ANHEUSER-BUSCH v. SMHV

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

29 péaivand heindkuuta 2010*

Asiassa C-214/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussdéannon 56 artiklaan perustu-
vasta valituksesta, joka on pantu vireille 12.6.2009,

Anheuser-Busch Inc., kotipaikka Saint Louis (Yhdysvallat), edustajinaan
Rechtsanwalt V. von Bomhard ja Rechtsanwalt B. Goebel,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

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

vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa, ja

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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Budéjovicky Budvar, nirodni podnik, kotipaikka Ceské Budéjovice (Tsekin
tasavalta), edustajanaan advokat K. Cermak,

viliintulijana ensimmaéisessé oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-C. Bonichot (esittelevd tuomari)
sekd tuomarit C. Toader, K. Schiemann, L. Bay Larsen ja J.-J. Kasel,

julkisasiamies: P. Cruz Villalon,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Stromholm,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 11.5.2010 pidetyssd istunnossa esitetyn,

padtettyéddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,
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ANHEUSER-BUSCH v. SMHV

on antanut seuraavan

tuomion

Anheuser-Busch Inc. (jaljempdnd Anheuser-Busch) vaatii valituksessaan unionin
tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisdjen ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen asiassa T-191/07, Anheuser-Busch vastaan SMHV - Budéjovicky Bud-
var (BUDWEISER), 25.3.2009 antaman tuomion (Kok., s. II-691; jiljempéna valituk-
senalainen tuomio), jolla ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi valittajan
nostaman kumoamiskanteen sisaimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 20.3.2007 tekemaéstd paidtoksestd (asia R
299/2006-2; jdljempéna riidanalainen pa&tos), jolla evittiin sanamerkin BUDWEISER
rekisterdinti hyvaksymalld vdite, jonka Budéjovicky Budvar, narodni podnik (jaljem-
pané Budvar) oli tehnyt rekisterdintié vastaan.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Asetus (EY) N:o 40/94

Yhteison tavaramerkistda 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), jota sovelletaan pddasiaan ja joka on sittemmin kumot-
tu ja korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), 8 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset hyl-
kéaysperusteet’, 1 kohdassa sdddetdén seuraavaa:
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"Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekistertidé:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkkid haetaan tai tavaramerkki on rekisterdity, ovat samoja kuin tavarat
tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu,

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen
yleison keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] on sekaannus-
vaara, joka siséltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisesta
mielleyhtymastd”

Asetuksen N:o 40/94 15 artiklassa, jonka otsikko on ”"Yhteison tavaramerkin kaytta-
minen’, siddetdan seuraavaa:

1. Jos yhteison tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnistd ole
ottanut yhteistssd tavaramerkkié tosiasialliseen kdyttoon tavaroissa tai palveluissa,
joita varten se on rekisterdity, tai jos tillainen kéytto on ollut viisi vuotta yhtdjaksoi-
sesti keskeytyneend eikd kdyttamattd jattdmiseen ole patevéd syytd, yhteison tavara-
merkkiin sovelletaan téssé asetuksessa sdddettyjd seuraamuksia.
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2. Edelld 1 kohdassa tarkoitettua kéyttod on myos:

a) tavaramerkin kdyttdminen muodossa, joka poikkeaa sen rekister6idystd muo-
dosta ainoastaan sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin
erottamiskykyyn;

Mainitun asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa sdadetdan seuraavaa:

”Viite on tehtéva kirjallisesti ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta viite-
maksun suorittamisen jilkeen. Viitteen tekija voi [SMHV:n] asettamassa méaéréiajassa
esittdd vditteensd tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia””

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1-3 kohdan sanamuoto on seuraava:

1. Tutkiessaan viitettd [SMHV] pyytd4, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esit-
tdmadn asettamassaan maédréajassa toisten osapuolten tai sen itsensd ilmoituksia
koskevia huomautuksia.

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnos-
td toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista edeltineiden
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viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteison tavaramerkkié on tosiasiallisesti kéytetty
yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekister6ity ja joi-
hin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt kdyttamétta jattamiseen, jos
tdhdn pdivddn mennessé aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteroitynd véhintdan
viisi vuotta. Jos niitd todisteita ei esitetd, vdite hyldtaan. Jos aikaisempaa yhteison
tavaramerkkid on kaytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekisterdity, sitd pidetdan vaitteen tutkimisessa rekisteroitynd ainoastaan
ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kiytto jdsenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kayttod jasenvaltiossa.”

Asetuksen N:o 40/94 menettelysddnnoksid koskevan IX osaston I jaksoon, jonka
otsikko on "Yleiset sadnnokset;, sisdltyy 74 artikla, jonka otsikko on ’Tosiseikkojen
tutkiminen viran puolesta” ja jossa sdddetddn seuraavaa:

”1. Menettelyssd [SMHV] tutkii tosiseikat viran puolesta; rekister6innin hylkdémisen
suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssa tutkimus rajataan seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.

