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W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

18 paivana lokakuuta 2012*

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Viite — Asetus (EY) N:o 2868/95 — 18 s@adnnon
1 kohta — Sellaisen SMHV:n ilmoituksen oikeudellinen luonne, jolla annetaan tiedoksi, ettd viitteen on
todettu tayttavan tutkittavaksi ottamisen edellytykset — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon

Asiassa C-402/11 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 56 artiklan nojalla 25.7.2011 tehdysta
valituksesta,

Jager & Polacek GmbH, kotipaikka Wien (Itdvalta), edustajanaan Rechtsanwalt A. Renck,
valittajana,
ja jossa vastapuolena on

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

vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomarit A. Rosas, joka hoitaa toisen jaoston puheenjohtajan tehtdvig,
U. Lohmus, T. von Danwitz, A. Arabadjiev ja C.G. Fernlund (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: Y. Bot,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa ja 24.5.2012 pidetyssd istunnossa esitetyn,
kuultuaan julkisasiamiehen 5.7.2012 pidetyssé istunnossa esittimén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion
Jager & Polacek GmbH (jdljempédnd Jager & Polacek) vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-488/09, Jager & Polacek vastaan SMHV
(REDTUBE), 12.5.2011 antaman tuomion (jdljempéna valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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tuomioistuin hylkési sen nostaman kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan sisamarkkinoiden
harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljannen valituslautakunnan 29.9.2009 tekema
paatos (asia R 442/2009-4) (jaljempéand riidanalainen paétos), joka koskee mainitun yhtion ja RT
Mediasolutions s. r. o:n (jaljempénd RT Mediasolutions) vilistd vditemenettelya.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkasi riidanalaisella paatokselld vaatimuksen kumota 22.1.2009 tehty
pddtos, jolla viditeosasto totesi, ettd Jager & Polacekin tekemidn viiteilmoituksen nro B 1 299 033
katsottiin jdédneen tekematta.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
on kumottu ja korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen
tapahtuma-aika, nyt kasiteltdvddan oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94,
sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1891/2006
(EUVL L 386, s. 14; jaljempdna asetus N:o 40/94).

Asetuksen N:o 40/94 tdytantoonpanoa koskevat yksityiskohdat on vahvistettu 13.12.1995 annetulla
komission asetuksella (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4; jéljempana
taytantoonpanoasetus).

Asetus N:o 40/94
Asetuksen N:o 40/94 42 artiklassa, jonka otsikko on "Viite”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekisterdintid vastaan voi tehdd viitteen kolmen kuukauden kuluessa yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen julkaisemisesta silld perusteella, ettd tavaramerkin rekisterointi
8 artiklan mukaisesti olisi hylattava:

c) edella 8 artiklan 4 kohdan tapauksissa samassa sddnnoksessd tarkoitettujen aikaisempien
tavaramerkkien tai merkkien haltijat sekd sovellettavan kansallisen lainsdddannon mukaan néité
oikeuksia kdyttaméén valtuutetut henkilot.

3. Viite on tehtdva kirjallisesti, ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta viitemaksun
suorittamisen jilkeen. Viitteen tekija voi [SMHV:n] asettamassa midrdajassa esittdd viitteensd tueksi
seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”

Kyseisen asetuksen 57 artiklassa, jonka otsikko on ”"Padtokset, joihin voidaan hakea muutosta”,
sdddetddn seuraavaa:

”1. Tutkijoiden, viiteosastojen, tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osaston ja
mitdttomyysosastojen padatoksiin voidaan hakea muutosta. Muutoksenhaulla on lykkdava vaikutus.

2. Paitokseen, joka ei pdiata menettelyd jonkin osapuolen osalta, voidaan hakea muutosta vasta
lopullisen péaétoksen yhteydessd, jollei mainittua péaatostd koske erillinen muutoksenhaku.”

2 ECLIL:EU:C:2012:649



10

11

TUOMIO 18.10.2012 — ASIA C-402/11 P
JAGER & POLACEK v. SMHV

Mainitun asetuksen 77 a artiklassa, jonka otsikko on ”Merkintojen poistaminen ja péétosten
[peruuttaminen]”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Jos [SMHV] on tehnyt sellaisen rekisterimerkinnén tai paatoksen, joka siséltdd ilmeisen [SMHV:n]
syyksi katsottavan menettelyvirheen, [SMHV] poistaa kyseisen merkinndn tai [peruuttaa] paatoksen. Jos
menettelyssd on yksi ainoa osapuoli ja merkintd tai toimi vaikuttaa tdméan oikeuksiin, poistaminen tai
[peruuttaminen] suoritetaan siindkin tapauksessa, ettd virhe ei ollut asianomaiselle osapuolelle
ilmeinen.

2. Edelld 1 kohdassa tarkoitetun poistamisen tai [peruuttamisen] suorittaa omasta aloitteestaan tai
jonkin menettelyssd osapuolena olevan pyynndstd viranomainen, joka merkinnén tai paatoksen on
tehnyt. Poistaminen tai [peruuttaminen] suoritetaan kuuden kuukauden kuluessa piivéstd, jona
rekisterimerkinté tai paétos on tehty, sen jdlkeen kun menettelyn osapuolia sekd rekisteriin merkittyjd,
kyseisten yhteison tavaramerkkioikeuksien mahdollisia haltijoita on kuultu.

3. Tama artikla ei rajoita osapuolten oikeuksia hakea muutosta 57 ja 63 artiklan nojalla tai
mahdollisuutta oikaista 157 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa taytdntoonpanoasetuksessa vahvistettujen
menettelyjen ja edellytysten mukaisesti kieli- tai kirjoitusvirheet sekd [SMHV:n] paatoksissd olevat
ilmeiset virheet tai virheet, jotka [SMHV:n] katsotaan tehneen tavaramerkin rekisterdinnissd tai
rekister6innin julkaisemisessa.”

On tdsmennettivd, ettd asetuksen N:o 40/94 42, 57 ja 77 a artiklasta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 41, 58 ja 80 artikla eikd kyseisten sddanndsten sanamuotoa ole muutettu.

