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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

30 péivana toukokuuta 2013 *

Yhteison tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — Yhteison tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki
ultrafilter international — Ehdoton hylkdysperuste — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta — Oikeuden vaarinkéytto
Asiassa T-396/11,
ultra air GmbH, kotipaikka Hilden (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Konig,
kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin
G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana unionin yleisessa
tuomioistuimessa on

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, kotipaikka Haan (Saksa), edustajinaan asianajajat
N. Siebertz ja M. Teworte-Vey,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan 18.5.2011 tekemésta
paatoksestd (asia R 374/2010-4), joka koskee ultra air GmbH:n ja Donaldson Filtration Deutschland
GmbH:n vilistd mitdttomyysmenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N.]. Forwood (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
E. Dehousse ja J. Schwarcz,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.7.2011 jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.11.2011 jatetyn SMHV:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.12.2011 jatetyn viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 29.1.2013 pidetyssé istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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TUOMIO 30.5.2013 — ASIA T-396/11
ULTRA AIR v. SMHV — DONALDSON FILTRATION DEUTSCHLAND (ULTRAFILTER INTERNATIONAL)

on antanut seuraavan

tuomion

Asiassa viliintulijana oleva ultrafilter GmbH, josta on tullut Donaldson Filtration Deutschland GmbH,
teki 29.3.1999 vyhteison tavaramerkiksi rekisteroimistd koskevan hakemuksen sisamarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tdméa asetus
on muutettuna (asetus on korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).

Tavaramerkki, jonka rekisterintid haettiin, on sanamerkki ultrafilter international.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tdméd sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 11, 37, 41
ja 42, ja ne vastaavat ndiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 7: "Suodattimet ilman, kaasujen ja nesteiden kuivatukseen, puhdistukseen ja jaahdytykseen;
suodatinrungot; suodatusmateriaalit; mekaaniset ja sdhkoiset lauhteenpoistimet; oljynerottimet;
vedenerottimet”

— luokka 11: "Laitteet ja laitteistot ilman, kaasujen ja nesteiden kuivatukseen, puhdistukseen ja
jadhdytykseen; ndiden laitteiden ja laitteistojen osat ja tarvikkeet, erityisesti pumppujen kalvot,
pinnankorkeusmittarit, venttiilit, erityisesti magneettiventtiilit, kalvoventtiilit, venttiilien ohjaimet,
aikaohjaimet, = manometrit,  erityisesti =~ paine-eromanometrit, = painemittarit,  erityisesti
lampétila-painemittarit, tasopainemittarit, suodatinlaitteistojen liitoselementit, mukaan lukien
rakenteelliset liitdntd- ja kiinnitysosat; ilmastointilaitteet”

— luokka 37: "Edelld mainittujen laitteiden ja laitteistojen kayttoonotto, korjaus ja kunnossapito”
— luokka 41: "Tekninen koulutus; myynti- ja tuotekoulutus”

— luokka 42: ’Insindoripalvelut; edelld mainittujen laitteistojen ja laitteiden suunnitteluun,
asentamiseen ja kédyttoon liittyva neuvonta”.

Tutkija hylkdsi 19.1.2001 tekemaillddn paatokselld kyseisen yhteison tavaramerkiksi rekisteréimista
koskevan hakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan (joista on tullut
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) nojalla silld perusteella, ettd riidanalainen
tavaramerkki oli kuvaileva ja siltd puuttui erottamiskyky. Viliintulija teki paatoksesta valituksen, ja
SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi kyseisen paiatoksen 16.12.2003 tekemalldan paatokselld (asia
R 375/2001-2) ja  katsoi, ettd riidanalaisesta tavaramerkistd oli tullut asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta)
tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen saksan- ja englanninkielisissa jasenvaltioissa.

Riidanalainen tavaramerkki rekisteréitiin 27.9.2005 yhteison tavaramerkiksi numerolla 1121839.

Asiassa kantajana oleva ultra air GmbH esitti 5.5.2008 SMHV:le riidanalaisen tavaramerkin
mitdttomaksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta) nojalla silld perusteella, ettd
riidanalainen tavaramerkki oli rekisteroity asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan
ja 7 artiklan 3 kohdan vastaisesti.

