DM-DROGERIE MARKT v. SMHV — DISTRIBUCIONES MYLAR (DM)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

9 pdivédna syyskuuta 2011 *

Asiassa T-36/09,

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, kotipaikka Karlsruhe (Saksa), edustajinaan
asianajajat O. Bludovsky ja C. Mellein,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenédn aluksi J. Novais Gongalves, sittemmin G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Distribuciones Mylar, SA, kotipaikka Gelves (Espanja),

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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TUOMIO 9.9.2011 — ASIA T-36/09
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimméisen valituslautakunnan

30.10.2008 tekemdstéd paidtoksestd (asia R 228/2008-1), joka koskee Distribuciones
Mylar, SA:n ja dm-drogerie markt GmbH & Co. KG:n vilistd vditemenettely,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmdinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekd tuomarit E. Cremona ja
S. Frimodt Nielsen (esittelevd tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.1.2009 jétetyn vas-
tineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.5.2009 jétetyn vas-
tauskirjelmén,

ottaen huomioon 1.7.2009 tehdyn péétoksen olla antamatta lupaa jdttad vastauskir-
jelma,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittamaét kirjalliset
kysymykset,
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ottaen huomioon asianosaisten unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.4.2011
jattamét huomautukset,

ottaen huomioon, etteivit asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitd, kun niille oli
ilmoitettu kirjallisen kisittelyn paéttymisestd, vaatineet istunnon pitdmist, ja paitet-
tyddn ndin ollen esittelevdn tuomarin kertomuksen perusteella sekéd unionin yleisen
tuomioistuimen tydjarjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista kanteen ilman suullis-
ta kasittelyd,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94,
sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 anne-
tulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), johdanto-osan 11.
ja 12. perustelukappaleessa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan
12 ja 13 perustelukappale) sidddetdidn seuraavaa:

"talla asetuksella luotava tavaramerkkilainsdadénto edellyttda jokaisen tavaramerkin
osalta hallinnollisia tdytdntoonpanotoimenpiteitd yhteison tasolla; siten on vélttdma-
tontd, sdilyttden kuitenkin yhteison olemassa oleva toimielinrakenne ja valtuuksien
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tasapaino, perustaa sisdmarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramer-
kit, piirustukset ja mallit), joka on teknisesti riippumaton ja jolla on riittavé oikeudel-
linen, hallinnollinen ja taloudellinen itsendisyys; titd varten on tarpeen ja aiheellista,
ettd virasto on yhteison toimielin ja oikeushenkilo, joka kayttéa sille talld asetuksella
annettuja toimivaltuuksia yhteison oikeutta noudattaen ja ilman, etta silla on vaiku-
tusta yhteison laitosten kayttdmaan toimivaltaan,

on suotavaa taata asianomaisille osapuolille viraston péitoksilld tavaramerkkilain-
sdddannon erityispiirteisiin mukautettu oikeudellinen suoja; tédtd varten sdddetéén,
ettd viraston tutkijoiden ja eri osastojen péitoksiin voidaan hakea muutosta; silté osin
kuin taho, jonka pédatoksestd valitetaan, ei itse oikaise pddtostddn, se siirtda valituk-
sen viraston valituslautakunnalle, joka pééttad asiasta; valituslautakunnan péaatoksista
voi valittaa Euroopan yhteisojen tuomioistuimeen, joka voi kumota valituksenalaisen
padtoksen tai muuttaa sitéd”

Asetuksen (EY) N:040/94 60 a artiklassa (josta on tullut asetuksen N:0 207/2009 62 ar-
tikla), sellaisena kuin se on asetuksen N:o 40/94 muuttamisesta 19.2.2004 annetus-
sa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1), luodaan asetuksen
N:o 40/94 johdanto-osan 12. perustelukappaleessa — jonka mukaan 7siltd osin kuin
taho, jonka pédatoksestd valitetaan ei itse oikaise pddtostédn, se siirtdé valituksen vi-
raston valituslautakunnalle, joka péittdd asiasta” — mainittu muutoksenhakukeino.
Asetuksen N:o 40/94 60 a artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Jos valituksen tehneelld osapuolella on vastapuoli ja valituksenalaisen paitoksen
tehnyt viranomainen katsoo, ettd valitus voidaan ottaa tutkittavaksi ja ettéd se on pe-
rusteltu, viranomaisen on oikaistava paatoksensa.
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2. Paitos voidaan oikaista ainoastaan siinéd tapauksessa, ettd valituksenalaisen péa-
toksen tehnyt viranomainen ilmoittaa toiselle osapuolelle aikomuksestaan oikaista
padtos ja ettd kyseinen osapuoli antaa suostumuksensa oikaisulle kahden kuukauden
kuluessa péivistd, jona ilmoitus on otettu vastaan.

3. Jos toinen osapuoli ei anna kahden kuukauden kuluessa piivisté, jona 2 kohdas-
sa mainittu ilmoitus on otettu vastaan, suostumustaan siihen, ettd pditos oikaistaan,
ja tekee siitd ilmoituksen tai ei tee ilmoitusta asetetussa médrdajassa, valitus on vii-
pymattéd lihetettdva valituslautakuntaan eiké siihen saa liittdd asiasisaltod koskevia
huomautuksia.

4. Jos valituksenalaisen pdatoksen tehnyt viranomainen ei kuitenkaan katso yhden
kuukauden kuluessa valituksen perustelujen vastaanottamisesta, ettd valitus voi-
daan ottaa tutkittavaksi ja ettéd se on perusteltu, sen on sen sijaan, ettd se toteuttaisi 2
ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimia, viipymaétta lihetettdvé valitus valituslautakuntaan
eik siihen saa liittda sen asiasiséltod koskevia huomautuksia””

Asetuksen N:o 40/94 77 a artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 80 artik-
la), joka my®6s liséttiin asetuksella N:o 422/2004, séddetddn seuraavaa:

1. Jos virasto on tehnyt sellaisen rekisterimerkinnén tai paatoksen, joka sisdltéa il-
meisen viraston syyksi katsottavan menettelyvirheen, virasto poistaa kyseisen mer-
kinnén tai kumoaa péitoksen. Jos menettelysséd on yksi ainoa osapuoli ja merkinté tai
toimi vaikuttaa tdmén oikeuksiin, poistaminen tai kumoaminen suoritetaan siindkin
tapauksessa, etté virhe ei ollut asianomaiselle osapuolelle ilmeinen.
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2. Edellé 1 kohdassa tarkoitetun poistamisen tai kumoamisen suorittaa omasta aloit-
teestaan tai jonkin menettelyssd osapuolena olevan pyynnoéstd viranomainen, joka
merkinnén tai padtoksen on tehnyt. Poistaminen tai kumoaminen suoritetaan kuu-
den kuukauden kuluessa péivistd, jona rekisterimerkinti tai paatos on tehty, sen jal-
keen kun menettelyn osapuolia seka rekisteriin merkittyjé, kyseisten yhteison tavara-
merkkioikeuksien mahdollisia haltijoita on kuultu.

3. Tama artikla ei rajoita osapuolten oikeuksia hakea muutosta 57 ja 63 artiklan no-
jalla tai mahdollisuutta oikaista 157 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tdytantodnpa-
noasetuksessa vahvistettujen menettelyjen ja edellytysten mukaisesti kieli- tai kirjoi-
tusvirheet seka viraston paatoksissé olevat ilmeiset virheet tai virheet, jotka viraston
katsotaan tehneen tavaramerkin rekisterdinnissé tai rekisterdinnin julkaisemisessa”

Asetuksen N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuk-
sen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 53 sddnndssd, johon viitataan asetuksen
N:0 40/94 77 a artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 80 artik-
lan 3 kohta), siddetddn seuraavaa:

”Jos virasto omasta aloitteestaan tai menettelyn osapuolen aloitteesta tulee tietoisek-
si padtoksessd olevasta kieli- tai kirjoitusvirheestd taikka selvéstd erehdyksestd, sen
on varmistettava, ettd asiasta vastaava osasto tai toimisto korjaa kyseisen virheen tai
erehdyksen”
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Tosiseikat

Kantaja, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, teki 13.8.2004 yhteison tavaramerkkia
koskevan rekisterointihakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tava-
ramerkit ja mallit) (SMHV) asetuksen N:o 40/94 nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki dm.

