kohta).

Edelld mainitun asiassa Schrider vastaan YKLV annetun tuomion kanssa analogisesti
unionin yleinen tuomioistuin voi kylldkin myontdad SMHV:lle — etenkin jos tdimén on
tehtédvi erittdin teknisid arviointeja — tiettyd harkintavaltaa ja rajoittaa valituslauta-
kunnan teollismalleja koskevien péétosten osalta itse harjoittamansa valvonnan il-
meisten arviointivirheiden tutkimiseen.

On kuitenkin todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei ole tdmén asian eri-
tyisissé olosuhteissa mennyt riidanalaisen paatoksen valvonnassa pidemmalle kuin
mikd vastaa sille asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan nojalla kuuluvaa paitoksen
muuttamisvaltaa.

Niin ollen ainoan valitusperusteen kolmas osa on hyléttavd perusteettomana.
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Ainoan valitusperusteen neljds osa, joka koskee tavaroiden tutkimista kyseisten
mallien tutkimisen sijaan

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

PepsiCo katsoo, ettd on virheellistd arvioida kyseisid malleja todellisten tavaroiden
sellaisten ndytteiden perusteella, jotka osapuolet ovat esitténeet havainnollistaakseen
lausumiaan. Erityisesti SMHV:n ei missddn tapauksessa tarvitse téllaisissa mitatto-
maiksi julistamista koskevissa menettelyissd ennakoida mahdollisia samanaikaisia tai
tulevia mallin loukkaukseen perustuvia vaatimuksia, jotka perustuvat samaan aikai-
sempaan ja samaan myohempaén malliin sellaisina kuin niita kdytetdén markkinoilla.

Grupo Promer huomauttaa, ettd myds mitdttomyysosasto ja valituslautakunta ovat
tutkineet tavarandytteet. Néin ollen arviointi, jonka unionin yleinen tuomioistuin on
kohdistanut asiakirja-aineistoon jo siséllytettyihin seikkoihin, on tosiasiakysymys,
jota ei voida kayttdd valitusperusteena unionin tuomioistuimessa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuo-
mion 83 kohdassa, ettd sen arvioinnin kyseisten mallien kuperuudesta "vahvistavat
tosiasiallisesti markkinoitavat tavarat, sellaisina kuin ne siséltyvit SMHV:n [unionin
yleiseen] tuomioistuimeen toimittamaan asiakirja-aineistoon”.
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Koska kuitenkin on niin, ettd mallien alalla vertailua tekevi henkil6 on asiantunteva
kéyttdjd, joka — kuten tdmén tuomion 53 ja 59 kohdassa on todettu — eroaa tavan-
omaisesta keskivertokuluttajasta, ei kyseisistd malleista saatavaa yleisvaikutelmaa ar-
vioitaessa ole virheellistd ottaa huomioon néité malleja vastaavia tosiasiallisesti mark-
kinoitavia tavaroita.

Joka tapauksessa se, ettd valituksenalaisen tuomion 83 kohdassa on kéytetty verbid
"vahvistaa’, tarkoittaa, ettd unionin yleinen tuomioistuin on tosiasiassa perustanut
arviointinsa kyseisiin malleihin sellaisina kuin on kuvattu ja esitetty niitd koskevissa
rekisterdintihakemuksissa, joten tosiasiallisten tavaroiden vertailua on kaytetty aino-
astaan havainnollistavana esimerkkind vahvistamaan jo tehtyjd johtopaitoksid eikd
sen voida katsoa edustavan valituksenalaisen tuomion perustelujen pohjaa.

Ainoan valitusperusteen neljis osa on néin ollen hylattéva perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen viides osa, joka koskee vditettyd tosiseikkojen huomioon
ottamista védristyneelld tavalla

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

PepsiCo, jota SMHYV tukee, viittda, ettd unionin yleinen tuomioistuin on ottanut to-
siseikat huomioon véairistyneelld tavalla, kun se on katsonut muun muassa, ettd on
epérealistista ja vastoin yleistd kokemusta olettaa, ettd asiantuntevan kéyttéjin ta-
varasta saama vaikutelma rajoittuisi pelkkdan “"nakyyn ylhaéltd péin” Vaikka lisaksi
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kyseisid malleja tarkastellaan ylhaalta péin ja niiden ollessa lappeellaan, niiden viliset
erot ovat heti havaittavissa.

