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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

18 paivana lokakuuta 2012*

Muutoksenhaku — Yhteisomalli — Asetus (EY) N:o 6/2002 — 6 artikla, 25 artiklan 1 kohdan b ja e
alakohta sekd 61 artikla — Istuvaa henkilohahmoa esittiva rekisterdity yhteisomalli —
Aikaisempi yhteison kuviomerkki — Erilainen yleisvaikutelma — Mallin luoneen vapaus —
Asiantunteva kayttdja — Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus — Perustelujen puuttuminen

Yhdistetyissa asioissa C-101/11 P ja C-102/11 P,

joissa on kyse kahdesta Euroopan unionin tuomioistuimen perussdénnon 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta, jotka on tehty 28.2.2011,

Herbert Neuman ja
Andoni Galdeano del Sel,
kotipaikka Tarifa (Espanja), edustajanaan abogada S. Miguez Pereira, seka

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehinédéin J. Crespo
Carrillo ja A. Folliard-Monguiral,

valittajina,
ja joissa vastapuolena on

José Manuel Baena Grupo SA, kotipaikka Barcelona (Espanja), edustajanaan abogado A. Canela
Giménez,

kantajana ensimmadisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomarit U. Lohmus (esittelevd tuomari), joka hoitaa kuudennen jaoston
puheenjohtajan tehtdvid, A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund,

julkisasiamies: P. Mengozzi,
kirjaaja: A. Calot Escobar,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: espanja.
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TUOMIO 18.10.2012 — YHDISTETYT ASIAT C-101/11 P JA C-102/11 P
NEUMAN YM. v. JOSE MANUEL BAENA GRUPO

tuomion

Herbert Neuman ja Andoni Galdeano del Sel seké sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) (jdljempand yhdessa valittajat) vaativat valituksillaan unionin tuomioistuinta
kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-513/09, Baena Grupo vastaan SMHV -
Neuman ja Galdeano del Sel (istuva henkilohahmo), 16.12.2010 antaman tuomion (jaljempéana
valituksenalainen tuomio), jolla se hyviksyi José Manuel Baena Grupo SA:n (jiljempénd Baena Grupo)
nostaman kumoamiskanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 14.10.2009 (asia R 1323/2008-3)
tekemadsta padtoksestd, joka koskee mitdttomyysmenettelya yhtdédltda Neumanin ja Galdeano del Selin ja
toisaalta Baena Grupon vililld (jaljempand riidanalainen péatos).

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteisomallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EUVL 2002, L 3, s. 1)
johdanto-osan 14 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”"Arvioitaessa, onko mallilla yksilollinen luonne, olisi maidriteltivd, poikkeaako mallia tarkastelevan
asiantuntevan kayttdjan siitd saama yleisvaikutelma selvdsti olemassa olevien mallien antamasta
yleisvaikutelmasta ottaen huomioon sen tuotteen luonteen, johon mallia sovelletaan tai johon se
sisdltyy, ja erityisesti sen teollisuudenalan, johon malli kuuluu, sekd mallin luoneella olleen vapauden
sen kehittelyssd.”

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Malli suojataan yhteisomallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilollinen.”

Asetuksen 5 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

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

a) kun kyseessd on rekister6imaton yhteisomalli, ennen sitd péivad, jona malli, jolle suojaa vaaditaan,
on ensimmaisen kerran tullut tunnetuksi, tai

b) kun kyseessd on rekisterdity yhteisomalli, ennen rekisterdintihakemuksen tekemispdivaa tai, jos
vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspdivaa.

2. Malleja pidetddn samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat vain epdolennaisilta yksityiskohdiltaan.”
Asetuksen 6 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

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

a) kun kyseessd on rekister6iméton yhteisomalli, ennen sitd paivdd, jona malli, jolle suojaa vaaditaan,
on ensimmaisen kerran tullut tunnetuksi, tai

b) kun kyseessd on rekisterdity yhteisomalli, ennen rekisterdintihakemuksen tekemispéivdd tai, jos
vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspaivaa.

2. Yksilollistd luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen
kehittelyssa.”
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Asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetdén seuraavaa:

”1. Sovellettaessa 5 ja 6 artiklaa mallin katsotaan tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu rekisteréinnin
jalkeen tai muutoin, asetettu niytteille, jos sitd on kaytetty liiketoiminnassa tai se on muulla tavoin
julkistettu tapauksen mukaan joko ennen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tai ennen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuja ajankohtia, paitsi silloin, kun ndméa toimet eivit kohtuudella ole voineet tulla yhteisossa
alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessda. Mallin ei kuitenkaan katsota
tulleen tunnetuksi pelkdstddn silld perusteella, ettd se on saatettu kolmannen henkilon tietoon
nimenomaisin tai hiljaisin salassapitoa koskevin ehdoin.

2. Julkistamisena ei 5 ja 6 artiklaa sovellettaessa kuitenkaan pidetd sitd, ettd malli, jolle vaaditaan
rekisteroidyn yhteisomallin suojaa, on tullut tunnetuksi:

a) mallin luoneen, sen, jolle hidnen oikeutensa ovat siirtyneet, taikka kolmannen henkilon toimesta
mallin luoneen tai sen, jolle hidnen oikeutensa ovat siirtyneet, antamien tietojen tai suorittamien

toimenpiteiden nojalla; ja

b) 12 kuukauden aikana ennen rekisterdintihakemuksen tekemispdivéad tai, jos vaaditaan etuoikeutta,
ennen etuoikeuspéivaa.”