Tavarat, joita varten rekisterointid haettiin, kuuluvat muun muassa tavaroiden ja pal-
velujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muu-
tettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 16, ja ne vastaavat kyseisten luokkien
osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Akut, silmilasit, valotetut filmit, valokuvauslaitteet, audio- ja video-
kasetit, digitaalisten kameroiden ja tietojenkasittelylaitteiden muistit, mittarit,
lampomittarit, pistorasioiden suojat, sdahkokayttoiset muistivélineet, kamerat,
CD-polttimet, ddnen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet, tietokoneiden
tulostimet”

— luokka 16: "Paperi, pahvi; paperikauppatavarat, pyyhkeet paperista tai selluloo-
sasta, paperivaipat tai selluloosavaipat, paperi- tai kotitalousliimat, valokuvien
kulmat, valokuva-albumit, kidreend kaytettavit muovikalvot, jatesdkit paperista
tai muovista, pakkauspussit, kotelot, paperi- tai muovikassit, metallikalvot pak-
kaustarkoituksiin, paperiliinat”.
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Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 9.5.2005 ilmestyneessd Yhteison
tavaramerkkilehdessa nro 19/2005.

Viitteentekija Distribuciones Mylar, SA, teki 26.7.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artik-
lan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla viitteen haetun tavara-
merkin rekisterdintié vastaan edelld 7 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

Viite perustui aikaisempaan espanjalaiseen kuviomerkkiin nro 2561742, jota haettiin
13.10.2003 ja joka rekisteréitiin 19.8.2004 ja joka on seuraava:

Viite perustui kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, joita varten aikaisempi tavaramerkki
on rekisteroity ja jotka kuuluivat luokkiin 9 ja 39, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Kassakoneet, laskukoneet, tietojenkasittelylaitteet ja tietokoneet”

— luokka 39: "Tietokoneiden osien, painotuotteiden ja paperitavaroiden kuljetus,
pakkaus, varastointi ja jakelu”
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Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun
perusteeseen.

Kantaja ei esittdnyt huomautuksia véiteosastossa.

Viiteosasto hyviksyi 16.5.2007 tekemailldadn péaitokselld, joka annettiin samana péi-
vind tiedoksi kantajalle, viitteen siltd osin, kuin se koski edelld 7 kohdassa mainittuja
luokkaan 9 kuuluvia tavaroita, lukuun ottamatta silmélaseja ja laimpomittareita. Vii-
te sitd vastoin hylattiin luokkaan 9 kuuluvien silmélasien ja limpomittareiden osalta
sekd kaikkien luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta.

Viiteosasto totesi valotetuista filmeistéd ja audio- ja videokaseteista seuraavaa (s. 4,
ensimmadinen ja kolmas kohta):

”—— Tamé& samankaltaisuuden aste on todettava myo6s audio- ja videokasettien osalta
sikdli kun ne kattavat digitaaliset kasetit ja kun niitd voidaan kéyttaa digitaalisissa vi-
deokameroissa. Liséksi tiettyjen laitteiden avulla voidaan muuttaa analogiset kasetit
digitaalisiksi DVD:eiksi.

Edelld mainitut vastaavuudet eivit kuitenkaan riitd tekeméaén yhtéalta valotetuista
filmeistd ja audio- ja videokaseteista ja toisaalta vastapuolen joistakin tavaroista sa-
mankaltaisia. Kun tdimé otetaan huomioon, sellaiset tavarat kuin valotetut filmit, joita
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kéytetadn laitteissa, jotka perinteisesti korvaavat digitaaliset kamerat, tai tallennusva-
lineet, kuten audio- ja videokasetit, jotka ovat perinteisié [sic]”

Viiteosasto katsoi, ettd haetun tavaramerkin ja viitteentekijan tavaramerkin valilla
on sekaannusvaara kaikkien tavaroiden osalta, jotka voidaan katsoa samankaltaisik-
si, mukaan luettuna ne, joiden katsotaan olevan etdisesti samankaltaisia. Vastaavasti
haetun tavaramerkin rekisterdinti hyléttiin ndiden tavaroiden osalta, joihin kuuluivat
valotetut filmit ja audio- ja videokasetit.

Viiteosasto ilmoitti osapuolille kirjeitse 8.6.2007, ettd se aikoi peruuttaa 16.5.2007
tehdyn paatoksen asetuksen N:o 40/94 77 a artiklan nojalla sen ilmeisen menettely-
virheen vuoksi, ettei tavara- ja palveluluetteloita ollut vertailtu tyhjentavésti. Osapuo-
lia pyydettiin toimittamaan huomautuksensa tdiméan peruuttamisen tarkoituksenmu-
kaisuudesta kahden kuukauden méérdajassa.

Kantaja esitti huomautuksia 23.7.2007 péivétyssé kirjeessd, jonka SMHYV vastaanotti
24.7.2007. Kirjeessd se viitti, ettei vastapuoli ollut riittavélla tavalla osoittanut aikai-
semman oikeutensa olemassaoloa ja etteivit kyseisten tavaramerkkien kattamat tava-
rat ole samankaltaisia. Lisdksi se totesi seuraavaa:

“Kantaja on tyytyvéinen viiteosaston péitokseen peruuttaa 16.5.2007 tehty paatos,
koska se voi mahdollisesti jattdd tekemattd valituksen, jonka se aikoi tehdd téstd
paatoksesta”
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Viiteosaston jédsen osoitti 26.11.2007 osapuolille kirjeen, jossa se ilmoitti seuraavaa:

"[SMHV] katsoi lopuksi, ettei sen 16.5.2007 tekemd péitos sisélld ilmeistd menet-
telyvirhettd. Néin ollen 77 a artiklaa ei sovelleta késiteltédvassa asiassa. Padtos sisalsi
kuitenkin sivulla 4 ilmeisen virheen, jonka [SMHV] oikaisi [asetuksen N:o 2868/95]
53 sdadnnon nojalla. Oikaisu ei muuta paatoksen siséltoa.”

Kirjeeseen oli liitetty muutettu versio 16.5.2007 tehdystd paitoksestéd (jaljempand
16.5.2007 tehdyn péiatoksen muutettu versio). Padtoksen uusi versio sisilsi saman
paivamadrin kuin alkuperdinen versio ja saman paitoslauselman. Uudessa versiossa
alkuperiisen version 4 sivulla oleva kolmas kohta (ks. edelld 15 kohta) oli korvattu
seuraavalla kohdalla:

”Vastapuolen tietojenkisittelylaitteet kattavat laajan ryhmén tavaroita, jotka sisélté-
vit muun muassa laitteet, joilla voidaan lukea valotetulta filmilta kuvatietoja, ja muut-
taa ne optisiksi tai sahkoisiksi digitaalisiksi tiedoiksi (ja pdinvastoin). Niité laitteita
voidaan myyda valokuvaukseen erikoistuneissa liikkeissd ammattilaisille ja amat66-
reille. Kun tdmi otetaan huomioon, [SMHV] katsoo, etti valotetut filmit ja tietojen-
késittelylaitteet ovat etdisesti samankaltaisia””

Vastapuoli vaati 26.11.2007 piivityssé kirjeessddn, ettd vditemenettelyn osapuolille
myonnettéisiin madrdaika valittaa oikaistusta padtoksestd.
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Viiteosaston jésen kirjoitti 19.12.2007 osapuolille seuraavaa:

”"Kiinnittdisimme huomionne siihen, ettd [SMHV] katsoo, ettd [16.5.2007 tehdyn
padtoksen muutettu versio] on péétos, johon voidaan hakea muutosta, ja ndin ol-
len pédtokseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle paétos on vastainen, voi hakea
muutosta tdhdn padtokseen asetuksen N:o 40/94 58 artiklan mukaisesti. Asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan mukaan valitus on tehtdvd [SMHV:lle] kirjallisena kahden kuu-
kauden kuluessa paitoksen tiedoksiantamisesta (eli 26.11.2007) ja valituksen perus-
teet sisdltavd kirjelma on jatettdva neljan kuukauden kuluessa tastd samasta paivamaa-
rastd. Valitus katsotaan tehdyksi vasta, kun 800 euron valitusmaksu on suoritettu”

Kantaja teki 24.1.2008 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57—-62 artiklan (joista on tul-
lut asetuksen N:o 207/2009 58—64 artikla) nojalla valituksen, jossa vaadittiin yhtaalta
"viiteosaston 16.5.2007 tekemén pédtoksen muutetun version” kumoamista ja toi-
saalta véitteen hylkdamistd kokonaisuudessaan.

Kantaja esitti valituksensa perusteet 17.3.2008 jétetyssa kirjelmdssd. Kantaja veto-
si muun muassa seuraaviin perusteisiin. Ensiksi alkuperdiseen paatokseen tehdyilld
muutoksilla ei korjattu ilmeisid virheitd. Nailld muutoksilla nimittdin korvattiin risti-
riitainen perustelu osittain kasittamattomalla tavalla uusilla perusteilla. Toiseksi ky-
seisten tavaramerkkien kattamat tavarat eivit ole samankaltaisia. Kolmanneksi vas-
tapuoli ei ollut osoittanut, ettd se on viitteen perusteena olevan tavaramerkin haltija.