2 ECLL:EU:T:2013:284



10

11

12

13

TUOMIO 30.5.2013 — ASIA T-396/11
ULTRA AIR v. SMHV — DONALDSON FILTRATION DEUTSCHLAND (ULTRAFILTER INTERNATIONAL)

SMHV:n mitédttomyysosasto hyviksyi mitdttomyysvaatimuksen 29.1.2010 tekemélldadn padtoksella ja
julisti riidanalaisen tavaramerkin mitdattomaksi kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessé asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢
alakohdan kanssa, nojalla.

Viliintulija ~ valitti 16.3.2010 mitdttomyysosaston ~ paatoksestd SMHV:ssda  asetuksen
N:o 207/2009 58—64 artiklan mukaisesti.

Valitus hyviksyttiin SMHV:n neljannen valituslautakunnan 18.5.2011 tekemalld péaatokselld (jaljempéana
riildanalainen paétos), jolla kumottiin mitdttomyysosaston paétos ja hyldttiin  kantajan esittaima
mitdttomyysvaatimus.  Valituslautakunnan  mukaan  mitdttomyysvaatimusta rasitti  oikeuden
vadrinkaytto, ja se oli jatettdva tutkimatta. Valituslautakunta arvioi taltd osin ldhinng, ettd kantaja pyrki
mitattomyysvaatimuksellaan tosiasiassa siihen, ettd se itse kayttdisi nimikettd "ultrafilter” (joko yksin tai
yhdistettynd muihin sanoihin) tavaramerkkind. Kantajan tavoitteena olivat siis muut tavoitteet kuin
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
yleisen edun mukaiset tavoitteet. Valituslautakunta katsoi, ettd oikeuden véirinkédyttod merkitsevien
peiteltyjen tarkoitusperien olemassaolon osoitti myds se seikka, ettd riidanalaisen tavaramerkin haltijan
entinen johtaja, joka on nykyisin mitdttomyysvaatimuksen esittdjin johtaja, oli itse vuonna 2003
puolustanut kantaa, jonka mukaan kyseisen tavaramerkki oli tullut kéytén perusteella
erottamiskykyiseksi. Valituslautakunta katsoi, ettd koska oikeuden vaarinkdyttd on “yleinen
prosessineste”, vadrinkayttod merkitseviat vaatimukset ja valitukset, joilla pyritddn oikeusjarjestyksen
suojaamista tavoitteista poikkeaviin tavoitteisiin, on hylédttavd, eika ole tarpeen tukeutua jasenvaltioiden
prosessioikeuteen asetuksen N:o 207/2009 83 artiklan nojalla.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— hylkaa valiintulijan valituslautakuntaan tekemén valituksen

— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ldahinnd kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmdinen perustuu
asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomiseen ja toinen saman asetuksen
52 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomiseen.

Ensimmaisessd kanneperusteessaan kantaja viittdd, ettd asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa annetaan — kuten oikeuskdytdnnossa on vahvistettu — jokaiselle luonnolliselle henkilolle ja
oikeushenkildlle oikeus esittdd mitattomaéksi julistamista koskeva vaatimus asetuksen 52 artiklan nojalla,
eikd tdmd oikeus riipu mitdttomyysvaatimuksen esittdjain mahdollisten henkilokohtaisten intressien ja
kyseiselld sdadnnokselld suojatun yleisen edun vilisestd punninnasta. Kantajan mukaan asetuksen
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N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sddnnelldén téstd kysymyksestd tyhjentavésti eiké
siind jateta liilkkumavaraa mitattomyysvaatimuksen esittdjan mahdollisen vilpillisen mielen huomioon
ottamiselle, joten oikeuden vadrinkaytto ei voi olla esteend mitdttomyysvaatimuksen tutkimiselle.

Kantaja katsoo, ettei se sitd paitsi ole syyllistynyt minkddnlaiseen oikeuden vadrinkédyttoon, koska
ensinndkin viliintulijan valituslautakuntaan toimittamat kansallisten tuomioistuinten péatokset
koskevat vilpilliseen kilpailuun liittyvid tapauksia, jotka eivdat liity millddn tavalla riidanalaisen
tavaramerkin kayttoon. Kantaja viittdad toiseksi, ettd koska sellaisten merkkien, joita rasittaa ehdoton
hylkdysperuste, ~monopolisoinnin  estdminen on nimenomaan tavoite, johon asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdalla pyritddn, téllaisen merkin vapaa kdyttd on kantajan mukaan
kaikilta osin tdimdn sadnnoksen mukaista eikd se voi siis merkitd oikeuden védrinkayttod. Kolmanneksi
se seikka, ettd mitdttomyysvaatimuksen esittdjd oli aiemmin tuloksetta hakenut jonkin merkin
rekister6imistd tavaramerkiksi, ei voi estdd tdtd vaatimasta samankaltaisen tavaramerkin, jota rasittaa
ehdoton hylkédysperuste, julistamista mitattomaksi. Lopuksi kantaja viittaa, ettei myoskéén silla seikalla
ole merkitystd, ettd kantajan johtaja toimi viliintulijan johtajana silloin, kun valiintulija rekisteroi
riidanalaisen tavaramerkin.