Téaytdntoonpanoasetus

Taytdntoonpanoasetuksen 17 sddnto, jonka otsikko on ”"Viitteen [tutkittavaksi ottamisen] edellytysten
tutkiminen”, on sanamuodoltaan seuraava:

”1. Jos vaitemaksua ei ole suoritettu viiteajan kuluessa, viitteen katsotaan jddneen tekemaittd. Jos
vaitemaksu suoritetaan véiteajan umpeutumisen jalkeen, maksu palautetaan viitteentekijalle.

2. Jos viiteilmoitusta ei ole jatetty viiteajassa — —, [SMHV] [jattad] vaiteilmoituksen [tutkimatta].

5. Hakijalle ilmoitetaan, jos vaiteilmoituksen katsotaan jadneen tekemittd 1 kohdan perusteella ja jos
vdite on paitetty [jattdad tutkimatta] 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.”

Taytdntoonpanoasetuksen 18 sddnnon, jonka otsikko on "Viitemenettelyn aloittaminen”, 1 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

"Kun viite [voidaan] 17 sddnnon edellytysten mukaisesti [ottaa tutkittavaksi], [SMHV] ilmoittaa
osapuolille, ettd vditemenettely aloitetaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.
Tatd maddrdaikaa voidaan pidentdd enintddn 24 kuukauden pituiseksi, jos molemmat osapuolet
toimittavat pidentdmistd koskevan pyynnon ennen maérdajan umpeutumista.”

Kyseisen asetuksen 53 a sddnnon, jonka otsikko on "Péédtoksen [peruuttaminen] ja rekisterimerkinndn
poistaminen”, 1-3 kohdassa tdsmennetddn seuraavaa:

”1. Jos [SMHV] omasta aloitteestaan tai menettelyn osapuolilta saatujen tietojen perusteella katsoo,

ettd padtos on [peruutettava] tai rekisterimerkintd poistettava asetuksen 77 a artiklan mukaisesti,
se ilmoittaa asianomaiselle osapuolelle aiotusta [peruuttamisesta] tai poistamisesta.
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Asianomainen osapuoli voi toimittaa huomautuksia aiotusta [peruuttamisesta] tai poistamisesta
[SMHV:n] asettaman méadrdajan kuluessa.

Jos asianomainen osapuoli hyvdksyy aiotun [peruuttamisen] tai poistamisen taikka ei toimita
huomautuksia méérdajan kuluessa, [SMHV] [peruuttaa] péaitoksen tai poistaa rekisterimerkinnén.
Jos asianomainen osapuoli ei hyvdksy [peruuttamista] tai poistamista, [SMHV] tekee
[peruuttamisesta] tai poistamisesta paatoksen.”

Mainitun asetuksen 62 saannon 1 kohdassa saddetain seuraavaa:

"Paatokset, joihin liittyy maédrdaika muutoksenhakua varten, kutsut ja muut asiakirjat [SMHV:n]
padjohtajan péddtoksen mukaan annetaan tiedoksi vastaanottotodistuksella varustetulla kirjatulla
kirjeelld. Kaikki muut tiedoksiannot lahetetdén tavallisessa postissa.”

Tosiseikat

Tosiseikat on esitetty valituksenalaisen tuomion 1, 3—13 ja 16—19 kohdassa seuraavasti:

)71

[RT Mediasolutionsin] oikeudellinen edeltdja teki 12.7.2007 [SMHV:lle] yhteison tavaramerkiksi
rekisterointia koskevan hakemuksen [asetuksen N:o 40/94] nojalla.

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 24.12.2007 ilmestyneessd Yhteison
tavaramerkkilehdessa nro 68/2007.

Kantaja [Jager & Polacek] teki 25.3.2008 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viditteen ——
haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja
palvelujen osalta.

Viite perustui rekisterdiméttomédn aikaisempaan tavaramerkkiin Redtube ja Internet-osoitteen
www.redtube.com kéyttimiseen. Viitteen tueksi vedottiin asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen. — —

Kantaja ilmoitti vditelomakkeessa, ettd viitemaksu oli tarkoitus maksaa SMHV:n tilille 26.3.2008.

SMHV:n tavaramerkkiosasto ilmoitti 10.4.2008 paivitylla kirjeelld kantajalle, ettd SMHYV oli saanut
véitemaksun vasta 1.4.2008 viiteajan umpeutumisen jilkeen ja ettd se katsoi ndin ollen viitteen
jadneen tekemaittdi. SMHV tdsmensi lisdksi, ettd mddrdaikaa katsottaisiin noudatetun, jos
maksumaédrdys on annettu ennen viiteajan umpeutumista. SMHV tdsmensi myos, ettd jos kantaja
on suorittanut maksun viiteajan kymmenen viimeisen pdivin kuluessa, sen on maksettava
viimeistddn 11.5.2008 10 prosentin suuruinen lisimaksu kyseisestd vaitemaksusta.

Kantaja esitti 8.5.2008 pdivatylld kirjeelld ndyton siitd, ettd se oli 26.3.2008 antanut pankilleen
madrdyksen suorittaa viitemaksu. Se todisti myos maksaneensa 6.5.2008 10 prosentin suuruisen
lisamaksun. Se huomautti lisdksi, ettd se oli saanut tiedon tavaramerkkihakemuksesta vasta
25.3.2008 iltapdivalld eli viiteajan viimeisend pdivdand. Se ilmoitti kehottaneensa ndin ollen RT
Mediasolutionsia peruuttamaan tavaramerkkihakemuksensa, mitd jalkimmadinen ei kuitenkaan
tehnyt. Viitteen tekohetkelld (faksilla kello 17.07) pankit olivat olleet Itdvallassa kiinni jo yli
kahden tunnin ajan eikéd ketdén ollut endd paikalla kantajan kirjanpitoyksikossd. Kantajan ei ollut
siis mahdollista antaa samana pdivind pankille maardystd suorittaa vditemaksu. —— Se vditti
lisdksi, ettd maksuista sisaimarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit
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ja mallit) 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 (EYVL L 303, s. 33)
8 artiklan saksankielisen version mukaan maksuaikaa katsotaan noudatetun kasiteltiviassa asiassa
lisamaksun suorittamisen vuoksi.