Vastapuoli ei esittdnyt huomautuksia valituksesta.
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SMHV:n ensimméinen valituslautakunta jatti 30.10.2008 tekemaillddn péatokselld
(jaljempédnd riidanalainen paitos), joka annettiin kantajalle tiedoksi 14.11.2008, va-
lituksen tutkimatta.

Ensimmiiseksi se katsoi, ettei vditeosaston paatoksestd, siind muodossa, kuin se an-
nettiin tiedoksi 16.5.2007, ollut valitettu asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 60 artikla) sdddetyssd madrdajassa ja ettd siitd oli ndin
ollen tullut lopullinen.

Viiteosaston kirje 8.6.2007, jossa kehotettiin osapuolia esittdméaédn huomautuksensa
mainitun paitoksen peruuttamisesta, ei lykdnnyt valituksen médraaikaa.

Kantajan vastausta tdahén kirjeeseen ei voitu katsoa valitukseksi téstd paatoksesta.
Joka tapauksessa tdmd vastaus, joka saapui SMHV:lle 24.7.2007, oli jétetty péaatok-
sen tiedoksiantamisesta alkaneen valitukselle asetetun kahden kuukauden méirdajan
jilkeen.

Valituslautakunta katsoi myos, etteivat padtoksen alkuperdisen version aiheuttamat
ymmartimisvaikeudet estineet kantajaa tekemaésta valitusta, vaan niiden olisi pdin-
vastoin pitdnyt kannustaa valituksen tekemiseen.

Kantajan 24.1.2008 tekema valitus 16.5.2007 tehdystd alkuperidisesté paatoksesté teh-
tiin ndin ollen myo6hiss4, ja se oli valituslautakunnan mukaan jitettava tutkimatta.

Toiseksi valituslautakunta myonsi, ettd 16.5.2007 tehdyn paatoksen oikaisu on toimi,
joka saattaa vaikuttaa kantajan etuihin muuttamalla selvésti sen oikeusasemaa.
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Kyseinen oikaisu ei kuitenkaan aiheuttanut késiteltédvassa asiassa haittaa osapuolten
eduille asetuksen N:0 40/94 58 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o0 207/2009 59 ar-
tikla) tarkoitetulla tavalla. Pddtoksen, joka tehtiin 16.5.2007, muutettu versio sisilsi
saman péitoslauselman kuin sen alkuperédinen versio. Néin ollen kyseinen oikaisu,
jossa tyydyttiin perustelemaan alkuperéisen padtoksen paitoslauselmaa, ei aiheutta-
nut kantajalle haittaa. Ndin ollen 16.5.2007 tehdyn péaédtoksen muutettu versio ei ole
toimi, joka voi olla valituksen kohteena.

Koska lisdksi vditeosasto paitti oikaista ilmeiset virheet asetuksen N:o 2868/95 53
sddnnossa sdddetylld tavalla eikéd peruuttaa paatostd asetuksen N:o 40/94 77 a artik-
lassa sdddetylld tavalla tai tarkastaa sitd viimeksi mainitun asetuksen 60 a artiklassa
tarkoitetulla tavalla, se ei valituslautakunnan mukaan ollut korvannut alkuperiisti
paatostd uudella paatokselld.

Niin ollen valitus jatettiin tutkimatta myds siltd osin, kuin se kohdistui 16.5.2007 teh-
dyn padtoksen muutettuun versioon.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pédatoksen
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— ensisijaisesti hylkdd véitteen kokonaisuudessaan tai toissijaisesti palauttaa asian
SMHVlle

— velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeudenkayntikulut.

37 SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

35 Késiteltdvissd kanteessa kantaja viittad, ettd valituslautakunta jatti virheellisesti tut-
kimatta sen valituksen, ja vaatii vaatimustensa ensimmaisessa kohdassa riidanalaisen
pédtoksen kumoamista. Kantaja vaatii lisdksi unionin yleistd tuomioistuinta hylkaa-
méén viitteen kokonaisuudessaan tai toissijaisesti palauttamaan asian SMHV:lle.
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Riidanalaisen pddtioksen kumoamista koskevat vaatimukset

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittad, ettd valituslautakunta jdtti virheellisesti tutkimatta sen valituksen.

Ensimmaiseksi huomautukset, joita se esitti 23.7.2007 vastauksena 8.6.2007 péi-
viittyyn Kkirjeeseen, jossa viiteosasto ilmoitti osapuolille aikomuksestaan peruut-
taa 16.5.2007 tehty pditos, lykkasivit timén pédidtoksen osalta alkanutta valituksen
madrdaikaa.

Kantajan mukaan olisi nimittdin epiloogista ja epdoikeudenmukaista, jos osapuo-
len, jolle paitos on epédedullinen pitdisi valittaa tastd padtoksestd, kun se on samaan
aikaan peruuttamismenettelyn kohteena. Pdinvastaisen ratkaisun seurauksena olisi
kaksi samanaikaista erillistd menettely4, joita késittelevit SMHV:n eri elimet ja joissa
voidaan padtya erilaisiin tuloksiin. Liséksi mahdollinen péidtoksen peruuttaminen te-
kisi valituksen tarpeettomaksi.

Kantajan mukaan on niin ollen katsottava, ettd padtoksen peruuttamismenettelyn
aloittaminen, kun paatoksesta valittamisen méadréaika ei ole padttynyt, lykkad mainit-
tua médraaikaa.
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Toiseksi siind tapauksessa, ettei tarkastusmenettelyn aloittaminen késiteltévissa asi-
assa johtaisi valituksen médrdajan lykkadmiseen, luottamuksensuojan periaate edel-
lyttéisi, ettd osapuolet ovat tdsté tietoisia ja ettd heille ilmoitetaan tarpeesta tehdd
erillinen valitus valituslautakunnalle.

Kolmanneksi valituslautakunta ei voinut perustellusti viittés, ettei 16.5.2007 tehdyn
padtoksen muutetun version antaminen tiedoksi ole kisiteltavissd asiassa muutok-
senhakukelpoinen toimi silld perusteella, ettei se johtanut erilaiseen ratkaisuun kuin
se, joka sisiltyi timdn péadtoksen alkuperdiseen versioon. Kisiteltdvissd asiassa on
otettava huomioon, ettd 16.5.2007 tehdyn paitoksen muutettu versio korvaa alku-
perdisen version siséltdmat ristiriitaiset ja osaksi késittdméattomét perustelut uusilla
perusteluilla. Yhtdalta olisi mahdotonta tehdé valitusta pédtoksestd, joka on perus-
teltu puutteellisesti. Toisaalta pitdisi olla mahdollista valittaa niistd padtoksen osista,
joita muutos koskee. SMHYV jakaa sitd paitsi kantajan kannan, kuten seké 16.5.2007
annetun péditoksen muutetussa versiossa ilmoitetusta valituksen méadraajasta ettd
19.12.2007 pdivityn kirjeen sanamuodosta ilmenee (ks. edelld 22 kohta).

Neljanneksi luottamuksensuojan periaate edellyttds kasiteltavéssi asiassa, ettéd vali-
tuslautakunta ottaa valituksen tutkittavaksi. SMHV on nimittdin selvésti ja nimen-
omaisesti ilmoittanut kaksi kertaa (ks. edelld 44 kohta), ettd 16.5.2007 tehdyn paa-
toksen muutettu versio on valituskelpoinen toimi. SMHV:n olisi néin ollen pitényt
noudattaa omia ilmoituksiaan.

Vaikka SMHYV katsookin, ettd valituslautakunta jétti valituksen perustellusti tutki-
matta, se muistuttaa aluksi vaiteosaston kiasiteltivassa asiassa tekemisti virheista.
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Kyseisen 16.5.2007 tehdyn péétoksen perusteluissa oli virheitd, muun muassa ristirii-
tainen paételmai ja epétdydellinen virke.

Lisdksi vaiteosasto aloitti asetuksen N:o 40/94 77 a artiklassa sdddetyn peruuttamis-
menettelyn, vaikka minkédanlaista ilmeistd menettelyvirhetti ei ollut tehty.