SMHYV ja viliintulija katsovat, etté riidanalainen p&&tos on perusteltu.

Téstd on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
mitattomyysvaatimus kuuluu hallinnolliseen menettelyyn eikd tuomioistuinmenettelyyn (asia C-408/08
P, Lancome v. SMHYV, tuomio 25.2.2010, Kok., s. I-1347, 36 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddetéddn, ettd jokainen luonnollinen
henkilo tai oikeushenkilo sekéd jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai
kuluttajien edustajien ryhmittyma, joka voi esiintyd kantajana tai vastaajana oikeudenkédynneissd, voi
esittdd ehdottomaan mitdttomyysperusteeseen perustuvan mitdttdémyysvaatimuksen. Sen sijaan saman
asetuksen 56 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa, jotka koskevat suhteelliseen
mitattomyysperusteeseen  perustuvia — mitdttomyysvaatimuksia, oikeus tdllaisen  vaatimuksen
esittimiseen on varattu tietyille henkiléille, joilla on oikeussuojan tarve. Tamén artiklan rakenteen
perusteella lainséddtdjan tarkoituksena on ndin ollen ollut rajoittaa niiden piirid, jotka voivat esittdd
mitdttomyysvaatimuksen, jalkimmaiisessd mutta ei ensimmaiisessd tapauksessa (ks. vastaavasti edelld
16 kohdassa mainittu asia Lancéme v. SMHYV, tuomion 39 kohta).

Toisin kuin rekisterdinnin suhteellisten hylkédysperusteiden, joilla suojellaan tiettyjen aikaisempien
oikeuksien haltijoiden intressejd, rekisteréinnin ehdottomien hylkdysperusteiden tarkoituksena on
suojata ndiden perusteiden taustalla olevaa vyleistd etua, mikd selittdd sen, ettei asetuksen
N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetd, ettd vaatimuksen esittdja osoittaa
oikeussuojan tarpeen olemassaolon (edelld 16 kohdassa mainittu asia Lancome v. SMHYV, tuomion
40 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetylld ehdottomalla hylkédysperusteella
pyritddn estiméin sellaisten tavaramerkkien rekisterdinti, joilta puuttuu erottamiskyky, joka yksinddn
tekee tavaramerkeistd sellaisia, ettd ne voivat tayttdd tavaramerkin keskeisen tehtdvdn, joka on taata
kuluttajalle tai loppukéyttijalle, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty
alkuperd, mahdollistamalla se, ettd kuluttaja tai loppukdyttdja voi erottaa ilman sekaannuksen
mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta perdisin olevista tavaroista ja palveluista. Ndin
ollen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu yhdistyy aivan ilmeisesti
tahan tavaramerkin keskeiseen tehtivaan (ks. vastaavasti asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v.
SMHYV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 60 ja 61 kohta). Lisdksi on niin, ettd asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun mukaista on taata, ettd niiden
tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisterdintid tavaramerkiksi on haettu, yhta tai useampaa
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ominaisuutta kuvaavia merkkejd voivat vapaasti kayttdaa kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat téllaisia
tavaroita tai palveluja (asia C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomio 10.3.2011,
Kok., s. I-1541, 37 kohta).