Asetuksen 25 artiklan, jonka otsikkona on "Mitdttomyysperusteet”, 1 kohdan b ja e alakohdassa seka
3 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Yhteisomalli voidaan julistaa mitattoméksi ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

b) se ei taytd 4-9 artiklassa sdddettyja edellytyksia,

e) myohemmaissd mallissa kdytetddn erottavaa merkkid ja tdtd merkkid koskevassa yhteison tai
asianomaisen jdsenvaltion lainsddddnnossd annetaan merkin haltijalle oikeus kieltdd tallainen
kaytto,

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

2

Asetuksen 61 artiklan 1-3 kohdassa saadetain seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien tekemédt muutoksenhakua koskevat paédtokset voidaan saattaa yhteisojen
tuomioistuimen kasiteltavéksi.

2. Muutoksenhaun perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymaarayksen
rikkominen, perustamissopimuksen tai tdmdn asetuksen tai niiden soveltamista koskevan

oikeussdadannon rikkominen taikka harkintavallan véarinkaytto.

3. Yhteisojen tuomioistuimella on toimivalta joko kumota riitautettu pdétos tai muuttaa sitd.”
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Asian tausta

Baena Grupo on seuraavan yhteisomallin nro 426895-0002 (jéljempéana riidanalainen malli) haltija:

Sitd koskeva rekisterdintihakemus jdtettiin 7.11.2005 ja se rekisterditiin ja julkaistiin 27.12.2005
teollisuusmallien  kansainvélisen luokituksen perustamisesta 8.10.1968 tehdyssdé Locarnon
sopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna (jdljempéanéd Locarnon sopimus), madriteltyyn luokkaan
99-00 kuuluvia seuraavia tavaroita varten: “T-paidat (ornamentti:), lakit (ornamentti:), tarrat
(ornamentti:), painotuotteet, mukaan lukien mainosmateriaalit (ornamentti:)”.

Neuman ja Galdeano del Sel esittivat 18.2.2008 SMHV:ssa asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan
b ja e alakohtaan perustuvan vaatimuksen riidanalaisen mallin mitéttomaéksi julistamisesta. Ne vaittivat
mitattomaksi julistamista koskevassa vaatimuksessaan yhtdaltd, ettd riidanalainen malli ei ollut uusi eiké
luonteeltaan yksilollinen tdmian asetuksen 4 artiklassa, luettuna yhdessd sen 5 ja 6 artiklan kanssa,
tarkoitetulla tavalla, ja toisaalta, ettd siind oli kéytetty saman asetuksen 25 artiklan 1 kohdan e
alakohdassa tarkoitettua erottavaa merkkia.

Neuman ja Galdeano del Sel vetosivat mitdattoméksi julistamista koskevan vaatimuksensa tueksi
seuraavaan aikaisempaan yhteison kuviomerkkiin nro 1312651 (jaljempéana aikaisempi tavaramerkki):

Tamd tavaramerkki rekisteroitiin 7.11.2000 tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jaljempéand Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin
25, 28 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, ja ne vastaavat ndiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, pddhineet”

— luokka 28: "Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvilineet”
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— luokka 32: "Oluet; kivennadis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelméjuomat ja
hedelmétuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”.

SMHV:n mitittomyysosasto hyviksyi 15.7.2008 tekemadlldédn padtoksellda riidanalaisen mallin
mitattomaksi julistamista koskevan hakemuksen asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e
alakohdan nojalla.

Baena Grupo valitti 16.9.2008 SMHV:issia  mitdttomyysosaston  péadtoksestd  asetuksen
N:o 6/2002 55-60 artiklan nojalla.

SMHV:n kolmas valituslautakunta (jdljempané valituslautakunta) totesi riidanalaisessa paatoksessa, ettd
mitattomyysosasto oli tehnyt virheen katsoessaan, ettd riidanalaisessa mallissa kéytettiin aikaisempaa
merkkid. Se katsoi kuitenkin, ettd riidanalaisella mallilla ei ollut yksilollistd luonnetta, koska mallia
tarkastelevien asiantuntevien kayttdjien eli nuorten ja lasten, jotka yleensd ostavat T-paitoja, lakkeja ja
tarroja, tai painotuotteiden kayttdjien siitd saama yleisvaikutelma ei poikennut aiemman merkin
antamasta yleisvaikutelmasta. Niin ollen valituslautakunta vahvisti asetuksen
N:o 6/2002 60 artiklan 1 kohdan nojalla riidanalaisen mallin mitdttomaksi julistamisen, mutta saman
asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessd sen 6 artiklan 1 kohdan kanssa,
perusteella.