Viiteosasto sovelsi my0s asetuksen N:o 2868/95 53 sddntod, jonka mukaan kirjoitus-
tai laskuvirheet voidaan oikaista, vaikka 16.5.2007 tehtyyn alkuperiiseen paédtokseen
tehdyt muutokset eivit tarkoittaneet ilmeisten virheiden korjaamista, joka koskee
esimerkiksi kielellisié virheit4, kirjoitusvirheitd tai muuntyyppisié virheit4, joiden oi-
kaiseminen edellyttaa yksiselitteisyytt4 silld tavoin, ettei olisi voitu odottaa muunlais-
ta sanamuotoa kuin se, joka oikaisusta seuraa. Kuten valituslautakunta perustellusti
totesi, véiteosasto tulkitsi 26.11.2007 paivityssd kirjeessé virheellisesti perusteluvel-
vollisuutta, joka sille kuului asetuksen N:o 40/94 73 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 75 artikla) nojalla, kun se ei tarkentanut, mitka olivat ne kirjoitus- tai
laskuvirheet, joiden oikaiseminen oli véalttdmatonta.

Kuten valituslautakunta myo6s totesi, 26.11.2007 pdivitty kirje oli asetuksen
N:0 2868/95 100 sadnnon vastaisesti vain yhden lautakunnan jasenen allekirjoittama.

Valituslautakunta jétti kuitenkin perustellusti tutkimatta kantajan 16.5.2007 tehdyn
paiatoksen muutetusta versiosta tekemén valituksen, koska tiedoksianto kantajalle
8.6.2007 kirjeelld, jossa kehotettiin osapuolia esittdiméddn huomautuksensa 16.5.2007
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tehdyn paitoksen mahdollisesta peruuttamisesta, ei lykdnnyt tatd paatostd koskevaa
valituksen médrdaikaa, koska kantaja ei voi késiteltdvissé asiassa perustellusti vedota
luottamuksensuojan periaatteeseen ja koska 16.5.2007 tehdyn péddtoksen muutettu
versio ei vaikuta kantajan oikeusasemaan eiké se ndin ollen ole muutoksenhakukel-
poinen toimi.

SMHYV vaittaa ensiksi, ettd asetuksen N:o 40/94 77 a artiklan 3 kohdasta ilmenee,
ettei tdssd artiklassa sdddetyn peruuttamismenettelyn aloittaminen lykkéd saman ase-
tuksen 59 artiklan mukaista maardaikaa hakea muutosta paitokseen.

Lisiaksi SMHV:n ei tarvitse varoittaa osapuolia siitd, ettei muutoksenhaulle asetettua
madrdaikaa lykétd, kun aloitetaan peruutusmenettely.

Kantaja ei valittanut 16.5.2007 tehdysté péitoksestd kahden kuukauden méaardajassa
sen tiedoksi antamisesta. Kantajan valituslautakunnalle tekeméssa valituksessa py-
rittiin ndin ollen siihen, ettd valituslautakunta tutkii uudestaan lopulliseksi tulleen
paatoksen, mité se ei voinut tehda.

Toiseksi kantaja ei voi kasiteltdvassé asiassa perustellusti vedota luottamuksensuojan
periaatteeseen.
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Kantajalle oli nimittédin ilmoitettu 16.5.2007 tehdyn pédtoksen samana péivand ta-
pahtuneen tiedoksiannon yhteydesss, ettd silld on kaksi kuukautta aikaa valittaa tdstd
paatoksesta.

Peruuttamismenettelyn aloittaminen ei myoskéén valttamattd johda aiottuun peruut-
tamiseen. Késiteltdvan asian olosuhteissa kantajalla olisi ollut syytd epdilld, peruute-
taanko 16.5.2007 tehty paatos, koska téssa paatoksessa olevat puutteet eivit koskeneet
ilmeisid menettelyvirheité. Se ei néin ollen ollut voinut perustellusti odottaa kyseisen
padtoksen peruuttamista sellaisella varmuudella, ettd se saattoi levollisesti luopua va-
lituksen tekemisestd rekisterdintihakemuksensa osittaista hylkdamisté vastaan.

Kolmanneksi véditeosaston kisiteltavissd asiassa tekemd oikaisu ei vaikuttanut kan-
tajan oikeusasemaan, koska kantajan rekisterdintihakemuksen hylkddmisen laajuus
pysyi muuttumattomana.

SMHV:n mukaan valituslautakunnan téytyi ndin ollen jéttad kantajan kanne tutki-
matta, kuten se on tehnyt.

Niilld perusteilla SMHV katsoo, ettei valituslautakunta ole tehnyt oikeudellista vir-
hettd ja ettd kasiteltdva kanne on hyléttava. Se ei kuitenkaan vastusta sité, ettd unio-
nin yleinen tuomioistuin, kun otetaan huomioon véiteosaston tekemét menettelylli-
set virheet, perustaa pddtoksensa siihen, minka se katsoo oikeaksi ja kohtuulliseksi.
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Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

— Mahdollisuus valittaa 16.5.2007 tehdyn péddtoksen muutetusta versiosta

Asetuksen N:o 40/94 57 ja 58 artiklan sdédnnoksistd yhdessé luettuna johtuu, ettd ne
asianosaiset, joille vditeosaston paatokset, joissa padtetddn vditemenettely, ovat vas-
taisia, voivat valittaa niistd SMHV:n valituslautakunnissa.

Kantaja vaati valituslautakunnalle tekemisséddn valituksessa "viiteosaston 16.5.2007
tekemdn padtoksen muutetun version” kumoamista ja vditteen hylkddmista
kokonaisuudessaan.

Koska valitus jétettiin tutkimatta riidanalaisella paatokselld, kantaja vaatii unionin
yleistd tuomioistuinta kumoamaan tdmén péaatoksen.

Valituslautakunta teki riidanalaisessa paatoksessi annetun ratkaisun silld perusteella,
ettd se katsoi yhtaalts, ettei kantaja voinut riitauttaa 16.5.2007 tehtyé péaatostd, koska
se ei ollut tehnyt valitusta tdméan paatoksen alkuperdisen version tiedoksi antami-
sesta alkaneessa médrdajassa, ja toisaalta, ettei 16.5.2007 tehdyn péddtoksen muutettu
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versio ollut muutoksenhakukelpoinen toimi, koska viiteosaston tekemi oikaisu ei
ollut muuttanut kantajan hakeman tavaramerkin rekister6innilla saatuja oikeuksia.

Kantaja kiistdd ndmai kaksi arviointia késiteltavina olevan kanteensa tueksi.

Aluksi on niin ollen tarkasteltava kysymysta siitd, onko 16.5.2007 tehdyn paatoksen
muutettu versio toimi, josta voidaan valittaa valituslautakuntaan. Ensiksi tdssi yhtey-
dessd on vilttdmatontd médritelld niiden muutosten laajuus, jotka viiteosasto teki
16.5.2007 tehdyn paatoksen alkuperdiseen versioon.

Paitoksen, joka tehtiin 16.5.2007, alkuperdisen version sivulla 4 olevassa kohdassa
todetaan seuraavaa:

”— — Tamé& samankaltaisuuden aste on todettava my6s audio- ja videokasettien osalta
sikdli kuin ne kattavat digitaaliset kasetit ja kun niitd voidaan kayttdd digitaalisissa vi-
deokameroissa. Liséksi tiettyjen laitteiden avulla voidaan muuttaa analogiset kasetit
digitaalisiksi DVD:eiksi.”

Samalla sivulla oli kuitenkin my6s seuraava kohta, jossa todetaan kokonaisuudessaan
seuraavaa:

"Edelld mainitut vastaavuudet eivét kuitenkaan riitd tekeméén yhtdéltd valotetuista
filmeistd ja audio- ja videokaseteista ja toisaalta vastapuolen joistakin tavaroista sa-
mankaltaisia. Kun tdimé otetaan huomioon, sellaiset tavarat kuin valotetut filmit, joita
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kéytetadn laitteissa, jotka perinteisesti korvaavat digitaaliset kamerat, tai tallennusva-
lineet, kuten audio- ja videokasetit, jotka ovat perinteisié [sic]”

Alkuperidisessa muodossaan 16.5.2007 tehty pddtos sisdlsi siis ristiriitaisen paétel-
min siitd, ovatko audio- ja videokasetit ja vastapuolen tavaramerkin kattamat tava-
rat samankaltaisia. Lisdksi véiteosasto katsoi, etteivit valotetut filmit ja tavarat, joille
viitteentekijan tavaramerkki oli rekisterdity, ole samankaltaisia. Kuitenkin vaite hy-
véksyttiin ja vastaavasti kantajan rekisteréintihakemus hyléttiin seka audio- ja video-
kasettien ettd valotettujen filmien osalta.