Tastd seuraa, ettd asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessd saman
asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, tarkoitetun hallinnollisen menettelyn tarkoituksena
on erityisesti antaa SMHV:lle mahdollisuus tarkistaa tavaramerkin rekisteréinnin pétevyys ja omaksua
kanta, joka sen olisi  pitdinyt mahdollisesti ~omaksua  viran  puolesta  asetuksen
N:o 207/2009 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tassd yhteydessa SMHV:n on arvioitava, onko tarkasteltavana oleva tavaramerkki kuvaileva ja/tai
puuttuuko siltd erottamiskyky, eivitkd mitdattomyysvaatimuksen esittdjan perustelut tai aikaisempi
menettely voi vaikuttaa SMHV:lle kuuluvan tehtavan laajuuteen asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan taustalla
olevien vyleisten etujen osalta. Koska SMHV ei kyseisid sddnnoksid mitdttomyysmenettelyssa
soveltaessaan ndet ota kantaa siihen, meneeko tavaramerkin haltijan oikeus mitdttomyysvaatimuksen
esittdjan jonkin oikeuden edelle, vaan varmistaa, ettd tavaramerkin haltijan oikeus on perustettu
péatevisti tavaramerkin rekisterditavyyttd koskevien sddntdjen perusteella, kyse ei voi olla
mitdttomyysvaatimuksen esittdjan harjoittamasta oikeuden vaarinkaytosta.

Toisin kuin SMHV viittdd, se seikka, ettd mitdttomyysvaatimuksen esittdja saattaa esittdaa
vaatimuksensa siind tarkoituksessa, ettd se sittemmin liittdd kyseisen merkin tavaroihinsa, siis
nimenomaan vastaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa suojattua yleistd etua,
joka koskee merkin kaytettdvissd olemista ja vapaata kayttod. Ndin ollen - toisin kuin
valituslautakunta katsoi — tdllainen seikka ei missddn tapauksessa voi merkitd oikeuden vaarinkayttod.
Tatd arviointia tukee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohta, jonka mukaan yhteison
tavaramerkki voidaan julistaa mitdttoméksi myos loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella,
mika merkitsee sitd, ettd loukkausasian vastaaja voi saada tavaramerkin julistettua mitattomaksi, vaikka
se olisi kayttinyt tavaramerkkid ja sen tarkoituksena olisi jatkaa sen kdyttamista.

Sitd vastoin mitdttomyysvaatimuksen hylkddminen “oikeuden véadrinkdyton” perusteella vaarantaa
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohdan tavoitteet, koska téllaisella hylkddmisella
estetddn edelld 21 kohdassa kuvattu asiakysymyksen tutkiminen.

Se seikka, ettd mitdttomyysvaatimuksen esittdjd oli tavaramerkin haltijan johtaja silloin, kun
tavaramerkin rekisterdimistd koskeva hakemus oli tehty, ei mydskddn millddn tavoin vaikuta
mitidttomyysvaatimuksen esittdjan oikeuteen esittaid SMHV:lle asetuksen

N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vaatimus. Kun otetaan huomioon kyseisen
menettelyn, jossa on kyse asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohdan taustalla
olevien yleisten etujen suojaamisesta, luonne ja tarkoitus, on néet todettava, ettd sellaisen tavaramerkin
haltijalla, joka on kuvaileva tai jolta puuttuu erottamiskyky, ei ole oikeutta tavaramerkkinsa
rekisteroinnin pysyttimiseen pelkistddn silld perusteella, ettd mitdttomyysvaatimuksen esittdjan
johtajana toimii luonnollinen henkil, joka on aiemmin pyrkinyt rekister6imaan kyseisen merkin.

Sama pédtelmd on tehtdva viliintulijan perusteluista, jotka koskevat kantajan siihen kohdistamia toimia,
jotka  merkitsevdat vilpillistda  kilpailua. Téltd osin on muistutettava, ettei asetuksen
N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa aseteta mitdttomyysvaatimuksen tutkittavaksi
ottamisen tai sen perusteltavuuden edellytykseksi mitattomyyshakemuksen esittdjan vilpitontd mieltd
(ks. analogisesti asia T-245/08, Iranian Tobacco v. SMHV - AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER
CIGARETTES), tuomio 3.12.2009, 26 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka
oletettaisiinkin, ettd mitdttomyysvaatimus on osa kokonaissuunnitelmaa, joka koskee kaupallisia
toimintatapoja ja johon kuuluu myos vilpillisen kilpailun menetelmid, sellaisen tavaramerkin, joka on
kuvaileva tai jolta puuttuu erottamiskyky, rekisteristd poistaminen on nimittdin asetuksen
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N:o 207/2009 57 artiklan 5 ja 6 kohdassa asetettu lakisddteinen seuraus eikd tavaramerkin haltijalle
tdlloin anneta oikeutta rekisterdintinsd pysyttdmiseen silld perusteella, ettd mitdttomyysvaatimuksen
esittdja syyllistyy muutoin vilpillistd kilpailua merkitseviin toimiin.