Oikeudenkidyntimenettely unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Baena Grupo nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.12.2009 toimittamallaan
kannekirjelmalld kanteen, jossa se vaati, ettd riidanalainen paatos kumotaan. Se vetosi kanteensa tueksi
yhteen kanneperusteeseen, joka koski asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan rikkomista. Se vditti, ettd
aikaisempi merkki ja riidanalainen malli eroavat toisistaan niin paljon, ettd nditd hahmoja
tarkastelevan asiantuntevan kayttdjan niistd saama yleisvaikutelma on erilainen.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi valituksenalaisella tuomiolla riidanalaisen pé&atoksen.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi aluksi valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa, ettd on vertailtava
yhtdaltd riidanalaisen mallin antamaa yleisvaikutelmaa ja toisaalta asiantuntevan kayttdjan saamaa
yleisvaikutelmaa aikaisemmasta merkistd, joka on tunnetuksi tullut malli.

Se totesi valituksenalaisen tuomion 21 ja 22 kohdassa, ettd asiantuntevan kayttdjan kyseisista kahdesta
hahmosta saama yleisvaikutelma madrittyy suurelta osin niiden kasvojen ilmeen perusteella. Unionin
yleinen tuomioistuin korosti, ettd ero ndiden kahden hahmon kasvojen ilmeessa on olennainen piirre,
joka sdilyy asiantuntevan kayttdjan, sellaisena kuin valituslautakunta on tdmén asianmukaisesti
madritellyt, muistissa.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi timén jélkeen valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa, ettd tama
ilme vyhdessd vartalon eteenpdin kallistuneen asennon kanssa antavat vaikutelman tietystd
artymyksestd, joiden avulla asiantunteva kayttdja voi yksiloidd, ettd "aikaisempi malli” on hermostunut
henkilohahmo. Sitd vastoin riidanalaisella mallilla aikaan saadulle yleisvaikutelmalle ei ole ominaista
minkédédnlainen tunteen ilmaisu, joka perustuisi kasvojen ilmeeseen tai taaksepdin kallistuneeseen
vartalon asentoon.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi tdméan osalta valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa, ettd "nuoret,
jotka ostavat T-paitoja ja lakkeja, huomaavat selvisti eron kasvojen ilmeissd, ja tdmd on vieldkin
merkityksellisempéé lapsille, jotka kayttévit tarroja antaakseen esineille henkilokohtaisen savyn ja jotka
siten kiinnittévat erityistd huomiota tarroissa olevien henkilohahmojen ilmaisemiin tunteisiin”.
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Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa, ettd kyseisten kahden
hahmon viliset erot “ovat riittdvdn merkittdvida antaakseen asiantuntevalle kayttdjélle erilaisen
yleisvaikutelman siitd huolimatta, ettd ne ovat muiden seikkojen osalta samankaltaisia ja ettd kyseessa
olevien kaltaiset hahmot luoneella on huomattavan paljon vapautta”.

Unionin yleinen tuomioistuin péétteli valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, ettd valituslautakunta oli
tehnyt virheen katsoessaan, ettd riidanalainen malli ei antanut asiantuntevalle kayttijélle

yleisvaikutelmaa, joka poikkeaisi mitdttomaéksi julistamista koskevan vaatimuksen tueksi vedotun
"aikaisemman mallin” antamasta yleisvaikutelmasta.

Oikeudenkidyntimenettelyn vaiheet unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

Unionin tuomioistuimen presidentin 11.4.2011 antamalla méardykselld asiat C-101/11 P ja C-102/11 P
yhdistettiin kirjallista ja suullista késittelyd sekd tuomion antamista varten.

Neuman ja Galdeano del Sel vaativat valituksessaan, ettd unionin tuomioistuin
— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— julistaa riidanalaisen mallin mitdttomédksi tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen
tuomioistuimeen ja

— velvoittaa Baena Grupon korvaamaan kisiteltavdsta valituksesta ja unionin yleisessd
tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii valituksessaan, ettd unionin tuomioistuin
— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— antaa pddasiassa uuden tuomion, jolla hyldtdén kanne riidanalaisesta péaiatoksestd, tai palauttaa asian
unionin yleiseen tuomioistuimeen, ja

— velvoittaa Baena Grupon korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Baena Grupo vaatii vastineessaan, ettd unionin tuomioistuin

— jattaa valituksen asiassa C-101/11 P tutkimatta tai toissijaisesti hylkda valituksen
— hylkéaa perusteettomana valituksen asiassa C-102/11 P ja

— velvoittaa valittajat korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Valitus

Neuman ja Galdeano del Sel esittivat valituksensa tueksi kolme valitusperustetta. Kaksi ensimmaéisté
valitusperustetta koskevat sitd, ettd unionin yleisen tuomioistuimen viitetddn tehneen asetuksen
N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessd saman asetuksen 4-9 artiklan kanssa,
ja 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamista koskevan oikeudellisen virheen. Kolmas
valitusperuste koskee sitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut velvollisuutta perustella
valituksenalainen tuomio.
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SMHYV vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, jotka koskevat sitd, ettd unionin yleinen
tuomioistuin on rikkonut yhtiéltd asetuksen N:o 6/2002 61 artiklaa ja toisaalta saman asetuksen
25 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, luettuna yhdessi saman asetuksen 6 artiklan kanssa. Toinen
valitusperuste jakautuu kahteen osaan, joilla SMHV viittdd yhtiéltd, ettd unionin yleinen tuomioistuin
on sekoittanut keskendédn tavaramerkkioikeuden ja yhteisomallioikeuden erityiset kriteerit, ja toisaalta,
ettd se on jattanyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan.