SMHV:n tavaramerkkiosasto lahetti 20.5.2008 pdivatyilla kirjeilla kantajalle ja RT
Mediasolutionsille ilmoituksen [jdljempand 20.5.2008 paivdtty ilmoitus]. SMHV totesi niissé
kirjeissd, ettd viitteen oli todettu tayttavan tutkittavaksi ottamisen edellytykset siltd osin kuin se
perustuu aikaisempaan rekister6iméttomadn tavaramerkkiin Redtube, ja ilmoitti kantajalle ja RT
Mediasolutionsille viitemenettelyn kontradiktorisen vaiheen aloittamiselle varatusta méddrdajasta
[taytdntoonpanoasetuksen] 18 sddnnon 1 kohdan mukaisesti. SMHV ilmoitti erityisesti, ettd
sovittelulle varattu aika (cooling off) paattyisi 21.7.2008 ja ettd viitemenettelyn kontradiktorinen
vaihe alkaisi 22.7.2008. Se vahvisti lisdksi maddrdajat, joiden kuluessa kantaja saattoi tukea
vditettdan ja RT Mediasolutions vastata siihen.

RT Mediasolutions vaitti 10.9.2008 pdivityssa Kkirjeessd, ettei viitemaksua ollut maksettu
madrdajassa, ja se pyysi SMHV:td peruuttamaan 20.5.2008 pdivityn ilmoituksen ja toteamaan, ettd
viitteen katsotaan jadneen tekemattd.

SMHV:n tavaramerkkiosasto ldhetti 2.10.2008 kantajalle kirjeen, jonka otsikko oli ’Korjaus’
(Korrektur). SMHYV ilmoitti kantajalle kyseisessd kirjeessd, ettd [20.5.2008 pdivitty ilmoitus] oli
lahetetty erehdyksessd ja ettd sitd oli pidettdvd tarkoituksettomana. SMHV ilmoitti lisdksi
kantajalle, ettei vditemaksua katsottu suoritetun viiteajassa ja ettd viitteen katsottiin jddneen
tekemattd. SMHV kiinnitti lisdksi kantajan huomiota mahdollisuuteen pyytdd muodollisen
kirjallisen péadtoksen tekemistd. Kantaja jdtti tdllaisen pyynnon 28.11.2008.

Viiteosasto teki 22.1.2009 padtoksen, jonka mukaan vditteen katsottiin jadneen tekeméttd.
Viiteosasto oli sitd mieltd, ettd asetuksen N:o 2869/95 8 artiklan 3 kohdassa asetetut kaksi
edellytystd, jotka koskevat viiteajan kuluessa annettua maksuméérdysta ja lisimaksun maksamista,
ovat kumulatiivisia. — —

Kantaja valitti 20.3.2009 viiteosaston paatoksestd. Se vaitti 22.5.2009 paivityssd valituksen
perusteet sisdltdavdssa kirjelmassd, ettda SMHV oli 20.5.2008 tehnyt paatoksen, jolla véitteen
todettiin tdyttavan tutkittavaksi ottamisen edellytykset, ja ettd kyseistd paatostd ei ollut pétevisti
peruutettu [asetuksen N:o 40/94 77 a] artiklassa sdddetyn menettelyn mukaisesti. Se vaitti lisaksi,
ettd asetuksen N:o 2869/95 8 artiklan 3 kohdassa asetetut kaksi edellytystd olivat vaihtoehtoisia
eivatkd kumulatiivisia.

SMHV:n neljés valituslautakunta hylkési valituksen [riidanalaisella paatokselld].

Valituslautakunta huomautti, ettd viiteaika oli umpeutunut 25.3.2008, koska 24.3.2008 oli ollut
yleinen vapaapdivd. Viitemaksu oli suoritettu viiteajan umpeutumisen jilkeen toisin kuin
[asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessd] sdddetdaan. Valituslautakunnan
mukaan oli my6s osoitettu, ettd kantaja oli antanut maksuméadrdyksen pankilleen vasta véiteajan
umpeutumisen  jilkeen eli  26.3.2008. Viitteen katsottiin  ndin ollen [asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen] nojalla jadneen tekematta.

Valituslautakunta katsoi vaiteosaston tulkinneen asianmulkaisesti asetuksen
N:o 2869/95 8 artiklan 3 kohtaa.

Valituslautakunnan mukaan [20.5.2008 piivitty ilmoitus] ei ollut pditds, joka olisi voitu peruuttaa
[asetuksen N:o 40/94 77 a artiklan] mukaisesti, vaan se oli pelkkd menettelyn jarjestimiseen
liittyvé toimi.”
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Asian kisittelyn vaiheet unionin yleisessda tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Valittaja nosti riidanalaisen paitoksen kumoamista koskevan kanteen unionin yleisen tuomioistuimen
kirjaamoon 4.12.2009 jattamalldédn kannekirjelmalla.

Valittaja vetosi kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, joista ainoastaan toiseen annettu vastaus
on valituksen kohteena.

Ensimmadinen kanneperuste koski sisémarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit
ja  mallit) valituslautakuntien menettelysddannoista 5.2.1996 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11) 8 artiklan 2 kohdan rikkomista. Unionin yleinen tuomioistuin
hylkési tdmdn kanneperusteen silld perusteella, ettd kyseistd sddnnostd sovelletaan yksinomaan inter
partes -menettelyissd ja ettd 22.1.2009 tehty pddtos oli tehty ex parte -menettelyjen osalta
vahvistettujen sddntdjen mukaisesti.

Valittaja riitautti kanteensa kolmannella kanneperusteella sen, ettd sen viitteen katsottiin jadneen
tekemdttd sen vuoksi, ettd vditemaksu oli maksettu myohdssd. Unionin yleinen tuomioistuin hylkési
kanneperusteen ja katsoi, ettd viiteosasto oli perustellusti todennut tdytdntoonpanoasetuksen 17
saannon 1 kohdan mukaisesti viitteen jadneen tekemdtta sen vuoksi, ettd viditemaksu oli maksettu
myohéssa.