Lopuksi on todettava, ettei SMHV:n viittaus jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddannon ldhentdmisesta
21.12.1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 9 artiklaan ole
perusteltu. Kyseinen sddnnos koskee asetuksen N:o 207/2009 sisdlloltadn analogisen 54 artiklan tavoin
tilannetta, jossa tavaramerkin haltija sallii viiden vuoden ajan myohemmaén tavaramerkin kayton,
minkd vuoksi silld ei endd ole oikeutta vaatia myohemmaén tavaramerkin mitéttomyyttd aikaisemman
tavaramerkin perusteella. Tédssd sdadnnoksessd kuitenkin sddnnelldédn kahden laillisesti rekisteroidyn
tavaramerkin valistd suhdetta ja sdddetdén, ettd tietyissd olosuhteissa tavaramerkkid ei voida poistaa
rekisteristd saman tai samankaltaisen tavaramerkin olemassaolon vuoksi. Lainsddtdjd siis ainoastaan
sddntelee sellaisen kahden yksityisen intressin vilistd suhdetta, jotka ovat vastakkain direktiivin
89/104 4 artiklan 1 kohdan asiayhteydessd, joka on analoginen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklassa
sdddettyyn vditemenettelyyn niahden. Saanto ei sitd vastoin koske milldén tavoin mahdollisuutta poistaa
tavaramerkki rekisteristd sellaisella perusteella, joka ei koske sekaannusvaaraa aikaisemman
tavaramerkin kanssa vaan kyseisen tavaramerkin kuvailevuutta tai erottamiskyvyn puuttumista, eli
yleisen edun suojaamiseksi sdddettyja ehdottomia hylkédysperusteita, jotka rasittavat rekisterdintia alun
alkaen ja joita voidaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdan mukaan jattdd soveltamatta
ainoastaan, jos kyseinen tavaramerkki on rekisteréinnin jidlkeen kéyton seurauksena tullut
erottamiskykyiseksi.

Edelld esitetystd seuraa, ettd on todettava, ettd valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen
kumotessaan mitdttomyysosaston paitoksen ja jattdessddn mitdttomyysvaatimuksen tutkimatta viitetyn
oikeuden viirinkdyton perusteella.

Ensimmadinen kanneperuste on siis hyviaksyttdva ja riidanalainen pdatds on kumottava.

Kantajan toisesta vaatimuksesta, jossa vaaditaan riidanalaisen paatoksen muuttamista, on todettava, ettd
vaikka unionin yleiselld tuomioistuimella on asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 3 kohdan nojalla
toimivalta muuttaa valituslautakuntien paatoksid, tdimd mahdollisuus on ldhtokohtaisesti rajattu
tilanteisiin, joissa asia on ratkaisukelpoinen (asia T-85/07, Gabel Industria Tessile v. SMHV -
Creaciones Garel (GABEL), tuomio 10.6.2008, Kok., s. 11-823, 28 kohta). Kuten SMHYV esittda siini
tarkoituksessa, ettd toinen kanneperuste jitettdisiin tutkimatta, nyt kasiteltdvdssd asiassa
valituslautakunta ei ole ratkaissut mitdttomyysvaatimuksen asiakysymystd eli kysymystd, jota
vdliintulijan sille tekemé valitus koskee. On siis todettava, ettd asia ei ole ratkaisukelpoinen ja ettd
toinen vaatimus on hylattava.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héviaa
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on
havinnyt padosan vaatimuksistaan, se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkédyntikulut
taman vaatimusten mukaisesti. Koska viliintulija on hdvinnyt pédosan vaatimuksistaan, se vastaa

omista oikeudenkdyntikuluistaan tyojarjestyksen 87 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan
mubkaisesti.

Niilla perusteilla
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TUOMIO 30.5.2013 — ASIA T-396/11
ULTRA AIR v. SMHV — DONALDSON FILTRATION DEUTSCHLAND (ULTRAFILTER INTERNATIONAL)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljinnen
valituslautakunnan 18.5.2011 tekemi paitos (asia R 374/2010-4) kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan ultra air
GmbH:n oikeudenkiyntikulut.

3) Donaldson Filtration Deutschland GmbH vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.
Forwood Dehousse Schwarcz
Julistettiin Luxemburgissa 30 péivdana toukokuuta 2013.

Allekirjoitukset
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