SMHV:n esittdimd ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan rikkomista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

SMHYV viittaa ensinndkin asiassa C-38/09 P, Schriader vastaan YKLV, 15.4.2010 annettuun tuomioon
(Kok., s. I-3209, 77 kohta) ja vaittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on riidanalaisen péaitoksen
laillisuutta arvioidessaan tutkinut hyvin yksityiskohtaisesti "kyseiset yhteisomallit”.

SMHYV viittad, ettd yhteisomallien pétevyyden valvonta, joka on teknisesti hyvin monitahoista, koskee
asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan yhteydessd ainoastaan mallin luoneen
henkilon vapauden médrittdmistd. Se katsoo, ettd koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole rajoittunut
valvomaan téllaisten mallien péatevyyttd koskevia ilmeisid arviointivirheitd, se on ylittdinyt tdmén
asetuksen 61 artiklan ulottuvuuden.

SMHV viittda toiseksi, ettd katsoessaan, ettd "kyseisten mallien” henkilohahmojen tunteidenilmaisut
ovat tirkedmpid kuin nédiden mallien graafinen ilmaisutapa, unionin yleinen tuomioistuin on
korvannut valituslautakunnan pdaittelyn omalla pédttelyllaan. Se vaittdd, ettd unionin yleinen
tuomioistuin on ndin toimiessaan arvioinut tosiseikkoja uudelleen rajoittamatta tutkimistaan
riidanalaisen péitoksen laillisuuden valvontaan.

SMHYV katsoo téstd, ettd koska unionin yleinen tuomioistuin on jattanyt tdismentdmattd, minka virheen
valituslautakunta on tehnyt soveltaessaan asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohtaa,
luettuna yhdessd sen 6 artiklan kanssa, SMHV:n ei ole mahdollista padtelld valituksenalaisesta
tuomiosta, miten kyseisen asetuksen 6 artiklaa on tulkittava asianmukaisesti.

Baena Grupo katsoo, ettd SMHV:n viite ei ole perusteltu. Sen mukaan unionin yleiselld
tuomioistuimella on tédysi vapaus sen arvioidessa asian tosiseikkoja. Se viittaa tdmdn osalta asiassa
C-265/97 P, VBA vastaan Florimex ym., 30.3.2000 annettuun tuomioon (Kok. s. I-2061), jossa
yhteisdjen tuomioistuin vetoaa sille tehdyn myohemmain valituksen yhteydessd ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaan nayton arviointiin.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On selvitettdvd, onko unionin yleinen tuomioistuin ylittdnyt valvontansa rajat ja korvannut omalla
arvioinnillaan SMHV:n arvioinnin.

Tastd on muistutettava, ettd asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 2 kohdan mukaan SMHV:n
valituslautakuntien tekemdt padtokset voidaan saattaa unionin yleisen tuomioistuimen kasiteltavéiksi
perustamissopimuksen, tdmén asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussdédnnon rikkomisen
perusteella. Téstd seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen harjoittamaan téytta
laillisuusvalvontaansa sen SMHV:n arvioinnin osalta, joka koskee tietoja, jotka hakija on esittinyt (ks.
asia C-263/09 P, Edwin v. SMHYV, tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5853, 52 kohta ja asia C-281/10 P,
PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, tuomio 20.10.2011, Kok., s. I-10153, 66 kohta).
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Unionin yleisen tuomioistuimen on siten tdmén artiklan nojalla arvioitava valituslautakuntien paatosten
lainmukaisuutta valvomalla sitd, miten ne ovat soveltaneet unionin oikeutta, ja tissd valvonnassa sen on
otettava huomioon erityisesti kyseisille lautakunnille esitetyt tosiseikat (ks. analogisesti asia C-16/06 P,
Les Editions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 38 kohta ja asia C-418/10 P,
Herhof v. SMHV, maiardys 28.3.2011, Kok, s. I-43%, 47 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin voi erityisesti valvoa kaikin puolin SMHV:n valituslautakuntien paéatosten
laillisuutta tutkimalla tarvittaessa, pitddko ndiden lautakuntien riidan tosiseikoista esittdma
oikeudellinen luonnehdinta paikkansa tai onko ndille lautakunnille esitettyja tosiseikkoja arvioitu
virheellisesti (ks. analogisesti em. asia Les Editions Albert René v. SMHV, tuomion 39 kohta ja em.
asia Herhof v. SMHV, madrdyksen 48 kohta).

