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Oikeudenkäyntikieli: italia 

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin 

Consiglio di Stato 

Pääasian asianosaiset 

Valittajat: Ministero dello Sviluppo Economico ja Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 

Vastapuoli: Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attes
tazione Spa 

Ennakkoratkaisukysymys 

Ovatko kilpailua koskevat yhteisön periaatteet ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 106 ar
tikla esteenä 25.1.2000 annetussa presidentin asetuksessa nro 
34 ja 5.10.2010 annetussa presidentin asetuksessa nro 207 
Società Organismi di Attestazionien [elimet, jotka valvovat, täyt
tävätkö yritykset tarvittavat edellytykset voidakseen osallistua 
julkisiin hankintamenettelyihin] (SOA) harjoittamalle todistusten 
myöntämistoiminnalle säädettyjen maksujen soveltamiselle? 

Valitus, jonka Pi-Design AG, Bodum France ja Bodum 
Logistics A/S ovat tehneet 16.7.2012 unionin yleisen 
tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-331/10, Yoshida 
Metal Industry Co. Ltd v. sisämarkkinoiden 
harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 8.5.2012 

antamasta tuomiosta 

(Asia C-337/12 P) 

(2012/C 295/33) 

Oikeudenkäyntikieli: englanti 

Asianosaiset 

Valittajat: Pi-Design AG, Bodum France ja Bodum Logistics A/S 
(edustaja: Advocate H. Pernez) 

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavara
merkit ja mallit) ja Yoshida Metal Industry Co. Ltd 

Vaatimukset 

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin 

— kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion 

— julistaa mitättömäksi yhteisön tavaramerkin 1 371 244 

Toissijaisesti 

— palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja velvoit
taa tämän palauttamaan asian valituslautakuntaan, jos sen 
päätös kumotaan 

— velvoittaa YOSHIDA METAL INDUSTRY CO. LTD:n korvaa
maan oikeudenkäyntikulut. 

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut 

Valittajat väittävät, että valituksenalainen tuomio on kumottava, 
koska unionin yleinen tuomioistuin rikkoi yhteisön tavaramerk
kiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa sovel
tamalla virheellisiä kriteerejä kyseessä olevan merkin olennaisten 
ominaispiirteiden yksilöimisessä ja vääristämällä sille esitettyjä 
todisteita. 

Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto 
(tavaramerkit ja mallit) on tehnyt 16.7.2012 unionin 
yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-331/10, 
Yoshida Metal Industry Co. Ltd v. sisämarkkinoiden 
harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 8.5.2012 

antamasta tuomiosta 

(Asia C-338/12 P) 

(2012/C 295/34) 

Oikeudenkäyntikieli: englanti 

Asianosaiset 

Valittaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja 
mallit) (asiamies: A. Folliard-Monguiral) 

Muut osapuolet: Yoshida Metal Industry Co. Ltd sekä Pi-Design 
AG, Bodum France ja Bodum Logistics A/S 

Vaatimukset 

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin 

— hyväksyy valituksen kokonaisuudessaan 

— kumoaa valituksenalaisen tuomion 

— velvoittaa Yoshida Metal Industry Co. Ltd:n korvaamaan vi
raston oikeudenkäyntikulut. 

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut 

Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin ei perustellut 
valituksenalaista tuomiota siltä osin kuin se jätti lausumatta 
viraston argumentista, joka mainitaan valituksenalaisen tuomion 
18 kohdassa.
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Valittaja väittää niin ikään, että unionin yleinen tuomioistuin 
rikkoi yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan ii alakohtaa. Sen olisi pitänyt todeta, että kaksiulot
teista merkkiä voidaan sekä käyttää kolmiulotteisessa kohteessa 
että sisällyttää siihen. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 
1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltaminen edellyttää näin 
ollen sitä, että otetaan huomioon kaikki mahdolliset tavat, joilla 
hakemuksen tekopäivänä on kuviteltavissa, että asianomainen 
merkki voidaan liittää kolmiulotteiseen kohteeseen. Unionin 
yleinen tuomioistuin vääristi todisteita, kun se katsoi, että vali
tuslautakunta oli perustanut tutkimuksensa yksinomaan tosiasi
allisesti markkinoituihin tavaroihin. Valituslautakunta teki itse 
asiassa selväksi, että sen toteamukset perustuivat ensisijaisesti 
Pi-Designin esittämiin patentteihin. Lisämateriaaliin, patentit ja 
tosiasiallisesti markkinoidut tavarat mukaan lukien, viittaamista 
ei missään tapauksessa tule kieltää, kun tällainen materiaali vah
vistaa päätelmän siitä, että kyseessä olevan merkin, sellaisena 
kuin sitä on haettu, ominaispiirteillä voidaan saavuttaa tekninen 
tulos, kun se on sisällytetty kolmiulotteiseen kohteeseen. Ai
noastaan tällä lähestymistavalla voidaan turvata oikeusvarmuus 
ja yleinen etu, jotka ovat yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 ar
tiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla. 

Valitus, jonka Pi-Design AG, Bodum France ja Bodum 
Logistics A/S ovat tehneet 16.7.2012 unionin yleisen 
tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-416/10, Yoshida 
Metal Industry Co. Ltd v. sisämarkkinoiden 
harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 8.5.2012 

antamasta tuomiosta 

(Asia C-339/12 P) 

(2012/C 295/35) 

Oikeudenkäyntikieli: englanti 

Asianosaiset 

Valittajat: Pi-Design AG, Bodum France ja Bodum Logistics A/S 
(edustaja: Advocate H. Pernez) 

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavara
merkit ja mallit) ja Yoshida Metal Industry Co. Ltd 

Vaatimukset 

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin 

— kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion 

— julistaa mitättömäksi yhteisön tavaramerkin 1 372 580 

Toissijaisesti 

— palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimen ja velvoittaa 
tämän palauttamaan asian valituslautakuntaan, jos sen pää
tös kumotaan 

— velvoittaa YOSHIDA METAL INDUSTRY CO. LTD:n korvaa
maan oikeudenkäyntikulut. 

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut 

Valittajat väittävät, että valituksenalainen tuomio on kumottava, 
koska unionin yleinen tuomioistuin rikkoi yhteisön tavaramerk
kiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa sovel
tamalla virheellisiä kriteerejä kyseessä olevan merkin olennaisten 
ominaispiirteiden yksilöimisessä ja vääristämällä sille esitettyjä 
todisteita. 

Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto 
(tavaramerkit ja mallit) on tehnyt 16.7.2012 unionin 
yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-416/10, 
Yoshida Metal Industry Co. Ltd v. sisämarkkinoiden 
harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 8.5.2012 

antamasta tuomiosta 

(Asia C-340/12 P) 

(2012/C 295/36) 

Oikeudenkäyntikieli: englanti 

Asianosaiset 

Valittaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja 
mallit) (asiamies: A. Folliard-Monguiral) 

Muut osapuolet: Yoshida Metal Industry Co. Ltd sekä Pi-Design 
AG, Bodum France ja Bodum Logistics A/S 

Vaatimukset 

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin 

— hyväksyy valituksen kokonaisuudessaan 

— kumoaa valituksenalaisen tuomion 

— velvoittaa Yoshida Metal Industry Co. Ltd:n korvaamaan vi
raston oikeudenkäyntikulut. 

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut 

Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin ei perustellut 
valituksenalaista tuomiota siltä osin kuin se jätti lausumatta 
viraston argumentista, joka mainitaan valituksenalaisen tuomion 
18 kohdassa.
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