AXIS v. SMHV — ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO (ETRAX)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

9 pdivédna syyskuuta 2010*

Asiassa T-70/08,

Axis AB, kotipaikka Lund (Ruotsi), edustajanaan asianajaja J. Norderyd,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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Etra Investigacion y Desarrollo, SA, kotipaikka Valencia (Espanja),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan
27.11.2007 tekemistd paatoksestd (asia R 334/2007-2), joka koskee Etra Investigacion
y Desarrollo, SA:n ja Axis AB:n vilistd viitemenettelya,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.2.2008 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.6.2008 jatetyn vas-
tauskirjelmén,

ottaen huomioon 29.4.2010 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, Axis AB, teki 17.6.2004 yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuksen sisé-
markkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison ta-
varamerkisti 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (asetus on korvattu yhteison tavaramer-
kista 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009; EUVL L 78, s. 1),
perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki ETRAX.

SMHV:ssi kiaydyn menettelyn kuluessa tehdyn tavara- ja palveluluettelon rajaamisen
jalkeen tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imista varten koskevan
15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutet-
tuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 42.
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Yhteison tavaramerkkia koskeva hakemus julkaistiin 1.8.2005 ilmestyneessé Yhteison
tavaramerkkilehdessa nro 31/2005.

Etra Investigacion y Desarrollo, SA teki 14.10.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla vditteen haetun tavaramer-
kin rekisterdintid vastaan edelld 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen
osalta.

Viite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— espanjalainen kuviomerkki nro 2194122, jonka rekisterdintihakemus jitettiin
5.11.1998 ja joka rekisterditiin 22.11.1999 luokkaan 9 kuuluvia tavaroita ("tieteel-
liset, merenkulku-, geodeettiset, sihko-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punni-
tus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslait-
teet; ddnen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovélineet,
tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokayttoisten laitteiden koneistot; kassa-
koneet, laskukoneet, tietojenkasittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslait-
teet”) varten ja joka esitetddn seuraavassa:
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espanjalainen kuviomerkki nro 2413572, jonka rekisterdintihakemus jétettiin
9.7.2001 ja joka rekisteroitiin 8.1.2002 luokkaan 9 kuuluvia tavaroita (“tieteelli-
set, merenkulku-, geodeettiset, siahko-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-,
mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet;
ddnen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovilineet, tal-
lennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokéyttoisten laitteiden koneistot; kassa-
koneet, laskukoneet, tietojenkasittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslait-

teet”) varten ja joka esitetdén seuraavassa:
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— espanjalainen kuviomerkki nro 2413574, jonka rekisterdintihakemus jitettiin
9.7.2001 ja joka rekisteroitiin luokkaan 42 kuuluvia palveluja ("insindoripalvelut;
teolliset sekd sdhkoon ja elektroniikkaan liittyvét analyysi- ja tutkimuspalvelut”)
varten ja joka esitetdén seuraavassa:

Viitteen tueksi esitetty peruste oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoi-
tettu sekaannusvaara.
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s Vditeosasto hylkasi véitteen kokonaisuudessaan 11.12.2006 tekemallddn padtoksella
ja katsoi, ettd merkkien erojen takia sekaannusvaaraa aikaisempien tavaramerkkien ja
haetun tavaramerkin vélilla ei ole.

o Paivddmiton valitus véiteosaston paiatoksestd saapui SMHV:hen 21.2.2007.

10 SMHV:n toinen valituslautakunta hyviksyi 27.11.2007 tekemallddn paatokselld (jél-
jempéné riidanalainen péétos) valituksen, kumosi viiteosaston péitoksen ja hylkasi
rekisterdintihakemuksen kokonaisuudessaan.

un  Valituslautakunta arvioi aluksi erityisesti kysymysté tutkittavaksi ottamisesta ja kat-
soi, ettd vaikka SMHV vastaanotti pdivadméttoman valituskirjoituksen 21.2.2007 —
eli valitukselle asetetun, 12.2.2007 paittyneen maérdajan pédttymisen jilkeen —
valitusmaksun suorittaminen pankkisiirrolla “taytti valituskirjoituksen tehtdvin
tutkittavaksi ottamisen kannalta’, koska se oli suoritettu ajallaan ja siitd ilmenivit
asetuksen N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 48 sddnnon 1 kohdassa edellytetyt yksityiskoh-
taiset tiedot.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pédatoksen
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

SMHYV tédsmensi istunnossa unionin yleisen tuomioistuimen esittiméan kysymyk-
seen vastatessaan, ettd se vaatii tuomioistuinta joko hylkddméén kanteen tai muutta-
maan riidanalaista pdétostd sen faksin ldhetysraportin otteen perusteella, jonka toi-
nen asianosainen valituslautakunnassa oli lahettanyt.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmai-
nen koskee asetuksen N:o 2868/95 49 sdannon 1 ja 2 kohdan ja toinen asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensiksi on tutkittava ensimméinen kanneperuste, joka koskee asetuksen
N:0 2868/95 49 sdénnon 1 ja 2 kohdan rikkomista.
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Asianosaisten lausumat