Kun néet unionin yleistd tuomioistuinta on pyydetty arvioimaan SMHV:n valituslautakunnan paéatoksen
laillisuutta, tdméan lautakunnan tosiseikoista tekema virheellinen arviointi ei voi sitoa unionin yleisté
tuomioistuinta siltd osin kuin kyseinen arviointi on osa niitd pditelmid, joiden laillisuus on kiistetty
unionin yleisessi tuomioistuimessa (ks. analogisesti em. asia Les Editions Albert René v. SMHYV,
tuomion 48 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin voi kylldkin myontdda SMHV:lle — etenkin, jos tdimén on tehtédva erittdin
teknisid arviointeja — tiettyd harkintavaltaa ja rajoittaa valituslautakunnan teollismalleja koskevien
paatosten osalta itse harjoittamansa valvonnan ilmeisten arviointivirheiden tutkimiseen (em. asia
PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, tuomion 67 kohta).

Kasiteltavassda asiassa SMHV ei ole kuitenkaan osoittanut, ettd asian arviointi edellyttdisi erittdin
teknisid arviointeja, mika oikeuttaisi sen, ettd sille myonnettiisiin harkintavaltaa, jonka vuoksi unionin
yleisen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan laajuus rajoittuisi koskemaan ilmeisten
arviointivirheiden tutkimista.

Lisaksi Baena Grupo vaitti unionin yleisessd tuomioistuimessa, ettd koska valituslautakunta on
katsonut, ettd riidanalainen malli ei ole luonteeltaan yksil6llinen, koska asiantuntevan kayttdjan siité
saama yleisvaikutelma ei poikennut aikaisemman merkin antamasta yleisvaikutelmasta, se on rikkonut
asetuksen N:o 6/2002 6 artiklaa.

Tastd seuraa, ettd koska Baena Grupo riitautti valituslautakunnan arvioinnin, joka koski asiantuntevan
kayttdjan kummastakin kyseisestd hahmosta saamaa yleisvaikutelmaa, unionin yleinen tuomioistuin oli
toimivaltainen tutkimaan ne arvioinnit, jotka mainittu valituslautakunta oli tehnyt aikaisemman
tavaramerkin ja riitautetun mallin samankaltaisuudesta (ks. analogisesti em. asia Les Editions Albert
René v. SMHYV, tuomion 47 kohta).

Naiin ollen unionin yleinen tuomioistuin saattoi oikeudellista virhettd tekeméttd tutkia konkreettisesti
valituksenalaisen tuomion 20-25 kohdassa valituslautakunnan arvioinnit ja kumota riidanalaisen

paatoksen.

Niin ollen SMHV:n ensimmainen valitusperuste on hyldttava perusteettomana.
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SMHYV:n esittdmdn toisen valitusperusteen ensimmidinen osa sekd Neumanin ja Galdeano del Selin
esittamd ensimmdinen valitusperuste, jotka koskevat asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b
alakohdan, luettuna yhdessd saman asetuksen 4-9 artiklan kanssa, rikkomista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

SMHV viittdd ensinndkin, ettd wunionin yleinen tuomioistuin on sekoittanut keskenddn
tavaramerkkioikeuden ja toisaalta yhteisomallioikeuden erityiset kriteerit. Sen mukaan
tavaramerkkioikeudella pyritddn turvaamaan kuluttajien yleinen etu, jotta he eivdt erehdy tavaramerkin
kattamien tavaroiden tai palvelujen ostohetkelld, kun taas yhteisomallioikeudella pyritdédn suojaamaan
yksityisid etuja eli sen toimijan etuja, joka kehittelee jonkin muodon tai kayttdd sitd, riippumatta
ostetun tuotteen kaupallista alkuperdd koskevasta mahdollisesta sekaannusvaarasta. Se viittaa
erityisesti, ettd unionin yleinen tuomioistuin on perustanut valituksenalaisen tuomion 22
ja 23 kohdassa ’kyseisten mallien” vertailun siihen epéatdydelliseen muistikuvaan, joka siilyy
asiantuntevan kayttdjan muistissa.

Sekd Neuman ja Galdeano del Sel etta SMHV vaittavdat tdman osalta, ettd kyseisen vertailun ei tule
perustua asiantuntevan kayttdjan epitdydelliseen muistikuvaan vaan kyseisten hahmojen suoraan
vertailuun.

Toiseksi SMHV viittad, ettd unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, koska se ei
ole perustanut valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa tutkimustaan kyseisen mallin antamasta
vaikutelmasta kaikkien asiantuntevien kayttdjien saamaan vaikutelmaan. Se on ndet SMHV:n mukaan
rajoittanut nditd malleja koskevan tutkimuksen koskemaan ainoastaan asiantuntevien kayttdjien osan,
eli nuorten, jotka kayttiaviat T-paitoja, lakkeja ja tarroja, saamaa vaikutelmaa.

Kolmanneksi Neuman ja Galdeano del Sel viittavit, ettd koska unionin yleinen tuomioistuin on
katsonut valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa, ettd asiantuntevan kayttdjan kyseisistd kahdesta
hahmosta saama yleisvaikutelma maédrittyy hahmojen kasvojen ilmeen perusteella, se on tehnyt
oikeudellisen virheen. He viittavat, ettd kyseiseltd mallilta puuttuu yksil6llinen luonne ja ettd pienilld
eroilla kyseisten kahden hahmon ilmeissd ei ole vaikutusta niiden antamaan yleisvaikutelmaan. Ne
korostavat tdimén osalta kyseisten tuotteiden sekd sen yleison, jolle ne on suunnattu, yksilollisyytta.
Lisaksi ne vdittdvat, ettd unionin yleinen tuomioistuin on myontédnyt valituksenalaisen tuomion
25 kohdassa, ettd hahmojen luojilla on huomattavan paljon vapautta.