Kun viiteosasto oikaisi 16.5.2007 tehdyn péétoksen, se korvasi edelld 68 kohdassa
mainitun kohdan seuraavalla kohdalla:

"Vastapuolen tietojenkisittelylaitteet kattavat laajan ryhmén tavaroita, jotka sisélté-
vit muun muassa laitteet, joilla voidaan lukea valotetulta filmiltd kuvatietoja ja muut-
taa ne optisiksi tai sahkoisiksi digitaalisiksi tiedoiksi (ja pdinvastoin). Néité laitteita
voidaan myyda valokuvaukseen erikoistuneissa liikkeissd ammattilaisille ja amat66-
reille. Kun tdmé otetaan huomioon, [SMHV] katsoo, etté valotetut filmit ja tietojen-
kasittelylaitteet ovat etdisesti samankaltaisia”

Oikaisulla poistettiin néin ollen alkuperéinen ristiriita, joka koski audio- ja videoka-
setteja, ja muutettiin alkuperdistd arviointia, jonka mukaan valotetut filmit ja viit-
teentekijan tavaramerkin kattamat tavarat eivit ole samankaltaisia. Pddtososaa ei sitd
vastoin muutettu.
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On muistettava, ettd aiottuaan ensiksi peruuttaa 16.5.2007 tekeminsa paatoksen véi-
teosasto myonsi, etteivdt asetuksen N:o 40/94 77 a artiklassa sdddetyt edellytykset
tdyttyneet. Viiteosaston jdsen ilmoitti 16.5.2007 tehdyn paédtoksen muutetun version
tiedoksiantoon liitetyssd 26.11.2007 paivityssd kirjeessa (ks. edelld 21 kohta), ettd ta-
mén péadtoksen alkuperdisessd versiossa oli ilmeinen virhe, joka on oikaistava asetuk-
sen N:o 2868/95 53 sddnnon mukaisesti.

Téssd sddnnoksessd sdddetddn, ettd jos SMHV omasta aloitteestaan tai menettelyn
osapuolen aloitteesta tulee tietoiseksi padtoksessa olevasta kieli- tai kirjoitusvirheesté
taikka selvistd erehdyksestd, sen on varmistettava, ettd asiasta vastaava osasto tai toi-
misto korjaa kyseisen virheen tai erehdyksen. Tédstd sanamuodosta seuraa, ettd timéan
sdadnnoksen perusteella tehtyjen oikaisujen tavoitteena voi olla vain korjata oikeinkir-
joitusvirheitd, kielioppivirheitd ja jéljennysvirheitd — kuten esimerkiksi virheitd, jotka
koskevat osapuolten nimié tai merkkien kirjoitustapaa — tai virheitd, jotka ovat niin
ilmeisié, ettei ole voitu tarkoittaa muuta sanamuotoa kuin se, joka oikaisusta seuraa.

Kisiteltavissa asiassa tehdyt muutokset (ks. edelld 6771 kohta) eivit koskeneet pel-
késtadn sellaisen epiatdydellisen virkkeen tdydentdmistd, jonka merkitys oli késitta-
méton, vaan myos audio- ja videokasetteja koskevan perustelujen sisdisen ristiriidan
sekd nditd tavaroita ja valotettuja filmeja koskevan perustelujen ja paidtoslauselman
vilisen ristiriidan ratkaisemista.

Niin ollen on todettava, ettd 16.5.2007 tehdyn paatoksen alkuperiisen version oikaisu
koski tdmén padtoksen asiasisaltod, eiké se ndin ollen tarkoittanut kirjoitus- tai lasku-
virheen korjaamista. Tastd on huomattava, ettd ristiriita sellaisen paatoksen peruste-
luissa, jossa médritellddn, ovatko tietyt haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja tietyt
viitteentekijan tavaramerkkirekisterdinnin kattamat tavarat samankaltaisia, voidaan
ratkaista suuntaan tai toiseen. Samoin padtoksen perustelujen ja padtoslauselman va-
linen ristiriita, joka johtuu siitd, ettei tiettyjd haetun tavaramerkin kattamia tavaroita
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ja tiettyjd viitteentekijdn tavaramerkin kattamia tavaroita katsota samankaltaisiksi,
vaikka viite hyviksytddan ndiden tavaroiden osalta, voidaan yhtéd hyvin ratkaista to-
teamalla, ettd kyseiset tavarat ovat tietyssd méadrin samankaltaisia, kuin hylkdaamalla
viite ndiden tavaroiden osalta.

Téstd seuraa, ettd sanamuoto, joka korvasi 16.5.2007 tehdyn paétoksen alkuperdisen
sanamuodon, ei ole ilmeinen ja ettd kasiteltavissd asiassa tehtyd muutosta ei voida
katsoa asetuksen N:o 2868/95 53 sdédnnossd mainittujen virhetyyppien oikaisuksi.

Tétd muutosta ei voida myoskéddn hyviksyd muun sellaisen sddnnoksen perusteella,
jonka mukaan véiteosasto voi tarkastaa padtoksidén niiden tekemisen ja tiedoksi an-
tamisen jalkeen.

Kuten 26.11.2007 péivdtyssd kirjeessd, joka oli liitetty 16.5.2007 tehdyn paitoksen
muutetun version tiedoksiantoon, on todettu, asetuksen N:o 40/94 77 a artiklassa
saddetyt edellytykset eivdt nimittdin tayttyneet, koska SMHYV ei ollut tehnyt késitel-
tdvissd asiassa ilmeistd menettelyvirhettd. Viiteosasto ei ndin ollen voinut peruuttaa
16.5.2007 tehtyd péadtostd ja tehda toista paatosta.

Viiteosasto ei myOskaddn voinut késiteltavissi asiassa kéyttdd asetuksen N:o 40/94 60
a artiklassa sdéddettyé toimivaltaa oikaista omat péadtoksensd, koska tdméan mahdolli-
suuden kiyttdminen edellyttda, etté valituslautakunnalle on tehty valitus, ja koska on
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riidatonta, ettei kantaja tehnyt asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa sdddetyssd maara-
ajassa valitusta 16.5.2007 tehdyn péitoksen alkuperdisestd versiosta.

Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan 11. ja 12. perustelukappaleessa tarkenne-
taan, lainsadtdjan tarkoituksena on tdméd asetus antamalla méaéritella SMHV:n ja jo-
kaisen tdmén elimen yksikon toimivalta. Ndin ollen tavanomainen tapa kyseenalais-
taa viiteosaston paitokset on se, ettd osapuolet, joille paidtokset ovat epdedullisia,
kayttavit asetuksen N:o 40/94 VII osastossa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
VII osasto) sdddettyjd muutoksenhakukeinoja. Lisdksi asetuksessa N:o 40/94 sadde-
tddn kolmesta tapauksesta, joissa viiteosastot voivat itse oikaista tekemiddn péaatok-
sid, nimittéin edelld 72-79 kohdassa tarkastelluissa tapauksissa. Ndmé tapaukset on
lueteltu tyhjentédvasti. Asetuksessa N:o 40/94 sdddettyjen hallinnollista menettelyd
koskevien sddntojen yleisestd rakenteesta ilmenee, ettd vditeosastojen toimivalta lop-
puu, kun ne antavat padtoksen tdmén asetuksen 43 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 42 artikla) mukaisesti, ja ettei niilld ole toimivaltaa peruuttaa tai muut-
taa nditd paatoksid muissa kuin asetuksessa sdddetyissé tapauksissa.

Kuten edelld on muistutettu, 16.5.2007 tehdyn péédtoksen oikaisu ei kuitenkaan sel-
vastikddn vastaa ilmeisen virheen oikaisemista eikd kuulu muihinkaan asetuksessa
N:o 40/94 saddettyihin tapauksiin.

Paitoksen, joka tehtiin 16.5.2007, alkuperiisen version muutos tehtiin ndin ollen
muussa kuin sellaisessa asetuksessa N:o 40/94 sdddetyssd tapauksessa, jossa viite-
osastot voivat tarkistaa pdatoksidaan. Siltd puuttui ndin ollen oikeudellinen perusta,
mink4 sité paitsi ovat todenneet sekd kantaja valituksessaan valituslautakunnalle ettd
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valituslautakunta riidanalaisessa péétoksessd ja SMHYV nyt vireilld olevassa menette-
lyssd jattdmassdan vastauskirjelméassa.