Toinen kanneperuste perustui asetuksen N:o 40/94 77 a artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomiseen. Valittaja
vaitti tdman kanneperusteen tueksi, ettd 20.5.2008 pdivitty ilmoitus, jossa todetaan, ettd sen viite
voidaan ottaa tutkittavaksi, on péaitos. Koska tdytdntoonpanoasetuksen 17 sdannon 5 kohdan mukaan
juuri paatoksella todetaan, ettd vditeilmoituksen katsotaan jddneen tekemdttd, tai jdtetddn viite
tutkimatta, pédinvastaista toimea ja menettelytapojen samansuuntaisuutta koskeva oikeusperiaate néet
edellyttad, ettd paatokseksi luonnehditaan myos toimi, jolla todetaan, ettd vidite voidaan ottaa
tutkittavaksi.

Kyseinen pditos voitiin siis valittajan mukaan peruuttaa ainoastaan asetuksen N:o 40/94 77 a artiklassa,
luettuna yhdessé taytantoonpanoasetuksen 53 a sd@nnon kanssa, tdsmennetyin edellytyksin. Mainittua
padtostd peruutettaessa ei ole noudatettu kyseisessd 53 a sddnnosséd vahvistettuja menettelysadntoja, ja
pédtos on peruutettu mainitussa 77 a artiklassa sdddetyn kuuden kuukauden méairaajan jélkeen.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi tdstd valituksenalaisen tuomion 91-93 kohdassa, ettd 20.5.2008
paivitty kirje oli ainoastaan kantajalle osoitettu ilmoitus menettelyn kontradiktorisen vaiheen
aloittamispéivasta ja kehotus esittdad seikat, todisteet ja perustelut seké ettd tallaisella ilmoituksella ei
siis ole tarkoitus olla oikeusvaikutuksia. Kyseisen kirjeen muodosta ei seuraa, ettd kyse olisi SMHV:n
lopullisesta kannanotosta viitteen tutkittavaksi ottamiseen. Unionin yleinen tuomioistuin paatteli
mainitun tuomion 102 kohdassa, ettd 20.5.2008 paivdtty ilmoitus ei ollut padtos vaan pelkka
menettelyn jdrjestaimiseen liittyva toimi.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkasi valittajan viitteet lisdksi katsomalla, ettei pédinvastaista toimea ja
menettelytapojen samansuuntaisuutta koskeva periaate ollut merkityksellinen maaritettdessa sitd, onko
20.5.2008 paivitty ilmoitus paatos.

Unionin yleinen tuomioistuin korosti, ettd tiaytintoonpanoasetuksen 18 sdadnnon 1 kohdassa viitataan
ilmoitukseen, jolla ei ole sitovia oikeusvaikutuksia siihen néhden, jolle se on osoitettu. Koska 20.5.2008
péivatty ilmoitus ei ollut péadtos, valittaja ei lopuksi voinut vedota perusteltuun luottamukseen, joka sille
oli vaitetysti syntynyt kyseisen ilmoituksen perusteella.
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Unionin yleinen tuomioistuin totesi myos valituksenalaisen tuomion 132 kohdassa, ettei asia koskenut
kansainvalistd rekisterdintid ja ettei ollut tarvetta ottaa kantaa sen ilmoituksen oikeudelliseen
luonteeseen, jonka SMHV oli lahettinyt Maailman henkisen omaisuuden jérjestolle (WIPO)
tutkittavaksi otetuista viitteista.

Asianosaisten vaatimukset

Valittaja vaatii valituksessaan, ettd unionin tuomioistuin
— kumoaa valituksenalaisen tuomion ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii valituksen hylkdamistd selvdsti perusteettomana ja valittajan velvoittamista korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.

Valituksen tarkastelu

Valittaja vetoaa valituksessaan yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 77
a artiklan 1 ja 2 kohdan virheellistd soveltamista.

Asianosaisten lausumat

Valittajan ainoa valitusperuste jakautuu kolmeen osaan. Valittaja moittii valitusperusteen
ensimmadisessd osassa unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettd se on katsonut, ettei 20.5.2008 paivitty
ilmoitus ole paatos. Unionin yleinen tuomioistuin on ensinndkin nojautunut sellaiseen unionin
tuomioistuimen oikeuskéytdntoon, jota ei voida soveltaa kasiteltdvissd asiassa, silld se koskee SEUT
288 artiklan neljannessd kohdassa tarkoitettuja péaatoksid. Kyseistd madrdystd ei kuitenkaan valittajan
mukaan sovelleta SMHV:n toimiin.

Valittaja vaittda toiseksi, ettd kun unionin yleinen tuomioistuin kieltdytyi pitdmaéstd mainittua ilmoitusta
paitoksend, se ei antanut sille tehokasta oikeussuojaa.

Valittaa viittdd, ettd vaikka SMHV voi tarkastaa vditteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset
menettelyn milld hetkelld hyvdnsd, se voi myos ottaa péddttaviisesti kantaa tdhén kysymykseen milld
hetkelld hyvinsd ja ndin etenkin kirjeessd, jolla se ilmoittaa asianosaisille viitettd koskevan
kontradiktorisen vaiheen aloittamisesta. Valittajan mukaan 20.5.2008 pédivatyn ilmoituksen sanamuoto
osoittaa, ettd yksi ilmoituksen tavoitteista oli ratkaista viitteen tutkittavaksi ottaminen. Kyseinen
sanamuoto on tdsmallinen ja ehdoton. Tassd ilmoituksessa ei ole tdsmennetty, ettd SMHYV voi tutkia
uudelleen viitteen tutkittavaksi ottamisen tai ettd se ei ole ottanut tdhdn kysymykseen lopullisesti
kantaa.