Kantaja moittii valituslautakuntaa siit4, etté se rikkoi asetuksen N:o 2868/95 49 sdidn-
non 1 ja 2 kohtaa. Kantaja vaittdd erityisesti, ettd valituslautakunta katsoi virheelli-
sesti, etta valitus voitiin ottaa tutkittavaksi asetuksen N:o 2868/95 49 saannon 1 koh-
dan nojalla, vaikka sitd pankkisiirtoa koskeva tosite, jolla valitusmaksu suoritettiin,
oli asetuksen N:o 2868/95 48 sdadnnon 2 kohdan vastaisesti laadittu espanjaksi siitd
huolimatta, ettd timén sddnnoksen mukaan valituskirjoitus on tehtéva silla kielells,
jota on kéytetty valituksen kohteena olevan paitoksen kasittelykielend, joka nyt esilld
olevassa asiassa oli englanti.

SMHYV myontés, ettéd valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 2868/95 49 sddnnon 1
ja 2 kohtaa. SMHYV vaittdd kuitenkin, ettd erddn Euroopan unionin oikeuden periaat-
teen mukaisesti valituslautakunnan tekemad virhe ei riitd perusteeksi riidanalaisen péa-
toksen kumoamiselle, koska tilld "menettelylliselld sddntojenvastaisuudella” ei voinut
olla "ratkaisevaa vaikutusta” valituksen tutkittavaksi ottamiseen valituslautakunnassa.

SMHV:n mukaan valitus voitiin ottaa tutkittavaksi valituslautakunnassa, koska vait-
teen tekija oli jattdanyt valituslautakuntaan 21.2.2007 faksin lahetysraportin otteen,
joka osoitti, ettd valituskirjoitus, joka tdytti tdysin asetuksen N:o 2868/95 48 siddn-
nossa tarkoitetut edellytykset, oli lahetetty . Vaikka SMHYV ei 16ytédnyt viitteitd tdman
faksin vastaanottamisesta, se katsoo kuitenkin, ettd oikeuskédytdnnon (ks. yhdistetyt
asiat 8.2.2007 T-380/02 ja T-128/03, Success-Marketing v. SMHV — Chipita (PAN &
CO), tuomio 19.4.2005, Kok., s. II-1233) mukaan asiakirjan vastaanottamispéivé voi-
daan todeta faksin ldhetysraportin otteella.
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Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensiksi on tutkittava viite, joka koskee asetuksen N:o 2868/95 49 sddnnén 1 kohdan
rikkomista.

Asetuksen N:o 2868/95 49 sddnno6n 1 kohdassa sidéddetédn, ettd jos valitus ei ole muun
muassa asetuksen N:0 40/94 59 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 60 ar-
tikla) mukainen, valituslautakunnan on jitettavd tutkimatta valitus puutteellisena,
jollei puutteita ole poistettu viimeksi mainitussa artiklassa tarkoitetun méérdajan ku-
luessa eli kahden kuukauden kuluessa riidanalaisen paétoksen tiedoksiantamisesta.

Asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla valitus on tehtavd SMHV:lle kirjallisena kah-
den kuukauden kuluessa paatoksen tiedoksiantamisesta, ja se katsotaan tehdyksi vas-
ta, kun valitusmaksu on suoritettu.

Téltd osin on muistettava, ettd unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskéytdnnosta
ilmenee, etti vaikka valitus katsotaan asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaan teh-
dyksi vasta sen jilkeen, kun valitusmaksu on maksettu, pelkistddn vastaavan sum-
man maksamista ei voida pitdi tdssd artiklassa edellytetyn toimen toteuttamisena (ks.
asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV — Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005,
Kok., s. 11-1881, 58 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa valituslautakunta katsoi, ettd vaikka SMHYV vastaanotti péi-
vadmattomén valituskirjoituksen 21.2.2007 — eli valitukselle asetetun, 12.2.2007 péét-
tyneen mééréajan padttymisen jalkeen — valitusmaksun suorittaminen pankkisiirrolla
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“taytti valituskirjoituksen tehtévan tutkittavaksi ottamisen kannalta’, koska se oli suo-
ritettu ajallaan ja siitd ilmenivéat asetuksen N:o 2868/95 48 sddannon 1 kohdassa edel-
lytetyt yksityiskohtaiset tiedot.

Niéin ollen valituslautakunta ei huomioinut asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa tar-
koitettua edellytysté valituskirjoituksen olemassaolosta sellaisena kuin sitd on edelld
mainitussa oikeuskdytdnnossé tulkittu ja rikkoi siten asetuksen N:o 2868/95 49 sdin-
non 1 kohtaa.