Baena Grupo katsoo, ettd Neuman ja Galdeano del Sel tyytyvit viitteissddn tosiasiassa asettamaan
kyseenalaiseksi unionin yleisen tuomioistuimen tekemén tosiseikkoja koskevan arvioinnin ja pyrkivat
siten saamaan aikaan sen, ettd unionin tuomioistuin korvaisi omalla pédttelyllddn unionin yleisen
tuomioistuimen paéttelyn.

Baena Grupo vaatii lisdksi, ettd SMHV:n asiantuntevaa kayttdjad koskeva viite on jatettdvd tutkimatta
silld perusteella, ettd unionin yleisen tuomioistuimen ei tarvinnut lausua siité.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Viitteestd, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen aikaisemman
tavaramerkin ja riidanalaisen mallin vertailussa, on todettava ensinnékin, ettd asetuksessa N:o 6/2002 ei
madritelld asiantuntevan kayttdjan kasitettd. Mainittu késite on kuitenkin ymmarrettava valimuodoksi
keskivertokuluttajan, johon viitataan tavaramerkkialalla ja jolta ei edellytetd mitddn erityistd tietimysta
ja joka ei péadsddntoisesti tee suoraa vertailua riidanalaisten tavaramerkkien vililld, ja syvallisen
teknisen tietdimyksen omaavan toimialan tuntijan kasitteiden vélilla. Ndin ollen asiantuntevan kayttdjan
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kasite voidaan ymmartda sellaisen kayttdjan madritelmaksi, joka ei ole keskimédrdisen tarkkaavainen
vaan erityisen tarkkaavainen joko henkilokohtaisen kokemuksensa tai kyseisen alan laajan
tuntemuksensa vuoksi (ks. em. asia PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, tuomion 53 kohta).

Tamaén osalta on totta, ettd asiantuntevan kéyttdjan luonteesta, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on
sen madritellyt, seuraa, ettd asiantunteva kayttdja vertailee, mikdli se on mahdollista, suoraan
aikaisempaa merkkii ja riidanalaista mallia. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitd, ettd téllainen vertailu
on mahdotonta tai epitavallista kyseiselld alalla etenkin erityisten olosuhteiden tai aikaisemman
tavaramerkin ja kyseisen mallin kuvaamien tuotteiden piirteiden vuoksi (ks. vastaavasti em. asia
PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, tuomion 55 kohta).

Niin ollen unionin yleistd tuomioistuinta ei voida menestyksekkédsti moittia siitd, ettd se olisi tehnyt
oikeudellisen virheen, kun se on arvioinut aikaisemmasta tavaramerkistd ja riidanalaisesta mallista
saatavaa yleisvaikutelmaa kayttdmatta lahtokohtana sitd, ettd asiantunteva kayttdja joka tapauksessa
vertailisi nditd malleja suoraan (ks. vastaavasti em. asia PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic,
tuomion 56 kohta).

Nain on sitakin suuremmalla syylld, koska asetuksessa N:o 6/2002 ei ole tdstd tdsmaillistd mainintaa,
joten ei voida katsoa, ettd unionin lainsdatdjén tarkoituksena olisi ollut rajoittaa mahdollisten mallien
arviointi suoraan vertailuun (ks. em. asia PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, tuomion 57 kohta).

Téastd seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettd aikaisemman
tavaramerkin ja riidanalaisen mallin vertailussa perustaessaan ratkaisunsa valituksenalaisen tuomion 22
ja 23 kohdassa asiantuntevan kayttdjain muistissa sdilyvddn epéatdydelliseen muistikuvaan kyseisten
kahden hahmon antamasta yleisvaikutelmasta.

Niin ollen tdma viite on hylattdvd perusteettomana.

Toiseksi viitteestd, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen
rajoittaessaan aikaisempaa tavaramerkkid ja riidanalaista mallia koskevan tutkimuksensa koskemaan
ainoastaan asiantuntevien kayttdjien osan saamaa vaikutelmaa, on aluksi tdsmennettdva, ettd toisin
kuin Baena Grupo viittds, titd viitettd ei ole jatettdvd tutkimatta. Silld pyritddn ndet puuttumaan
oikeudelliseen virheeseen, jonka unionin yleisen tuomioistuimen viitetddn tehneen asetuksen
N:o 6/2002 tulkinnassa tai soveltamisessa ja joka on omiaan, mikili se ndytetddn toteen, tekemiddn
virheelliseksi unionin yleisen tuomioistuimen péittelyn kokonaisuudessaan.

Itse asiakysymyksestéd on todettava, ettd SMHV:n viite perustuu valituksenalaisen tuomion virheelliseen
tulkintaan. Unionin yleinen tuomioistuin on ndet aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin
vertailussa viitannut valituksenalaisen tuomion 22 kohdassa asiantuntevaan kayttdjaan “sellaisena kuin
valituslautakunta on timén asianmukaisesti méaritellyt”.

