LICHTWER PHARMA v. SMHV — LABORATOIRE LAFON (LYCO-A)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

16 paivind marraskuuta 2006

Asiassa T-32/04,

Lichtwer Pharma AG, kotipaikka Berliini (Saksa), edustajinaan asianajaja H. Kunz-
Hallstein ja asianajaja R. Kunz-Hallstein,

kantajana,

vastaan

sisiimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),

asiamiehenéin J. Weberndoifer,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Laboratoire L. Lafon SA, kotipaikka Maisons-Alfort (Ranska),
* Oikcudenkiiyntikieli: saksa.
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ja jossa on kyse SMHV:n neljinnen valituslautakunnan 13.11.2003 tekemén
paitoksen (asia R 1007/2002-4) kumoamisesta siltd osin kuin tissd padtoksessd
madritadn viite- ja valitusmenettelyissd aiheutuneiden kulujen jakamisesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit
F. Dehousse ja D. Svéby,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.1.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.6.2004
toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon 2.2.2006 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 23.6.1999 yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen sisémarkki-
noiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavara-
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merkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
nojalla, sellaisena kuin kyseinen asetus on muutettuna (jiljempéni asetus
N:o 40/94). Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki Lyco-A
sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd
luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 5, 29 ja 30.

Queisser Pharma GmbH & Co. teki rekisterditiiviiksi haetun tavaramerkin
rekisterdintid vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla viitteen,
joka perustui aikaisempaan tavaramerkkiin LYCO PROTECT. Viiteosasto hylkisi
30.10.2002 tekemaillddn pédtokselld nro 3111/2002 Queisser Pharman viitteen,
koska sekaannusvaaraa ei ollut. Téstd paitoksestd ei ole tehty valitusta.

Laboratoire L. Lafon SA teki rekisterditéiviksi haetun tavaramerkin rekistersintii
vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla viitteen, joka perustui
aikaisempaan tavaramerkkiin LYOC, Viiteosasto hylkési 30.10.2002 tekemilldin
padtokselld nro 3108/2002 Laboratoire L. Lafonin viitteen, koska sekaannusvaaraa ei
ollut.

Medicom Pharma AG teki rekisterditdviksi haetun tavaramerkin rekisterdintiz
vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla viitteen, joka perustui
aikaisempaan tavaramerkkiin LYCO Q10. Viiteosasto hyviksyi 31.10.2002 teke-
méllddn padtokselld nro 3110/2002 Medicom Pharman viitteen ja episi rekisterdi-
taviksi haetun tavaramerkin rekisterdimisen. Téstd pédtoksestd ei ole tehty valitusta.
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Laboratoire L. Lafon toimitti 16.12.2002 SMHV:lle kirjelmin, jossa todetaan
seuraavaa:

"[Asetuksen N:o 40/94] 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti ilmoitamme, ettd
Laboratoire L. Lafon aikoo valittaa [paitoksestd nro 3108/2002]. Niinp4 pyydidmme
teitd heti veloittamaan tililtimme — — 800 euroa. Valitusperusteet sisiltivé kirjelma
toimitetaan ennen piivimaaria 28.2.[2003].”

Laboratoire L. Lafon toimitti valitusperusteet sisltivin kirjelmin 3.2.2003.

SMHYV ilmoitti 21.3.2003 kantajalle ja Laboratoire L. Lafonille, ettd 31.10.2002 tehty
pdatés nro 3110/2002, jolla Medicom Pharman viite oli hyviksytty, oli tullut
lopulliseksi.

Kantaja toimitti 10.4.2003 kirjelmén, jossa se huomautti valituksen menettineen
perusteensa, ja Laboratoire L. Lafon toimitti 11.4.2003 kirjelmin, jossa se totesi
menettelyn péittyneen.

Neljas valituslautakunta totesi 13.11.2003 tekemissdin paitoksessid (asia R-
1007/2002-4) (jaljempéna kanteen kohteena oleva p#ités), etti valitusmenettely oli
menettinyt kohteensa, koska tavaramerkin, jonka rekistersintid kantaja oli hakenut,
rekisterdinti oli lopullisesti evitty. Kyseisessi paatoksessd valituslautakunta liséksi
miirési kantajan korvaamaan viite- ja valitusmenettelyjen maksut ja kulut. Kanteen
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kohteena olevan paatoksen 9 perustelukappaleessa valituslautakunta perusteli kuluja
koskevaa pditdstdin seuraavasti:

"Koska Lyco-A:n rekisterdintid yhteisén tavaramerkiksi koskeva hakemus on hylitty
ex tunc, vaikkakin erillisessd menettelyssd, vastaaja olisi ollut asian hiviévi osapuoli
myds nyt esilld olevassa menettelyssd. Niinpd vastaajan on vastattava viite- ja
valitusmenettelyjen maksuista ja kuluista.”