SMHV:n viitteistd, joiden mukaan tdma4 valituslautakunnan tekemaé virhe on katsot-
tava sellaiseksi sddntojenvastaisuudeksi, joka ei johda riidanalaisen paatoksen kumoa-
miseen, koska paatoksen sisilto ei olisi muuttunut virheen puuttumisesta huolimatta,
on todettava, ettd SMHYV on vastineessaan vaatinut ainoastaan kantajan kanteen hyl-
kdamistda. SMHYV ilmoitti vasta istunnossa, ettd se vaatii joko kanteen hylkdamisté tai
riidanalaisen pédtoksen muuttamista sen faksin ldhetysraportin otteen perusteella,
jonka toinen asianosainen valituslautakunnassa oli lahettdnyt.

Vaikka tdmad ilmoitus on ymmairrettdva niin, ettd se on ensimmadisen kerran istunnos-
sa esitetty vaatimus padtoksen muuttamisesta, tdllainen vaatimus on jétettdva joka
tapauksessa tutkimatta riippumatta siitd, onko se mahdollisesti esitetty myohdssa.
Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 134 artiklan 3 kohdassa nimittdin
médratddn, ettd “viliintulija voi — — vastineessa esittdd vaatimuksia valituslautakun-
nan padtoksen mitattomaksi julistamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta,
jota valituksessa ei ole esitetty’, ja tdstd méédrdyksestd seuraa a contrario, ettei SMHV
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voi omalta osaltaan esittda tallaisia vaatimuksia (ks. asia C-106/03 P, Vedial v. SMHYV,
tuomio 12.10.2004, Kok., s. 1-9573, 34 kohta).

Naiitéd perusteluja ei myoskéidn voida hyviaksyé siltd osin kuin SMHYV vaatii unionin
yleistd tuomioistuinta hylkddmédn niiden nojalla kanteen ja siis vahvistamaan riidan-
alaisen paatoksen samalla, kun se korvaa esittdméansé perusteet toisilla perusteilla.

On nimittdin muistettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin suorittaa SMHV:n eri
instanssien péétosten laillisuusvalvontaa. Jos se toteaa, ettd tillaista paatosta, joka on
kyseenalaistettu tdssd tuomioistuimessa nostetulla kanteella, rasittaa lainvastaisuus,
sen on kumottava kyseinen paitos. Se ei voi hylidtd kannetta ja korvata riidanalai-
sen toimen toteuttaneen SMHV:n toimivaltaisen instanssin perusteluja omillaan (ks.
asia T-402/07, Kaul v. SMHV - Bayer (ARCOL), tuomio 25.3.2009, Kok., s. II-737,
49 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa todettiin jo, ettd valituslautakunnan tutkittavaksi ottamis-
ta koskeva padtelma sen kasittelemédssd valitusasiassa perustui yksinomaan pankki-
siirtoa koskevaan tositteeseen, jonka valituslautakunta rinnasti valituskirjoitukseen.
Edelléd todettiin myos, ettd tétd valituslautakunnan riidanalaisessa padtoksessaan te-
kemid pdidtelmid rasittaa oikeudellinen virhe (ks. edelld 25 kohta).

Sen sijaan on niin, ettei valituslautakunta ole millaén tavoin nojautunut faksin liahe-
tysraportin otteeseen, johon SMHYV viittaa perusteluissaan. Riidanalaisen paatoksen
9 kohdassa valituslautakunta tyytyi téltd osin toteamaan seuraavaa:
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"Vditteen tekija viittad, ettd valitus jétettiin 8.2.2007, eli ennen mééréajan paattymis-
pdivéd, ja esittdd faksin ldhetysraportin otteen tdmén viitteen tueksi. SMHV ei kui-
tenkaan 16yda viitteitd asiakirjasta, joka sen olisi tullut vastaanottaa edelld mainittuna
pdivand”

Niisséd olosuhteissa riidanalainen padtos on kumottava. Valituslautakunnan on tar-
vittaessa arvioitava, voiko — ja jos voi, missd mddrin — edelld mainitulla asiakirjalla,
johon SMHYV viittaa perusteluissaan, olla vaikutusta viitteen tekijén tekemén valituk-
sen tutkittavaksi ottamiseen.

Edella esitetyn valossa kantajan ensimmadinen kanneperuste on hyvaksyttava ja rii-
danalainen péaitos talla perusteella kumottava ilman, ettd on tarpeen tutkia viitet-
td, joka koskee asetuksen N:o 2868/95 49 sddnnon 2 kohdan rikkomista, tai toista
kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asi-
anosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos
vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hévinnyt asian ja koska kantaja on
vaatinut oikeudenkdyntikulujen korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.
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Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
toisen valituslautakunnan 27.11.2007 tekemi péaitos (asia R 334/2007-2),
joka koskee Etra Investigacion y Desarrollo, SA:n ja Axis AB:n vilisti viite-
menettelyd, kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan Axis AB:n oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Prek Ciuca

Julistettiin Luxemburgissa 9 pdivéind syyskuuta 2010.

Allekirjoitukset
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