Vakiintuneessa oikeuskéytédnndssa todetaan tisté, ettd Euroopan unionin toimielin-
ten, elinten ja yksikoiden toimia koskee padsadntoisesti lainmukaisuusolettama ja nii-
hin mahdollisesti liittyvistd lainvastaisuuksista huolimatta niilld on néin ollen oikeus-
vaikutuksia niin kauan kuin néitd toimia ei ole kumottu tai peruutettu. Poikkeuksen
tdhédn periaatteeseen muodostavat kuitenkin toimet, jotka ovat niin ilmeiselld tavalla
lainvastaisia, ettei niitd voida mitenkddn hyvaksyd unionin oikeusjérjestyksessa, ja
niiden on — myos viran puolesta — todettava olevan vailla minkadinlaista oikeusvai-
kutusta eli mitdttomid. Taméan poikkeuksen tarkoituksena on sdilyttda tasapaino kah-
den oikeusjirjestykselle asetetun perustavanlaatuisen mutta joskus vastakkaisen vaa-
timuksen eli oikeussuhteiden vakauden sekd laillisuusperiaatteen kunnioittamisen
vililld. Koska toimen mitéttomaksi toteamisen seuraukset ovat vakavia, oikeusvar-
muussyistd toimi voidaan katsoa mitattoméksi ainoastaan tdysin poikkeuksellisissa
tilanteissa (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat 7/56 ja 3/57-7/57, Algera ym. v. Assemblée
commune, tuomio 12.7.1957, Kok., s. 81 ja 122; asia 31/76, Hebrant v. parlamentti,
tuomio 12.5.1977, Kok., s. 883, 23 kohta; asia 15/85, Consorzio Cooperative ’Abruzzo
v. komissio, tuomio 26.2.1987, Kok., s. 1005, Kok. Ep. IX, s. 29, 10 ja 11 kohta ja asia
C-137/92 P, komissio v. BASF ym., tuomio 15.6.1994, Kok., s. I-2555, Kok. Ep. XV,
s. 1-239, 48-50 kohta).

Nain ollen oikeuskaytannossé on katsottu, ettd kun hallinto oli lopullisesti hyvéiksynyt
arviointikertomuksen yli 15 kuukautta sen ajanjakson jilkeen, jolta se on laadittu,
téllaisella hyviksynnaélld ei ole oikeusvaikutuksia, ellei ole kyse poikkeuksellisesta ti-
lanteesta, jonka nojalla téllainen myohéstyminen on perusteltu (edelld 83 kohdassa
mainittu asia Hebrant v. parlamentti, tuomion 22—26 kohta).

Lisdksi yhteis6jen tuomioistuin on katsonut, ettd se voi jasenyysvelvoitteiden noudat-
tamatta jattamistéd koskevan kanteen yhteydessi tarkastaa, kuuluuko johdetun oikeu-
den sddnnos, jota on viitetysti rikottu, yhteisolle siirrettyyn toimivaltaan, jolloin se ei
tdman vuoksi ole tdysin vailla oikeudellista perustaa yhteison jdrjestelméssé, vaikka
kumoamiskannetta kyseisestd padtoksesti ei ole pantu vireille asetetussa maardajassa
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ja paatoksestd on ndin ollen tullut lopullinen (yhdistetyt asiat 6/69 ja 11/69, komissio
v. Ranska, tuomio 10.12.1969, Kok., s. 523, Kok. Ep. I, s. 425, 11-13 kohta).

Edelld esitetystéd kdy ilmi, ettd virheet, joiden perusteella unionin tuomioistuin voi
katsoa toimen oikeudellisesti mitattomaksi, eivit eroa luonteensa vaan vakavuutensa
ja ilmeisyytensd perusteella laittomuuksista, joiden toteaminen johtaa ldhtokohtai-
sesti sellaisten toimien kumoamiseen, jotka ovat perustamissopimuksessa sdddetyn
laillisuusvalvonnan alaisia. Toimia, joihin siséltyvit lainvastaisuudet ovat selvéstikin
niin vakavia, ettd ne vaikuttavat niiden olennaisiin edellytyksiin, on pidettavd mitat-
tomind (ks. vastaavasti myos edelld 83 kohdassa mainittu asia komissio v. BASF ym.,
tuomion 51 ja 52 kohta).

Kuten edelld 72-82 kohdassa on todettu, kisiteltavéssi asiassa 16.5.2007 tehdyn paa-
toksen muutettu versio sisélsi lainvastaisuuksia, jotka koskivat tdimén toimen olen-
naisia edellytyksia ja joiden vakavuutta ja ilmeisyyttd viitemenettelyn osapuolet tai
valituslautakunta eivit voineet olla huomaamatta.

Valituslautakunta ilmoitti nimittdin, ettd viiteosaston jésen, joka oli allekirjoittanut
yksin kirjeen, jolla annettiin kantajalle tiedoksi 16.5.2007 tehdyn p&atoksen muu-
tettu versio, oli jattdnyt perustelematta sen, ettd kasiteltavdssd asiassa sovellettiin
sdintod, joka mahdollistaa ilmeisten virheiden oikaisemisen (riidanalaisen paitoksen
11 kohta).

Lopuksi on huomautettava, ettd myos SMHYV on itse todennut vastauskirjelmansi
27-32 kohdassa viran puolesta, ettd 16.5.2007 tehdyn péddtoksen muutetussa versios-
sa on vakavia lainvastaisuuksia.
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Kantaja totesi my0s valituslautakunnalle tekemésséén valituksessa, joka koski riidan-
alaisen paatoksen edelld 15 kohdassa mainittuja kohtia, seuraavaa:

"SMHV:n arviointia, jonka mukaan [16.5.2007 tehdyn pédtoksen alkuperiisessé ver-
siossa] oli ilmeinen virhe) ei voida hyviksya.

Sivun 4, johon SMHYV viittaa, tarkastelu osoittaa, ettd tietyt virkkeet ovat tuskin ym-
marrettavia:

Lainatut kohdat ovat ristiriitaisia, mutta ne eivat tarkoita ilmeista virhettd. Mika nais-
ta kahdesta toteamuksesta on katsottava ilmeisen virheelliseksi?

Lopuksi kolmas [kohta] loppuu virkkeen keskelli —— joten [timé& kohta] ei ole
ymmarrettava.

Kuitenkin vertaamalla [16.5.2007 tehdyn péitoksen alkuperdisen version] sivulla 4
olevaa kolmatta [kohtaa] [16.5.2007 tehdyn pddtoksen muutetun version] kolman-
teen [kohtaan] on todettava, ettei alkuperiistéd virkettd ole tdydennetty vaan on li-
sdtty tdysin erilaisia kohtia, jotka sisdltavit erityisesti uusia viitteitd, jotka liittyvét
‘valotettujen filmien ja tietojenkésittelylaitteiden etdiseen samankaltaisuuteen! Namé
uudet viitteet [eivat tarkoita ilmeisen virheen korjaamista, eikd [16.5.2007 tehdyn
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paédtoksen] muuttaminen nédin ollen vaikuta yhteison tavaramerkkid koskevien séén-
nosten mukaiselta”

Niin ollen seké kantaja etté valituslautakunta ja SMHYV ovat todenneet 16.5.2007 teh-
dyn pédtoksen muutetussa versiossa olevien lainvastaisuuksien ilmeisyyden unionin
yleisen tuomioistuimen menettelyssa.

Kuten edelld 82 kohdassa on todettu, viiteosaston toimivalta padttdd viitteestd oli
kéytetty loppuun sind ajankohtana, jona se hyviksyi ilman oikeudellisia perusteita
16.5.2007 tehdyn paatoksen muutetun version. Tastd on todettava, ettd tdma toimi-
vallan puuttuminen on lainvastaisuus, joka kyseenalaistaa kyseisen toimen olennaiset
edellytykset silld tavoin, ettd se on todettava mitattomaksi (ks. edelld 86 kohta).

Tdmin vuoksi valituslautakunnan, jolle oli valitettu téllaisesta toimesta, olisi pitidnyt
todeta se mitiattoméksi, kuten SMHYV on lisdksi myontianyt unionin yleisen tuomiois-
tuimen osapuolille esittdmiin kysymyksiin antamassaan vastauksessa.

Téstd seuraa yhtailtd, ettd valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se tutki,
vaikuttiko 16.5.2007 tehdyn paatoksen muutettu versio kantajan oikeusasemaan, sekd
jatti tutkimatta tdstd toimesta tehdyn valituksen, ja toisaalta, etté riidanalainen péétos
on kumottava viran puolesta siltd osin, kuin sité ei ole katsottu mitdttomaksi.

Edelld esitetystd ilmenee my0s, ettd tavaramerkin, jonka rekisterointid kantaja
haki, rekister6innistéd seuraavien oikeuksien laajuus maédriteltiin 16.5.2007 tehdyn
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paitoksen alkuperiisessé versiossa. Kantajan unionin yleiselle tuomioistuimelle jat-
tdmistd asiakirjoista ilmenee, ettd padtos annettiin tiedoksi samana pdiviani. Kanta-
jan olisi ndin ollen pitdnyt asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti tehd4 valitus
kahden kuukauden kuluessa téstd pédivastd. Kantaja ei kuitenkaan kiistd sitd, ettei se
tehnyt valitusta téstd pddtoksestd ennen mdadrdajan padttymistd. Tdmén vuoksi on
todettava, ettei kantaja voinut endd siné pdivén4, jona se teki valituksen valituslauta-
kunnalle, kiistdd viiteosaston padtoksen perusteltavuutta.