Unionin yleisen tuomioistuimen olisi tehokasta oikeussuojaa koskevan periaatteen nojalla pitényt
valittajan mukaan katsoa, ettd 20.5.2008 paivitty ilmoitus oli sekd muotonsa ettd sisdltonsd puolesta
paatos. Tutkittavaksi ottamista koskevan lausuman on néet esittinyt toimivaltainen ja vastuullinen
viranomainen. Kyseinen lausuma on ehdoton, tdsmallinen ja varaukseton.

Valittajan mielestd mainitussa ilmoituksessa annettiin siis sen adressaatille se vaikutelma, ettd SHMV
oli tarkastellut tutkittavaksi ottamista ja tehnyt tista kysymyksesta lopullisen péadtoksen. SMHV:1la oli
tosin mahdollisuus peruuttaa kyseinen tutkittavaksi ottamisesta tehty pditds, jos se oli virheellinen,
mutta sen olisi pitinyt tehdd se sdddetyssd méddrdajassa ja sdddettyja menettelysddnt6ja noudattaen.
Koska mainittua paatosta ei ole peruutettu télla tavoin, se sitoo SMHV:td edelleen oikeusvarmuuden
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takaamisen tarpeen vuoksi. Kyseistd pddtostd ei kuitenkaan ole peruutettu asetuksen N:o 40/94 77 a
artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetyssd kuuden kuukauden médrdajassa. Viitemenettely olisi siis pitdnyt
aloittaa uudelleen ja sitd olisi pitényt jatkaa.

Valittaja moittii ainoan valitusperusteensa toisessa osassa unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettd se on
nojautunut paittelyssddn siihen, ettd tdytdntoonpanoasetuksen 17 sddnnoén 5 kohdassa kaytetddn
ilmaisua "péaitos” tapauksessa, joissa viiteilmoituksen katsotaan jadneen tekemittd, kun taas kyseisen
asetuksen 18 sddnnon 1 kohdassa kiytetddn ilmaisua “ilmoittaa”. Mainitun asetuksen 62 sddnnostd
kuitenkin ilmenee, ettd myds ilmoitus voi sisdltdd paatoksen.

Valittaja arvostelee valituksensa tueksi esittiménsé ainoan valitusperusteen kolmannessa osassa unionin
yleistd tuomioistuinta siitd, ettd se on tyytynyt toteamaan vastauksena valittajan véitteeseen, joka koski
WIPO:lle ilmoittamista koskevaa velvollisuutta, ettd asia koski ainoastaan yhteisén tavaramerkin
rekisterdintid. Viitteen tutkittavaksi ottamista koskevan ilmoituksen oikeudellisen luonteen
arvioimisen olisi kuitenkin oltava yhdenmukaista. Unionin yleisen tuomioistuimen olisi valittajan
mukaan pitdnyt ottaa huomioon se, ettd jos WIPO:lle annettava tutkittavaksi ottamista koskeva
ilmoitus on péétos, kyseinen ilmoitus on luonnehdittava samalla tavalla silloin, kun se annetaan sille,
joka on esittidnyt viditteen yhteison tavaramerkin rekisterointid vastaan.

SMHV:n mielestd valituksen ainoa valitusperuste on selvisti perusteeton.

SMHYV viittad ensinndkin siitd valitusperusteen osasta, joka koskee unionin yleisen tuomioistuimen
mainitsemaa unionin tuomioistuimen oikeuskaytdntod, ettd SMHV on Euroopan unionin elin. Unionia
varten vahvistettuja hallinto-oikeuden maéritelmid sovelletaan myos siihen.

Se huomauttaa timén jilkeen siitd osasta, joka koskee 20.5.2008 pdivityn ilmoituksen luonnehtimista
paatokseksi, ettd unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 122 kohdassa todennut
selkedsti, ettei kyseisestd ilmoituksesta ilmene, ettd SMHV:n oli tarkoitus ratkaista lopullisesti
tutkittavaksi ottaminen. Tehokkaan oikeussuojan periaatetta ei ndet ole sovellettava kisiteltavéssa
asiassa, koska kyseinen ilmoitus ei ole SMHV:n sanamuotoa mukaillen sellainen "tdyténtoonpanovallan
toimi”, jolla voidaan loukata oikeutta. Ilmoituksella ei ole mitdédn oikeusvaikutusta valittajan
oikeusasemaan.

SMHV:n mukaan valittaja moittii unionin yleistd tuomioistuinta virheellisesti siitd, ettei se ole pyrkinyt
selvittdimadn, sisélsikd 20.5.2008 pdivatty ilmoitus myos péadtoksen. Unionin yleinen tuomioistuin on
ndet selvittinyt asiaa valituksenalaisen tuomion 91 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa.

SMHV huomauttaa WIPO:ssa vireilld olevaa menettelyd koskevasta valitusperusteen osasta, ettd
vditteen tutkittavaksi ottamisesta tehty pddatos johtaa kansainvilisen rekisterdinnin tapauksessa
kansainvalisessd tavaramerkkirekisterissd olevaan mainintaan suojan viliaikaisesta epddmisesta.
Kyseistd menettelyd ja SMHV:ssd sovellettavaa menettelyé siis voida verrata toisiinsa niiden vaikutusten
osalta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Alustavasti on huomautettava yhtiéltd, ettei valittaja vetoa unionin tuomioistuimessa asetuksen
N:o 216/96 8 artiklan 2 kohdan virheellista soveltamista eika vaitemaksun maksamista koskevaan

valitusperusteeseen.

Toisaalta on todettava, ettd riidanalainen paitos on tehty 22.1.2009 tehdyn péatoksen eikd 20.5.2008
péivatyn ilmoituksen kumoamista koskevan vaatimuksen johdosta.
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SMHV:n viiteosasto totesi juuri 22.1.2009 tehdylld paatokselld, ettd viitteen katsottiin jadneen
tekemattd, koska vditemaksua ei ollut suoritettu tdtd varten asetetussa madrdajassa.