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

Iy

~ kumoaa kanteen kohteena olevan péitoksen piitésosan 2 kohdan

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéda kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kumoamisperusteeseen. Ensimmiisessi
perusteessaan kantaja vetoaa asetuksen N:o 40/94 tiytintddnpanosta 13.12.1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se
on muutettuna (jaljempéni asetus N:o 2868/95), 48 sdinnon 1 kohdan c alakohdan
ja 49 sidinnoén 1 kohdan rikkomiseen sekd yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
loukkaamiseen ja katsoo, ettd valituslautakunnan olisi pitinyt todeta, ettei
viliteosaston paatoksestd tehtyd valitusta voida ottaa tutkittavaksi. Toinen peruste
koskee asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan rikkomista ja kohtuusperiaatteen
loukkaamista, silld valituslautakunta on kéyttinyt menettelyn kulujen jakamista
koskevaa harkintavaltaansa virheellisesti. Kolmannessa perusteessaan kantaja esittas,
ettd SMHV:n olisi pitdnyt asetuksen N:o 2868/95 21 ja 51 siéinnén mukaisesti
palauttaa asianosaisille puolet viitemaksuista ja valitusmaksut kokonaan. Ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin pitdd aiheellisena tarkastella ensin toista perus-
tetta.

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd, ettd kanteen kohteena olevan pidtoksen perustelut, joiden mukaan
kantaja olisi ollut asian héviivd osapuoli riidanalaisessa menettelyssi ja jonka
mukaan kantajan pitdisi tdméin vuoksi korvata kyseiseen menettelyyn liittyvit kulut,
ovat virheelliset. -

Kantaja katsoo ensinnikin, etti valituslautakunta on soveltanut virheellisesti
asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohtaa. Tilti osin kantaja katsoo, ettd timin
sééinndksen tulkinta Saksan oikeuden, joka kantajan mukaan on ollut mallina
asetuksen vastaaville siinnéksille, valossa osoittaa, etti valituslautakunnan olisi
pitényt varmistaa, mikd kantajan ja Laboratoire L. Lafonin vililld vireilld olleen
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vditemenettelyn todenn#koinen tulos olisi. Lisiksi kantaja katsoo, ettd viitteen
hyviksyminen ei voi merkitd tavaramerkin rekister6innin epddmistd ex tunc vaan
ainoastaan ex nunc. Piinvastaisessa tilanteessa SMHV:n pitéisi siind tapauksessa,
ettd viite hyviksyttéisiin, palauttaa kailki vield vireilld oleviin muihin menettelyihin
liittyvdt viitemaksut, koska katsottaisiin, ettd hakemusta ei ole koskaan tehty.
Kantaja viittaa tiltd osin asetuksen N:o 2868/95 19 sidnnén 3 kohtaan. Kantaja
katsoo vield, ettd asetuksen N:o 2868/95 21 sdinnéstd ilmenee, ettd lainsdétéjin
tahtona ei ollut siirtdi asian hévidvin osapuolen vastattaviksi kaikkiin vireilld oleviin
viitemenettelyihin liittyvid kuluja.

Kantaja katsoo toiseksi, ettd valituslautakunnan esittimit perustelut eivit oikeuta
poikkeamaan kohtuullisuudesta. Kantajan mukaan kohtuusperiaate edellyttda
kulujen puolittamista silloin kun, kuten nyt esilli olevassa tapauksessa, yksi
viitteistd, jotka esitetidn samaa yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta
vastaan, johtaa hakemuksen hylkddmiseen. SMHV:ssé kiytdvid menettelyjd koske-
vista ohjeista seuraa kantajan mukaan, ettd kaikista kuluista vastaamaan velvoitta-
minen on siddntdéni vain silloin, kun yksi osapuolista keskeyttdé menettelyn. Kantaja
huomauttaa, ettd ehdotuksessa viitemenettelyd koskevista ohjeista todetaan sivulla
130 seuraavaa:

"Koska tosiseikoista ei ole tehty mitddn pHatostd, véiteosasto péadttad kuluista
harkintansa mukaan ([asetuksen N:o 40/94] 81 artiklan 4 kohta). Virasto ei voi
paittdd, kuka osapuolista on ‘voittaja tai hévidjd’, joten kohtuusperiaatteen
mukaisesti kukin osapuolista vastaa omista kuluistaan.”

SMHYV vaatii tdmén perusteen hylkddmista.
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Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdassa saidetisin, ettd "jos tapauksessa ei tehdi
paitostd — — valituslautakunta péaitti[d] kuluista harkintansa mukaan”.