Unionin yleinen tuomioistuin on siten ottanut huomioon kaikki asiantuntevat kayttijit, sellaisina kuin
valituslautakunta on heiddt madrittinyt, eli nuoret, lapset ja painotuotteiden, mukaan lukien
mainosmateriaalit, kéyttdjit. Sama patee myds unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen
tuomion 23 kohdassa tekemien niiden pdaattelyjen osalta, joissa se on viitannut mainittuun
asiantuntevaan kayttdjadn tutkiessaan aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin antamaa
vaikutelmaa. Tédmén jidlkeen unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion
24 kohdassa erityisesti, ettd nuoret ja lapset huomaavat selvisti eron kyseisten kahden hahmon
kasvojen ilmeissé.

Tastd seuraa, ettei voida pétevisti viittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei ole perustanut hahmoja
koskevaa tutkimustaan kaikkiin asiantunteviin kayttajiin.
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Kolmanneksi on todettava, ettd Neuman ja Galdeano del Sel viittiavat pédasiallisesti, ettd unionin
yleinen tuomioistuin on katsonut, ettd kummankin hahmon kasvojen ilme madarittdd asiantuntevan
kayttdjan aikaisemmasta tavaramerkistd ja riidanalaisesta mallista saaman yleisvaikutelman.

Tdmidn osalta on todettava, ettd Neuman ja Galdeano del Sel tyytyvit tosiasiallisesti vain asettamaan
viitteillddn kyseenalaiseksi unionin yleisen tuomioistuimen aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen
mallin antaman yleisvaikutelman arvioinnissa tekemén tosiseikkoja koskevan arvioinnin ja pyrkivit
siten saamaan aikaan sen, ettd unionin tuomioistuin korvaisi omalla péaittelyllddn unionin yleisen
tuomioistuimen pééttelyn.

Neuman ja Galdeano del Sel eivdt néet ole viittineet eiviatkd nédyttidneet toteen, ettd unionin yleinen
tuomioistuin olisi ottanut védristyneelld tavalla huomioon sille esitetyt tosiseikat, vaan ne ovat
rajoittuneet vdittdmaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut virheellisesti asian olosuhteita
katsoessaan, ettd asiantunteva kayttdja sai riidanalaisesta mallista erilaisen yleisvaikutelman kuin
mitattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen tueksi mainitusta aikaisemmasta tavaramerkista.

Vakiintuneen oikeuskaytdinnon mukaan on kuitenkin niin, ettd ainoastaan unionin yleinen tuomioistuin
on toimivaltainen yhtdaltda madrittdiméddn ratkaisun perustaksi asetettavan tosiseikaston, lukuun
ottamatta sellaisia tapauksia, joissa madritetyn tosiseikaston paikkansapitaiméttomyys kéy ilmi unionin
yleiselle tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan titd tosiseikastoa. Lukuun
ottamatta sitd tapausta, ettd tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vaéristyneelld
tavalla, tdmd arviointi ei siten ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsd kuuluisi unionin
tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessd harjoittaman valvonnan piiriin (ks. asia C-144/06 P,
Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok., s. I-8198, 49 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Tama véite on ndin ollen hylédttava perusteettomana.

Edelld esitetystd seuraa, ettd SMHV:n toinen valitusperuste ja Neumanin ja Galdeano del Selin
ensimmadinen valitusperuste on hylattdva kokonaisuudessaan.

Neumanin ja Galdeano del Selin esittdmd toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen
N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan rikkomista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Neuman ja Galdeano del Sel viittavit, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei ole soveltanut kyseisen
asetuksen 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa. Niiden mukaan kaikki vaaditut edellytykset tayttyvit sen
toteamiseksi, ettd aikaisemman merkin ja riidanalaisen mallin vélilld oli sekaannusvaara. Ndin ollen
unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se ei ole lausunut kyseisestd
sadnnoksestd eika kieltdnyt riitautetun mallin kéyttoa.

Baena Grupo katsoo, ettd tdtd valitusperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi, koska silld on tarkoitus
kyseenalaistaa unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa tekemdt tosiseikkoja
koskevat arvioinnit.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd kyseessi on peruste, jota ei ole esitetty unionin yleisessd tuomioistuimessa
riidanalaisen péadtoksen mitdttomaksi julistamista koskevassa menettelyssd, ja ettd joka tapauksessa
kyseessi ei ole oikeusjarjestyksen perusteita koskeva peruste, joka unionin yleisen tuomioistuimen olisi
pitdnyt tutkia viran puolesta.
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Unionin tuomioistuimen ty6jéarjestyksen 113 artiklan 2 kohdan mukaan valituksessa ei voida muuttaa
oikeudenkédynnin kohdetta siitd, mikd se oli unionin yleisessa tuomioistuimessa. Unionin tuomioistuin
on siten valitusasioissa toimivaltainen arvioimaan ainoastaan sitd oikeudellista ratkaisua, jonka unionin
yleinen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistd perusteista (ks. mm. asia C-136/92 P, komissio v.
Brazzelli Lualdi ym., tuomio 1.6.1994, Kok., s. I-1981, 59 kohta; asia C-171/06 P, T.LM.E. ART wv.
SMHYV, tuomio 15.3.2007, Kok., s. I-2135, 24 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio
20.9.2007, Kok., s. I-114*, 56 kohta).