Valitusperusteen ensimméinen osa

Valituslautakunta totesi, ettd 22.1.2009 tehdyn péidtoksen kumoamista koskeva vaatimus voitiin ottaa
tutkittavaksi mutta se ei ollut perusteltu sen vuoksi, ettd viiteosastolla oli oikeus muttei velvollisuutta
kiinnittdd kaikissa menettelyn vaiheissa huomiota virheeseen, joka saattaisi liittyd vaitemaksun
suorittamiseen. Valituslautakunnan mukaan ilmoitus, jolla annettiin tiedoksi, ettd viite voidaan ottaa
tutkittavaksi, ja tdsmennettiin, ettd viitemenettelyn kontradiktorinen osa on alkanut, ei siis ole péétds,
joka on peruutettava asetuksen N:o 40/94 77 a artiklan mukaisesti, eikd kyseisen asetuksen
57 artiklassa tarkoitettu lopullinen paatos vaan pelkkd alustava ilmoitus.

Valituslautakunta ja tdméan jdlkeen unionin yleinen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 74
ja 75 kohdassa olivat tdmédn perusteella sitd mieltd, ettd 22.1.2009 tehty p&adtos oli tehty ex parte
-menettelyd varten vahvistettujen sdéntdjen nojalla ja ettd valitus kyseisestd péadtoksestd oli tehtdva
tillaisen menettelyn mukaisesti. Valituslautakunta katsoi, ettd viiteosasto oli tdysin johdonmukaisesti
jattdnyt ottamatta kantaa kuluihin, ja paitti, ettei valitusmenettelystd aiheutuneista kuluista ollut
tarpeen antaa ratkaisua.

Valittaja on unionin yleisessd tuomioistuimessa viittdnyt, ettd 20.5.2008 pdivatty ilmoitus oli p&étos,
joka olisi voitu peruuttaa ainoastaan asetuksen N:o 40/94 77 a artiklassa saddetyin edellytyksin.

Unionin yleisen tuomioistuimen mielestd 20.5.2008 paivittya ilmoitusta ei voitu luonnehtia péaéatokseksi
silla ensisijaisella perusteella, ettei silli ollut mitdédn sitovaa oikeusvaikutusta. Unionin yleinen
tuomioistuin huomautti valituksenalaisen tuomion 91 kohdassa, ettei kyseisessd ilmoituksessa ollut
mitddn seikkaa, jonka perusteella voitaisiin ymmaértad, ettd kyse on vditteen tutkittavaksi ottamisesta
tehdystd paitoksestd, samalla kun se totesi saman tuomion 92 kohdassa, ettd SMHV antoi kyseiselld
ilmoituksella valittajalle tiedoksi, ettd tdmén viite voidaan ottaa tutkittavaksi siltd osin kuin se
perustuu aikaisempaan rekister6imattoméadn tavaramerkkiin. Unionin yleinen tuomioistuin tdsmensi
lopuksi mainitun tuomion 95 kohdassa, ettd se, ettd SMHV katsoi mainitussa ilmoituksessa, ettd sen
mukaan viite voitiin ottaa tutkittavaksi, oli selitys sille, miksi se ilmoitti osapuolille inter partes
-menettelyn aloittamiselle asetetusta mééréajasta.

Unionin yleinen tuomioistuin paatteli valituksenalaisen tuomion 102 kohdassa, ettd 20.5.2008 paivatty
ilmoitus ei ole paatos vaan pelkkd menettelyn jérjestdmiseen liittyva toimi.

Kyseista padttelyd ei kuitenkaan voida hyviksya.

Ensimmadiseksi ndet tdytintoonpanoasetuksen II osastosta ilmenee, ettd tavaramerkin rekisterdintia
koskeva viitemenettely sisédltda kaksi erillistd vaihetta. Kyseisen asetuksen 17 sdadnnossd luetellaan
viditteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja saman sddnnon 5 kohdassa tdsmennetddn, ettd péétos,
jolla todetaan, ettd viiteilmoituksen katsotaan jadneen tekemdttd tai ettd viite on jétettdvd tutkimatta,
ilmoitetaan hakijalle. Tastd seuraa, ettd tutkittavaksi ottamisen edellytysten tutkintavaihe voi johtaa
sellaisen paatoksen tekemiseen, jolla menettely padtetddn ja johon sellaisenaan voidaan hakea
muutosta asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 kohdan nojalla.

Lisdksi taytdntoonpanoasetuksen 18 sddnnon 1 kohdassa tdsmennetddn, ettd "kun viite [voidaan] 17
saannon edellytysten mukaisesti [ottaa tutkittavaksi], [SMHV] ilmoittaa osapuolille, ettd viitemenettely
aloitetaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta”. Kyseisen 18 sddnnon itse
sanamuodosta ilmenee, ettd viitemenettely sindnsi eli inter partes -vaihe aloitetaan vasta, kun SMHV
on tarkastanut, ettd viite voidaan ottaa tutkittavaksi ja ettei mikddn 17 sdédnnossd luetelluista
perusteista estd tdtd tutkittavaksi ottamista.
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Taytdntoonpanoasetuksen ranskankielisessd versiossa kéytetty ilmaisu ”jugée recevable” [voidaan ottaa
tutkittavaksi] osoittaa, ettd unionin lainsddtdja on halunnut SMHV:n tutkivan menettelyn téssa
vaiheessa sen, voidaanko viite ottaa tutkittavaksi, ja varmistautuvan siitd, ettd vdaitemaksu on suoritettu
asianmukaisesti.

Taytdntoonpanoasetuksen muissa kieliversioissa kaytetddn espanjankielistd ”se considere admisible”,
saksankielistd “gilt als zulédssig”, englanninkielistd "found admissible” ja italiankielistd “considerata
ammissibile” ilmaisua. Naiden eri kieliversioiden tarkastelu osoittaa, ettd lukuun ottamatta sitd
saksankielistd versiota, jossa sanalla "gilt” ei ole niin vahvaa merkitystd kuin muissa kieliversioissa
kaytetyilld ilmaisuilla, vditteen on todettava tayttdvan tutkittavaksi ottamisen edellytykset, ennen kuin
inter partes -menettely voidaan aloittaa.

Asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 2 kohdasta seuraa lopuksi, ettd voi olla toimia, jotka ovat paatoksia
siitdkin huolimatta, ettd ne toteutetaan menettelyn kuluessa eiki niilld paiateta menettelya.

Unionin yleinen tuomioistuin on siis todennut valituksenalaisen tuomion 91 ja 95 kohdassa
virheellisesti, ettd 20.5.2008 pdivitty ilmoitus, joka on ldhetetty taytdntoonpanoasetuksen 18 sdadnnon
mukaisesti, oli vain pelkkd kirje, jolla SMHV ilmoitti viitteentekijille inter partes -menettelyn
aloittamisesta ja kehotti titd tdydentdmddn hakemustaan esittimaélld todisteita, ja ettd ilmoitus, jonka
mukaan viitteen todettiin tdyttdvdn tutkittavaksi ottamisen edellytykset, ei ollut SMHV:n lopullinen
kannanotto viitteen tutkittavaksi ottamiseen.

Toiseksi on huomautettava, ettd vaikka SMHV on suullisessa kasittelyssi myontanyt, ettd 20.5.2008
pdivitty ilmoitus lahetettiin erehdyksessd, se on kuitenkin viittidnyt, ettd kyseisen elimen omaksumassa
kaytdnnossd se, ettd viitteen todetaan tdyttdvan tutkittavaksi ottamisen edellytykset, on vain pelkka tapa
ja ettd lopullinen pdatos viitteen tutkittavaksi ottamisesta voidaan tehdd vasta inter partes -menettelyn
yhteydessa. SMHV:n mukaan puolustautumisoikeuksien suojaaminen on vélttimatonta.

Silld, ettd mainittu ilmoitus luonnehditaan viitteen tutkittavaksi ottamisesta tehdyksi "paatokseksi”, ei
kuitenkaan heikennettdisi puolustautumisoikeuksien suojaa.

Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 64 kohdassa korostanut, viitteentekijélld ei yhtaalta ole
mitddn intressid hakea muutosta toimeen, jolla SMHV toteaa sen viitteen tédyttdvin tutkittavaksi
ottamisen edellytykset.

Jos toisaalta SMHV tekee virheen arvioidessaan viitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksid ja toteaa
virheellisesti vditteen tdyttdvdn tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja aloittaa siis inter partes
-menettelyn, viitteentekijan vastapuolella sdilyy mahdollisuus vedota oikeuksiinsa.

Viitteentekijan vastapuoli voi ndet ensinndkin véittdd SMHV:ssd, ettd viitteen tutkittavaksi ottamisen
osalta on tehty virhe, ja pyytdd, ettdi SMHV peruuttaa asetuksen N:o 40/94 77 a artiklan nojalla
paatoksen, jolla se on todennut, ettd vdite voidaan ottaa tutkittavaksi.

Unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd laittoman toimen peruuttaminen on
lahtokohtaisesti sallittua ja ndin on, vaikka oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet
edellyttavit, ettd laiton toimi peruutetaan kohtuullisessa ajassa ja ettd otetaan huomioon se, missd
madrin asianosainen on mahdollisesti voinut luottaa toimen laillisuuteen (ks. vastaavasti asia C-508/03,
komissio v. Yhdistynyt kuningaskunta, tuomio 4.5.2006, Kok. s. 1-3969, 68 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Unionin lainsddtdja on SMHV:n osalta antanut sddnnokset kyseisen elimen toteuttamien
sddntdjenvastaisten toimien peruuttamista koskevasta menettelystd. Asetuksen N:o 40/94 77 a
artiklan 1 kohdassa tdsmennetdédn téstd, ettd kun SMHV tekee pdatoksen, joka siséltdd ilmeisen sen
syyksi katsottavan menettelyvirheen, sen on peruutettava kyseinen p&étos.
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Mainitun 77 a artiklan 2 kohdassa sdddetdén, ettd virheellisen paiatoksen peruuttaminen suoritetaan
viran puolesta tai jonkin asianosaisen pyynnostd ja ettd padtos on peruutettava kuuden kuukauden
kuluessa pdivastd, jona kyseinen péddtdos on tehty, sen jilkeen kun muun muassa menettelyn
asianosaisia on kuultu. On siis ilmeistd, ettd peruuttamismenettelyn voi panna vireille viitteentekijan
vastapuoli.

Lopuksi saman 77 a artiklan 3 kohdassa sdddetddn, ettd peruuttamismenettelyllda ei rajoiteta
asianosaisten oikeuksia hakea muutosta muun muassa saman asetuksen 57 artiklan nojalla.

Viitteentekijan vastapuolella on toiseksi mahdollisuus saada kumotuksi toimi, jolla viditteen todetaan
tayttavan tutkittavaksi ottamisen edellytykset. Kyseistd kumoamista voidaan vaatia inter partes
-menettelyn pédtteeksi tehdystd paatoksesta tehdyn valituksen yhteydessd. Koska kyseiselld toimella ei
padtetd menettelyd, siihen voidaan ndet hakea asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 2 kohdan nojalla
muutosta samalla kun haetaan muutosta viitteen asiakysymyksestd tehtyyn lopulliseen paédtokseen.

Kaikkien ndiden sddnndsten tutkinnasta ilmenee, ettd kun SMHV toteaa, ettd viite voidaan ottaa
tutkittavaksi, menettelyn inter partes -vaihe aloitetaan. Kuuden kuukauden kuluessa péditds, jolla
vditteen on todettu tdyttavdn tutkittavaksi ottamisen edellytykset, voidaan silloin, kun se siséltda
ilmeisen menettelyvirheen, peruuttaa viran puolesta ja jonkin asianosaisen pyynnostd, mikd johtaa
vditemenettelyn pddttymiseen. Sen jilkeen, kun kyseinen maérdaika on paattynyt, menettelyn inter
partes -vaihetta on jatkettava ja asia on ratkaistava paatoksella.

Tassd jalkimmaisessd tilanteessa viitteentekijan vastapuoli voi valittaa valituslautakuntaan ja vaittas,
etteivit viitteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset ole tayttyneet.