Témin sééinnoksen sanamuodosta ilmenee, ettd valituslautakunnalla on laaja
harkintavalta menettelyn kulujen jakamisessa, kun tapauksessa ei tehdd piitosti
(ks. vastaavasti asia T-163/04, Schifer v. SMHV — KoKa (Mike's MEALS ON
WHEELS), tuomio 12.7.2005, 55 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Tillaisissa tilanteissa yhteisojen tuomioistuimet eivit voi korvata valituslautakunnan
tekem#i arviointia omallaan. Yhteiséjen tuomioistuinten tehtiviind on kuitenkin
valvoa, ettei valituslautakunta ole, kun otetaan huomioon ne seikat, jotka ovat
voineet johdattaa sen tekemiién arviointinsa, ylittéinyt harkintavaltansa rajoja ja ettei
se ole kéyttidnyt titd valtaansa ilmeisen virheellisesti. ,

On syytd huomauttaa, ettd kanteen kohteena olevassa pitoksessa valituslautakunta
on todennut ensin, etti valitusmenettely oli jaéinyt vaille kohdetta, koska
tavaramerkin, jonka rekisterdintii kantaja oli hakenut, rekistersinti oli lopullisesti
evitty, ja timién jilkeen velvoittanut asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan
nojalla kantajan vastaamaan viite- ja valitusmenettelyihin liittyvistd maksuista ja
kuluista. '

Valituslautakunta on tiltd osin perustellut paitostdsn toteamalla, etti "koska — —
rekister6intid yhteison tavaramerkiksi koskeva hakemus on hylitty ex tunc,
vaikkakin erillisessd menettelyssi, [kantaja] olisi ollut asian héviéivd osapuoli myds
nyt esilld olevassa menettelyssé”.
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Ensinndkin on selvédd, ettd vditemenettely, joka johti tavaramerkin, jonka rekiste-
rointid kantaja oli hakenut, rekisterdinnin epiémiseen, ja asia, jossa vastakkain olivat
kantaja ja Laboratoire L. Lafon ja joka nyt esilld olevassa tapauksessa oli saatettu
valituslautakunnan késiteltdviksi, perustuvat eri tosiseikkoihin. Tdstd seuraa, etti
kummassakin néissd menettelyissi kyseess# olevien tavaramerkkien vilisen sekaan-
nusvaaran arviointi edellyttdd kaikkien sellaisten tosiseikkojen ja oikeudellisten
seikkojen huomioon ottamista, joihin osapuolet ovat kummassakin tapauksessa
vedonneet.

Niin ollen on todettava, ettd vaikka rinnakkaiset menettelyt jaéivit vaille kohdetta
sen johdosta, ettd viite hyviksytddn, viitteen hyviksymisen perusteella ei voida
mitenkddn péddtelld, kuka nididen rinnakkaisten menettelyjen osapuolista olisi
hiavinnyt asian. Tietyn menettelyn hévidvin osapuolen ratkaiseminen nimittiin
perustuu vain kyseisen menettelyn kohteeseen seké tosiseikkoihin ja oikeudellisiin
seikkoihin, sellaisina kuin ne mééritellddn osapuolten lausumissa.

Ilman, ettd olisi tarpeen lausua tavaramerkkihakemuksen hylkddmispadtoksen
vaikutuksista, on lisdksi todettava, ettd sellaisen tavaramerkin, jonka rekisterdinti
evitidn, rekisterdinnin hakijan velvoittaminen vastaamaan kaikissa mahdollisissa
rinnakkaisissa menettelyissi aiheutuvista kuluista ei voi automaattisesti seurata,
kuten kanteen kohteena olevassa péitoksessi oletetaan, paitdksestd, jossa hyviksy-
tadn yksi tatd hakemusta vastaan esitetyisti viitteisti.,

Naiden seikkojen perusteella ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd
kantaja esittid perustellusti, etté valituslautakunnan perusteluissa on ilmeinen virhe
siltd osin kuin valituslautakunta on katsonut, ettd koska tavaramerkkihakemus on
hyldtty toisessa viitemenettelyssi, kantaja olisi ollut hiviivi osapuoli menettelyssi,
jossa sen vastapuolena oli Laboratoire L. Lafon, ja ettd kantajan piti timén johdosta
vastata vdite- ja valitusmenettelyjen maksuista ja kuluista, Talld arvioinnillaan
valituslautakunta on ylittinyt asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan mukaisen

harkintavaltansa rajat.
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25 Niinpd kanteen kohteena olevan pdétoksen péitésosan 2 kohta on kumottava, eiki
ole tarpeen tutkia muita kantajan esittimid perusteita.

Oikeudenkiyntikulut

2 Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hivinnyt asian ja vastapuoli
on vaatinut oikeudenkdyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkidyntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
neljinnen valituslautakunnan 13,11.2003 tekemiin piitoksen (asia R
1007/2002-4) piitososan 2 kohta kumotaan.
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2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Dehousse Svaby

Julistettiin Luxemburgissa 16 pdivind marraskuuta 2006.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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