Niin ollen tdma valitusperuste on jétettdva tutkimatta.

SMHYV:n esittdmdn toisen valitusperusteen toinen osa ja Neumanin ja Galdeano del Selin esittdmd
kolmas valitusperuste, jotka koskevat valituksenalaisen tuomion perustelujen puuttumista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

SMHYV viittad, ettd unionin yleinen tuomioistuin on jattinyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan,
koska se on jattinyt yhtaaltd selostamatta ne syyt, joiden vuoksi se on katsonut valituksenalaisen
tuomion 24 kohdassa, ettd "nuoret, jotka ostavat T-paitoja ja lakkeja, huomaavat selvésti eron kasvojen
ilmeissd”, ja toisaalta viittaamatta painotuotteiden, mukaan lukien mainosmateriaalit, kayttdjista
muodostuvaan yleis6on.

Neuman ja Galdeano del Sel viittavit lisaksi, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei ole perustellut
valituksenalaista tuomiota tarkasti, tdsméllisesti ja johdonmukaisesti, milld loukattiin kantajien
menettelyllisida oikeuksia.

Baena Grupo toteaa SMHV:n viitteistd, ettd unionin yleisen tuomioistuimen ei tarvinnut lausua edelld
52 kohdassa mainituista asiantuntevista kayttdjistd ja ettd ndin ollen ei voida katsoa, ettd sen tuomion
perustelut olisivat puutteellisia.

Baena Grupo vaatii, ettd Neumanin ja Galdeano del Selin vditteet on jatettavd tutkimatta. Se vaittaa,
ettd Neuman ja Galdeano del Sel eivit ole osoittaneet valituksenalaisen tuomion niitd kohtia, joiden
osalta perustelut olisivat puutteellisia.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Perusteluvelvollisuuden rikkomisesta, johon SMHV vetoaa, on todettava, ettd se perustuu viitteeseen,
ettd unionin yleinen tuomioistuin on jéttinyt yhtddltd selostamatta ne syyt, joiden vuoksi se on
katsonut, ettd "nuoret, jotka ostavat T-paitoja ja lakkeja, huomaavat selvésti eron kasvojen ilmeissd”, ja
toisaalta viittaamatta “painotuotteiden, mukaan lukien mainosmateriaalit” kayttdjista muodostuvaan
yleis6on.

Tamédn osalta on muistutettava, ettd velvollisuus perustella tuomiot perustuu Euroopan unionin
tuomioistuimen perussddnnon 36 artiklaan, jota sovelletaan perusséannon 53 artiklan ensimmadisen
kohdan ja unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 81 artiklan nojalla unionin yleiseen
tuomioistuimeen (ks. asia C-311/05 P, Naipes Heraclio Fournier v. SMHV, tuomio 4.10.2007, 51 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Vakiintuneesta oikeuskdytinnostd kdy ilmi, ettd unionin vyleisen tuomioistuimen tuomiot on

perusteltava riittdvésti, jotta unionin tuomioistuin voi harjoittaa tuomioistuinvalvontaansa (ks. mm.
em. asia Naipes Heraclio Fournier v. SMHYV, tuomion 52 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).
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Kasiteltavdssda asiassa on katsottava, ettd kun otetaan huomioon erityisesti timédn tuomion 61
ja 63 kohdassa tehdyt toteamukset, on riittdvdd todeta, ettd unionin yleisen tuomioistuimen
valituksenalaisessa tuomiossa noudattama pédttely on sellaisenaan selvd ja ymmarrettivéd ja ettd sen
avulla voidaan saada selville syyt, joiden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin on hyviaksynyt Baena
Grupon sille esittdimédn ainoan kanneperusteen. Valituksenalaisen tuomion perustelut eivit nédin ollen
ole puutteellisia.

Niin ollen tdma valitusperuste on hylattdva perusteettomana.

Kaiken edelld esitetyn perusteella valitukset on osittain jatettdvd tutkimatta ja osittain hyldttava
perusteettomina.

Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota saman tyojérjestyksen 118 artiklan
perusteella sovelletaan valituksen kasittelyyn, mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska Neuman ja Galdeano del Sel ovat hédvinneet asiassa C-101/11 P tehdyn valituksen, ne on
velvoitettava korvaamaan valitukseen liittyvat oikeudenkdyntikulut Baena Grupon vaatimusten

mulkaisesti.

Koska SMHV on havinnyt asiassa C-102/11 P tehdyn valituksen, se on velvoitettava korvaamaan
valitukseen liittyvit oikeudenkayntikulut Baena Grupon vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

1) Valitukset hylitddn.

2) Neuman ja Galdeano del Sel vastaavat asiassa C-101/11 P tekemaiinsi valitukseen liittyvistd
omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan José Manuel Baena Grupo
SA:lle tidssa asiassa aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

3) Sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaa asiassa
C-102/11 P tekemiidnsda valitukseen liittyvistd omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se
velvoitetaan korvaamaan José Manuel Baena Grupo SA:lle tidssd asiassa aiheutuneet

oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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