Unionin tuomioistuin on néet jo todennut, ettd asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta ilmenee,
ettd tutkittuaan péddasian valituslautakunta ratkaisee valituksen ja ndin tehdessddn se voi kayttdd
riidanalaisen pdatoksen tehneen elimen toimivaltaa eli lausua nyt késiteltdvassd tapauksessa siis itse
viitteestd hyldten sen tai todeten sen perustelluksi ja vahvistaa tai kumota néin riidanalaisen paatoksen
(asia C-29/05 P, SMHYV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. 1-2213, 56 kohta).

Tama valituslautakunnan toimivalta ulottuu myos viitteen tutkittavaksi ottamisen valvontaan siten, ettd
vditteentekijan vastapuoli voi tarvittaessa riitauttaa tdmédn tutkittavaksi ottamisen sille asetuksen
N:o 40/94 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetun muutoksenhakumahdollisuuden yhteydessa.

On siis ilmeistd, ettd viitteentekijan vastapuolen oikeuksien suojaaminen on varmistettu asetuksen
N:o 40/94 77 a artiklassa sdddetylld peruuttamismekanismilla ja kyseisen asetuksen 57 artiklassa
sdddetylld muutoksenhakumekanismilla.

Kaikista edella esitetyistd seikoista ilmenee, ettd unionin lainsddtdja on sddtdnyt yhtaalta
vaitemenettelyiden kahdesta eri vaiheesta ja toisaalta mekanismeista, joiden avulla viitteentekijan
vastapuoli voi riitauttaa paitoksen, jolla SMHV on virheellisesti todennut, ettd vidite voidaan ottaa
tutkittavaksi.

Kaikesta edelld olevasta seuraa, ettd kun unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion
95 ja 102 kohdassa, ettei 20.5.2008 paivatylld ilmoituksella ollut muuta pédmaéédrdda kuin ilmoittaa
valittajalle vaitemenettelyn kontradiktorisen vaiheen aloittamispéivastd ja kehottaa valittajaa samalla
esittdmadn seikat, todisteet ja perustelut ja ettei kyseinen ilmoitus ollut pa&tos vaan pelkkd menettelyn
jarjestamiseen liittyvd toimi, jolla ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, se sovelsi virheellisesti
taytantoonpanoasetuksen 17 ja 18 sddnnon sekd asetuksen N:o 40/94 57 ja 77 a artiklan sdadnnoksia.

Tastd seuraa, ettd valituksenalainen tuomio on kumottava eikd valituksen tueksi esitetyn ainoan
valitusperusteen muihin osiin ole tarpeen vastata.
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Ensimmaisessa oikeusasteessa nostettu kanne

Euroopan unionin tuomioistuimen perussdadnnon 61 artiklan ensimmaéisen alakohdan mukaan unionin
tuomioistuin voi kumotessaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion itse ratkaista asian lopullisesti,
jos asia on ratkaisukelpoinen.

Unionin tuomioistuin toteaa tdssa tapauksessa valituslautakunnan katsoneen riidanalaisen péaatoksen 17
ja 31 kohdassa, ettei valitus ollut perusteltu, koska viditeosasto oli asianmukaisesti todennut, ettd
viditteen katsottiin jadneen tekematts.

Unionin tuomioistuin toteaa myos valituslautakunnan katsoneen riidanalaisen péaatoksen 19 kohdassa,
ettei 20.5.2008 paivatty ilmoitus, jolla annettiin tiedoksi, ettd vditteen oli todettu tayttdvan tutkittavaksi
ottamisen edellytykset, ollut pditos, joka voidaan peruuttaa asetuksen N:o 40/94 77 a artiklassa
sdddetyn menettelyn mukaisesti, vaan pelkkd valmisteleva ilmoitus ja ettei tdllainen ilmoitus sido
SMHV:ta.

Kuten timén tuomion 53, 64 ja 68 kohdassa on kuitenkin todettu, toimi, jolla SMHYV ilmoittaa
viditteentekijélle, ettd sen viite voidaan ottaa tutkittavaksi, ei ole pelkkdé SMHV:Ita tuleva ilmoitus vaan
se on viitteen tutkittavaksi ottamisesta tehty pédtds, joka voidaan peruuttaa ainoastaan asetuksen
N:o 40/94 77 a artiklassa sdddetyin edellytyksin tai kumota saman asetuksen 57 artiklan perusteella
tehdyn valituksen yhteydessa.

Tastd seuraa, ettd koska valituslautakunta totesi, ettei mainittua toimea ollut peruutettu kuuden
kuukauden kuluessa, se katsoi virheellisesti, ettd viiteosastolla oli kyseisen mddrdajan umpeutumisen
jalkeen oikeus tutkia kysymys siitd, oliko viitteen katsottava jddneen tekemittd sen vuoksi, ettd
vditemaksu oli maksettu myohassa.

Tiastd seuraa, ettd riidanalainen péiatés on kumottava.

Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 122 artiklan ensimmadisessd kohdassa médrdtddn, ettd jos
valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se pa&ttaa
oikeudenkéyntikuluista. Saman tyojdrjestyksen 69 artiklan, jota sen 118 artiklan nojalla sovelletaan
my6s muutoksenhakuun, 2 kohdassa madrdtddn, ettd asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Tarkasteltavassa asiassa valitus on perusteltu ja valittaja on vaatinut SMHV:n velvoittamista
korvaamaan oikeudenkdyntikulut, joten SMHV on velvoitettava korvaamaan ensimmadisessd
oikeusasteessa ja valitusmenettelyssd aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-488/09, Jager & Polacek vastaan SMHV
(REDTUBE), 12.5.2011 antama tuomio kumotaan.

2) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljinnen

valituslautakunnan 29.9.2009 tekemi paiatos (asia R 442/2009-4), joka koskee Jager &
Polacek GmbH:n ja RT Mediasolutions s. r. o:n vilista viditemenettelyd, kumotaan.
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3) Sisiamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoitetaan korvaamaan
ensimmadisen oikeusasteen menettelyssi ja valitusmenettelyssa aiheutuneet
oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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