Grupo Promer katsoo, ettd viitetty tosiseikkojen huomioon ottaminen véiristyneel-
14 tavalla mainitsematta nayton virheellistd arviointia ei riitd perusteeksi valituksel-
le unionin tuomioistuimessa. Lukuun ottamatta sitd tapausta, ettd tuomioistuimelle
esitetty selvitys on otettu huomioon vééristyneelld tavalla, tosiseikaston arviointi ei
ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsa kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoit-
taman valvonnan piiriin valitusasian yhteydessa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin tuomioistuin on jo aiemmin katsonut, ettd kun otetaan huomioon vaaristy-
neelld tavalla huomioon ottamista koskevan viitteen poikkeuksellinen luonne, SEUT
256 artiklassa, Euroopan unionin tuomioistuimen perussidédnnon 58 artiklan ensim-
maiisessd kohdassa ja unionin tuomioistuimen tydjérjestyksen 112 artiklan 1 kohdan
ensimmaiisen alakohdan c alakohdassa edellytetddn erityisesti, ettd valittaja ilmoit-
taa tdsmallisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen
huomioon viiristyneelld tavalla, ja nédyttdd toteen ne arviointivirheet, joiden takia
unionin yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan péétynyt nédiden seikkojen otta-
miseen huomioon véiristyneelld tavalla (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-204/00 P,
C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym.
v. komissio, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-123, 50 kohta).

Téllaisen vééristyneelld tavalla huomioon ottamisen on ilmettéva toimitetusta ai-
neistosta selvisti ilman, etté tosiseikastoa ja selvitystd on tarpeen ryhtyd arvioimaan
uudelleen (asia C-16/06 P, Editions Albert René v. SMHYV, tuomio 18.12.2008, Kok.,
s. [-10053, 69 kohta oikeuskéytéintoviittauksineen).
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Nyt ksiteltévissé asiassa PepsiCo moittii unionin yleistd tuomioistuinta siit, ettd se
on ottanut tosiseikat huomioon vééristyneelld tavalla, kun se on verrannut kyseisid
malleja ainoastaan niistd "ylhédaltd pdin” saatavan vaikutelman osalta eikéd néin ollen
ole ottanut huomioon eroja, jotka olisivat selvid, jos mallit ndhtdisiin sivulta péin.
PepsiCo ei ndin tehdesséddn erittele selvasti seikkoja, jotka se viittdd unionin yleisen
tuomioistuimen ottaneen huomioon véaristyneelld tavalla, eikéd néyté toteen arvioin-
tivirheitd, joiden takia unionin yleinen tuomioistuin on sen mukaan paatynyt ndiden
seikkojen ottamiseen huomioon védristyneelld tavalla.

Téssd tilanteessa on todettava, ettd valittajan taltd osin esittdmét perusteet eivit riitd
tayttdmadn edelld mainitussa oikeuskdytdnndssi asetettuja edellytyksid. Ndin ollen
ainoan valitusperusteen viides osa on hyléttéva perusteettomana.

Koska valittaja on hévinnyt ainoan valitusperusteensa kaikkien osien osalta, valitus
on hyléttavi kokonaisuudessaan.

Oikeudenkidyntikulut

Unionin tuomioistuimen tyojérjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan saman
tyojarjestyksen 118 artiklan perusteella valitusmenettelyyn, mukaan asianosainen,
joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on
sitd vaatinut. Koska Grupo Promer on vaatinut PepsiCo:n velvoittamista korvaamaan
oikeudenkéyntikulut ja koska PepsiCo on havinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkéyntikulut.
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Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (neljés jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylitédén.,

2) PepsiCo Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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