On tutkittava kantajan niitd viitteitd, jotka liittyvit sen seikan vaikutuksiin, ettd
SMHYV ilmoitti paatoksen peruuttamisaikomuksesta ennen 16.5.2007 tehdyn paatok-
sen alkuperdisen version tiedoksi antamisesta alkaneen valituksen méérédajan paatty-
mistd, ja kantajan luottamuksensuojan periaatetta koskevia viitteita.

— Kirjeen, joka on péivitty 8.6.2007, tiedoksi antamisen vaikutukset valituksen
madrdaikaan

Viiteosasto ilmoitti kantajalle 8.6.2007 pdivitylld kirjeelld (ks. edelld 17 kohta) aiko-
muksestaan peruuttaa 16.5.2007 tehty pédtos.

Kantaja viittés, ettd timén kirjeen tiedoksianto, joka tapahtui 16.5.2007 tehdyn p&a-
toksen alkuperiisen version tiedoksi antamisesta alkaneen valitusajan aikana, on
otettava huomioon, kun arvioidaan sen valituksen tutkittavaksi ottamista valituslau-
takunnassa. Kantaja vetoaa myds siihen, ettd se vastasi 8.6.2007 paivittyyn kirjeeseen
sille tdssd kirjeessd asetetussa madrédajassa.
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99 Téstd on aluksi todettava, ettd tiedoksianto viiteosaston osapuolille paitoksen pe-
ruuttamisaikomuksesta asetuksen N:o 40/94 77 a artiklan 2 kohdan (josta on tul-
lut asetuksen N:o 207/2009 80 artiklan 2 kohta) nojalla on viiteosastolle pakollinen
kuulemistoimenpide, jonka tarkoituksena on antaa osapuolille mahdollisuus esittaa
kantansa peruuttamisen hyvaksyttivyydestd ja tdlld tavoin selventdda SMHV:n ar-
viointia siitd, tayttyvatko asetuksen N:o 40/94 77 a artiklan 1 kohdassa (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 80 artiklan 1 kohta) sdddetyt edellytykset. Tass4 tilanteessa
kantaja ei voinut olla varma, kun otetaan huomioon 8.6.2007 paivitty kirje, millaisen
padtoksen SMHYV tekee 16.5.2007 tehdyn péadtoksen peruuttamisesta.

o Toiseksi on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 77 a artiklan 3 kohdasta ilmenee, et-
tei peruuttamismenettely vaikuta osapuolten oikeuteen hakea muutosta paidtokseen,
jonka peruuttamista on suunniteltu.

11 Néin ollen — ja koska asetuksessa N:o 40/94 ei ole mitdén tétd koskevaa nimenomaista
tarkennusta — tdmén asetuksen 77 a artiklan 2 kohdan mukainen asianomaisten osa-
puolten kuuleminen ennen péitoksen peruuttamista ei voi lykidtd saman asetuksen
59 artiklassa sdddettyd madréaikaa (ks. vastaavasti asia T-419/07, Okalux v. SMHV —
Messe Diisseldorf (OKATECH), tuomio 1.7.2009, Kok., s. II-2477, 34 kohta).

102 Kantajan viitteet valitusmenettelyn ja peruuttamismenettelyn samanaikaisuuden
epdjohdonmukaisuudesta on myo6s hylattéva.
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Ensiksi olettama, ettd kahden menettelyn samanaikaisuus on tosiasiallisesti epdjoh-
donmukaista, ei kuitenkaan estd peruuttamisen edellytyksid ja valituslautakunnalle
tehtévien valitusten médrdaikoja koskevan sdédnnoston ehdottomien, selvien ja tés-
mallisten sddnnosten soveltamista.

Toiseksi vaitettyd epdjohdonmukaisuutta ei ole osoitettu. Yhtdalta peruuttamisme-
nettely voidaan péittda nopeasti, ja se on padtettdvd kuuden kuukauden kuluessa
paatoksen tiedoksi antamisesta. Vaikka ei ole todennékoistd, kun otetaan huomioon
sovellettavat menettelyn médrdajat, ettéd valituslautakunta antaa ratkaisun ennen pe-
ruuttamismenettelyn lopettamista, ratkaisun seurauksena olisi siind tapauksessa, etta
valituslautakunnan vahvistama paitos peruutetaan mychemmin, pelkdstddn uuden
paitoksen tekeminen, ja siind tapauksessa, ettd valituslautakunta kumoaa péaétoksen,
padtosta koskevan peruuttamismenettelyn muuttuminen tarkoituksettomaksi. Jos
toiseksi oletetaan, ettd vireilld olevan valituksen kohteena oleva péétds peruutetaan,
valituslautakunnan olisi todettava, ettei valituksesta ole enéé syyta lausua. Kantajal-
la ei ndin ollen ole mitddn perustetta viittdd, ettd peruuttamismenettelyn ja samas-
ta padtoksestd tehdyn valituksen samanaikaisuus voisi johtaa epdjohdonmukaiseen
tulokseen.

Lopuksi sitd, ettéd kantaja kiistdd 16.5.2007 tehdyn pééatoksen oikeellisuuden peruutta-
mismenettelyssd, joka on itsendinen menettely asetuksen N:o 40/94 57 artiklassa séda-
dettyyn menettelyyn néhden, ei voida katsoa kyseisestd péadatoksestd tehdyksi valituk-
seksi. Valituksen tekemiselld on nimittdin menettelyllisia — mukaan lukien maksun
maksaminen — ja muodollisia edellytyksid, joita kantaja ei ole tdyttanyt. Vaikka kanta-
jan 23.7.2007 jattamé huomautuksia siséltivé kirje katsottaisiin valitukseksi 16.5.2007
tehdystd paatoksestd, se olisi tehty méérdajan padttymisen jalkeen.
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Edelld esitetystd seuraa, ettei kantaja voi perustellusti viittdd, ettd 8.6.2007 paivityn
kirjeen tiedoksianto lykkaa valituksen maaréaikaa, joka alkoi 16.5.2007 tehdyn paa-
toksen alkuperiisen version tiedoksi antamisesta.

— Kantajan viitteet, jotka koskevat luottamuksensuojan periaatetta

Kantaja vdittad, ettd se saattoi tehdd valituksen 16.5.2007 tehdyn péédtoksen muutetus-
ta versiosta perustellun luottamuksen, joka aiheutui véiteosaston jasenen 19.12.2007
kirjoittamasta kirjeestd (ks. edelld 22 kohta), perusteella. Se viittdd myos, ettd timan
periaatteen noudattaminen olisi edellyttanyt SMHV:n ilmoitusta siitd, ettd 8.6.2007
paivitylla kirjeelld, jolla ilmoitettiin aikomuksesta peruuttaa 16.5.2007 tehty paatos
(ks. edelld 17 kohta), ei lykitty valituksen méérdaikaa.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan on niin, ettd vaikka asiasta ei olisikaan annettu
sadnnoksid, mahdollisuus vedota luottamuksensuojan periaatteeseen koskee jokaista
yksityistd, jolle toimielimen hénelle antamien tasmallisten vakuutteluiden johdosta
on syntynyt perusteltuja odotuksia. Téllaisia vakuutteluja ovat, oli se oikeudellinen
muoto, jossa ne on ilmaistu, miké hyvénsa, tdsmalliset, ehdottomat ja yhtédpitéavat tie-
dot, jotka on saatu toimivaltaisista ja luotettavista lihteisté (ks. asia T-388/04, Kacha-
kil Amar v. SMHV (Kolmioon péittyvi pitkittaisviiva), tuomio 5.4.2006, 26 kohta oi-
keuskaytintoviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Tdmin periaatteen loukkaamiseen ei sitd vastoin voida vedota, jollei yhteison toimi-
elin ole antanut tasmallisid vakuutteluja (ks. yhdistetyt asiat T-376/05 ja T-383/05,
TEA-CEGOS ja STG v. komissio, tuomio 14.2.2006, Kok., s. II-205, 88 kohta
oikeuskéyténtoviittauksineen).
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Oikeuskdytdnnon mukaan osapuoli ei néin ollen voi perustellusti vedota toimieli-
men passiivisuuteen vedotakseen luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen.
Téssa tilanteessa sen seikan, ettd osapuolille 8.6.2007 osoitetussa kirjeessd, jossa vai-
teosaston jasen ilmoitti aikomuksestaan peruuttaa 16.5.2007 tehty péétos, ei ilmoi-
tettu, ettei peruuttamismenettelyn aloittaminen keskeyttanyt tai lykdnnyt asetuksen
N:o 40/94 59 artiklassa sdddettyd valituksen médrdaikaa, ei voida katsoa heréttdvan
kantajan mielessa perusteltuja odotuksia tdmén ehdottoman maédraajan, josta sitd
oli muistutettu 16.5.2007 tehdyn pédtoksen tiedoksiannossa, keskeyttdmisesta tai
lykkddmisesta.

On kuitenkin riidatonta, ettd SMHV:n asiamies ilmoitti osapuolille 19.12.2007 péi-
viityssd kirjeessd, ettd 16.5.2007 tehdyn paitoksen muutettu versio on péitds, josta
voidaan valittaa méaédrédajassa, joka alkaa tdimén 16.5.2007 tehdyn péétoksen uuden
version tiedoksi antamisesta.

On todettava, ettd tdssd kirjeessd tyydytddn ilmoittamaan viiteosaston menettelyn
osapuolille, ettd ne voivat valittaa 16.5.2007 tehdyn paédtoksen muutetusta versiosta,
joka annettiin niille tiedoksi 26.11.2007. Téllainen ilmoitus ei tarkoita tdsmallisesti
ja ehdottomasti, ettd kantaja olisi voinut vield tuona paivéna valittaa 16.5.2007 teh-
dyn paatoksen alkuperdisestd versiosta, joka on edelld esitetyn mukaisesti (ks. edelld
93-95 kohta) ainoa toimi, jolla on késiteltdvissd asiassa oikeusvaikutuksia.

Joka tapauksessa kantaja ei voi perustellusti vedota luottamuksensuojan periaattee-
seen vilttddkseen prekluusion, joka on tapahtunut, kun se ei ole valittanut 16.5.2007
tehdyn péétoksen alkuperdisestd versiosta valitukselle asetetussa madrédajassa.

Siltd osin kuin on kysymys mahdollisuudesta vedota luottamuksensuojan periaattee-
seen prekluusion valttamiseksi, oikeuskédytdnnostd nimittdin ilmenee, ettd kantajan
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on pystyttdvd esittdmdédn selvitys odotuksista, jotka perustuvat sellaisiin hallinnon
tasmallisiin vakuutteluihin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan ymmarrettavéd sekaan-
nusta vilpittdméssi mielessé olevalle oikeussubjektille, joka osoittaa noudattaneensa
kaikkea sitd huolellisuutta, jota edellytetddn tavanomaista harkitsevaisuutta nou-
dattavalta toimijalta (asia C-44/00 P, Sodima v. komissio, méérdys 13.12.2000, Kok.,
s.1-11231, 50 kohta).

Nyt késiteltdvissa asiassa on todettava, ettd kun otetaan huomioon kantajalle asetettu
valituksen méérdajan, josta sitd muistutettiin 16.5.2007 tehdyn alkuperiisen paatok-
sen tiedoksiannon yhteydessd, ehdottomuus, kantaja ei ole osoittanut tavanomai-
sesti edellytettyd huolellisuutta voidakseen vedota luottamuksensuojan periaattee-
seen, koska se jatti tekemattd tdssd madrdajassa, vaikka vain varotoimena, valituksen
paitoksestd (ks. vastaavasti edelld 101 kohdassa mainittu asia OKATECH, tuomion
53 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, ettei kantaja voi perustellusti vaittad, ettd valituslautakunta
jatti virheellisesti tutkimatta valituksen siltd osin kuin valituksessa riitautettiin véite-
osaston paatoksen asiasisillon oikeellisuus.

Vaatimuksetsiitd, ettdunioninyleinentuomioistuin hylkddvditteen kokonaisuudessaan

SMHYV:n viitteet

SMHYV viittdd, ettd unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta mééritetdén asetuk-
sen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) ja ettd
toimivalta rajoittuu néin ollen valituslautakuntien péétdsten laillisuuden valvontaan,
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joka voi tilanteen mukaan johtaa vain niiden kumoamiseen tai muuttamiseen. Néin
ollen kantajan vaatimus siité, ettd unionin yleinen tuomioistuin hylkéa véitteen, on
jatettdva tutkimatta.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kantaja vaatii toisessa vaatimuksessaan ensisijaisesti, ettd unionin yleinen tuomiois-
tuin riidanalaisen pdatoksen kumoamisen jilkeen hylkad kokonaisuudessaan aikai-
semman espanjalaisen kuviomerkin dm haltijan viitteen.

Asetuksen N:040/94 63 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:0207/2009 65 ar-
tiklan 3 kohta) nojalla unionin tuomioistuimilla on toimivalta seké kumota ettd muut-
taa valituslautakuntien paatoksid. Taltd osin vaatimus, jonka tarkoituksena on se, ettd
unionin yleinen tuomioistuin tekee paatoksen, joka valituslautakunnan olisi pitédnyt
toisen osapuolen mukaan tehdd, kuuluu asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdas-
sa sdddettyyn valtaan muuttaa valituslautakunnan paatoksia (ks. vastaavasti asia
T-363/04, Koipe v. SMHV - Aceites del Sur (La Espaiiola), tuomio 12.9.2007, Kok.,
s. II-3355, 29 ja 30 kohta ja asia T-413/07, Bayern Innovativ v. SMHV — Life Scien-
ces Partners Perstock (LifeScience), tuomio 11.2.2009, 14—16 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Kuitenkin — kuten edelld on todettu (ks. edella 116 kohta) — valituslautakunta sovelsi
asianmukaisesti valitusten tutkittavaksi ottamista koskevia sddnt6jd, kun se katsoi,
ettei kantaja voinut riitauttaa vditeosaston viitettd koskevaa péétostd. Téstd seuraa
johdonmukaisesti, ettd kantajan vaatimus viitteen hylkdédmisesté on hylattéva.
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Vaatimukset siitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin palauttaa asian SMHV:lle

SMHV:n viitteet

SMHV:n mukaan sen on toteutettava unionin yleisen tuomioistuimen tuomioiden
tdytdntoonpanosta johtuvat toimenpiteet asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) nojalla. Tdsté seuraa,
ettd unionin yleiselle tuomioistuimelle osoitetut SMHV:n velvoittamista tiettyihin
toimenpiteisiin koskevat vaatimukset on jatettdva tutkimatta.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava unio-
nin tuomioistuimen tuomion tayténtdonpanosta johtuvat toimenpiteet. Téstd seuraa,
ettei kantajan toissijaisesti esittdmilld vaatimuksilla siitéd, ettd unionin yleinen tuo-
mioistuin palauttaa asian SMHV:lle, ole tarkoitusta, ja ne on timén vuoksi jatettava
tutkimatta.

Oikeudenkiyntikulut

Kantajan vaatimukset, joiden tarkoituksena on viitteentekijin velvoittaminen kor-
vaamaan oikeudenkéyntikulut, voidaan vain hyldtd, koska viimeksi mainittu ei ole
osallistunut menettelyyn unionin yleisessd tuomioistuimessa.
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12« Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asi-
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anosainen, joka havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vas-
tapuoli on sitd vaatinut. Tyojdrjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti unionin
yleinen tuomioistuin voi kuitenkin velvoittaa my6s asian voittaneen osapuolen kor-
vaamaan oikeudenkéyntikulut, jotka unionin yleinen tuomioistuin katsoo asianosai-
sen tarpeettomasti tai haitantekona aiheuttaneen toiselle asianosaiselle.

Késiteltavissd asiassa on otettava huomioon ensiksi se, ettd 16.5.2007 tehdyn paatok-
sen alkuperéinen versio sisdlsi késittaméttomét perustelut, toiseksi 16.5.2007 tehdyn
padtoksen muutetun version tiedoksiannossa tehtyjen lainvastaisuuksien vakavuus ja
kolmanneksi se, ettd kantajaa on kehotettu tekemédn valitus valituslautakunnalle kir-
jeessd, jonka SMHYV osoitti sille 19.12.2007. Niin ollen kaikki kantajan tdmén kanteen
yhteydessé vaatimat kulut on katsottava tydjérjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla tarpeettomasti aiheutetuiksi, ja SMHYV on tilld perusteella velvoitettava
vastaamaan kaikista kuluista, vaikka kantaja ei olekaan niin vaatinut.

Néilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmdinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
ensimmdisen valituslautakunnan 30.10.2008 tekemi péitos (asia R 228/2008-
1), joka liittyy Distribuciones Mylar, SA:n ja dm-drogerie markt GmbH & Co.
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KG:n viliseen viitemenettelyyn, kumotaan siltd osin kuin siiné ei todettu
mitittomiksi 16.5.2007 tehdyn paiatoksen muutettua versiota.

2) Muut vaatimukset hylitdan.

3) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 9 péivina syyskuuta 2011.

Allekirjoitukset
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