2. [SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet
eivit ole vedonneet tai joita ne eivit ole esittdneet ajoissa”
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Mainitun asetuksen 76 artiklan 1 kohdassa sdadetian seuraavaa:

"[SMHV:ssa] toteutettavien menettelyjen yhteydessd voidaan todisteet hankkia
etenkin seuraavasti:

a) osapuolten kuuleminen;

b) tietojen pyytiminen;

c) asiakirjojen ja todistuskappaleiden esittdminen;

d) todistajien kuuleminen;

e) asiantuntijalausunnot;

f) valaehtoiset tai juhlalliset kirjalliset vakuutukset taikka sen valtion lainsdaddén-
non, jossa ne on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavat kirjalliset vakuutukset”
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Vuoden 1995 téytintoonpanoasetus

Asetuksen N:o 40/94 tdytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:0 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jaljempénd vuoden 1995 tiytintdonpanoasetus)
16 sddnnossé sdddetddn seuraavaa:

”1. Viiteilmoitus voi sisdltdd véitteen tueksi esitettdvid seikkoja, todisteita ja peruste-
luja seka vaitettd tukevia asiakirjoja.

2. Jos viite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteison tavaramerkki, véi-
teilmoitukseen on liitettavi todisteet aikaisemman merkin rekisterdinnista tai hake-
misesta, esimerkiksi rekisterointitodistus. — —

3. Edelld 1 kohdassa tarkoitetut seikat, todisteet ja perustelut sekd muut véitetta tu-
kevat asiakirjat sekd 2 kohdassa tarkoitetut todisteet voidaan, jollei niité ole toimitet-
tu yhdessé viiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jéilkeen, toimittaa véiteme-
nettelyn alkamisen jidlkeen [SMHV:n] 20 sdédnnon 2 kohdan mukaisesti madrdamén
ajan kuluessa”

Vuoden 1995 tiytintoonpanoasetuksen 20 sddnnon 2 kohdassa séddetdén seuraavaa:

”Jos viitteentekijé ei ole toimittanut 16 sddnnon 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja seikkoja,
todisteita ja perusteluja, [SMHV] kehottaa viitteentekijdd toimittamaan tdmén ai-
neiston viraston asettaman méérdajan kuluessa. Kaikista véitteentekijin toimittamis-
ta tiedoista ilmoitetaan hakijalle, jolle varataan tilaisuus vastata [SMHV:n] asettaman
madrdajan kuluessa”
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Vuoden 1995 tiytintdonpanoasetusta muutettiin 29.6.2005 annetulla komission ase-
tuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4; jéljempdnd vuoden 2005 téytantoon-
panoasetus), joka tuli voimaan 25.7.2005.

Vuoden 2005 taytintoonpanoasetuksen 18 sddnnon 1 kohdassa séddetdén seuraavaa:

”Kun viite on todettu 17 sddnnon edellytysten mukaisesti hyviksyttiviksi, [SMHV]
ilmoittaa osapuolille, ettd viitemenettely aloitetaan kahden kuukauden kuluttua il-
moituksen vastaanottamisesta. Tatd méédrdaikaa voidaan pidentdd enintddn 24 kuu-
kauden pituiseksi, jos molemmat osapuolet toimittavat pidentdmistéd koskevan pyyn-
non ennen méadrdajan umpeutumista’”

Vuoden 2005 tdytintoonpanoasetuksen 19 sddnndssd sdddetddn seuraavaa:

”1. [SMHV] antaa viitteentekijélle tilaisuuden esittda seikkoja, todisteita ja perus-
teluja véitteensd tueksi tai tdydentda kaikkia 15 sddnnon 3 kohdan mukaisesti toimi-
tettuja seikkoja, todisteita ja perusteluita viraston asettamassa médrdajassa, joka on
vihintddn kaksi kuukautta siitd paivéstd, jona vditemenettelyn 18 sédnnon 1 kohdan
mukaan katsotaan alkavan.

2. Edelld 1 kohdassa tarkoitetun méairdajan kuluessa viitteentekijian on esitettavi
my0s todisteet aikaisemman merkkinsi tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta
ja voimassaolosta seké sen antaman suojan lagjuudesta ja osoitettava, etté hénelld on
oikeus tehda viite. Viitteentekijén on erityisesti esitettdvi seuraavat todisteet:
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a) jos viite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteison tavaramerkki, to-
disteet aikaisemman merkin rekister6innisté tai hakemisesta toimittamalla

ii) sellaisen tavaramerkin osalta, joka on rekisteréity, jaljennos asiaa koskevasta
rekisterdintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimméstd uudista-
mistodistuksesta, joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin
1 kohdassa tarkoitettu méérédaika ja mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai
muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat peridisin tavaramerkin rekisterdineelté
hallintoviranomaiselta

4. [SMHV] ei ota huomioon sellaisia asiakirjoja tai muuta kirjallista aineistoa
taikka niiden osia, joita ei ole jatetty tai kidédnnetty menettelyssa kaytettéville kielelle
[SMHV:n] asettaman méérédajan kuluessa”

Asian tausta

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kasiteltiviksi saatetun asian tausta, sel-
laisena kuin se ilmenee valituksenalaisesta tuomiosta, voidaan tiivistia seuraavasti.
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14 Anheuser-Busch haki 1.4.1996 SMHV:lta sanamerkin “budweiser ’rekisterdintid
yhteison tavaramerkiksi sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat 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 luokkaan 32 ja jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
‘Olut, ale, portteri, alkoholia siséltévit ja alkoholittomat mallasjuomat”

15 Budvar teki 28.9.1999 viitteen haetun tavaramerkin rekisteréintid vastaan kaikkien
kyseessd olevien tavaroiden osalta vetoamalla yhtdalta asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 1 kohdan a ja b alakohdan perusteella seuraavien kolmen tavaramerkin
olemassaoloon:

— kansainvéliseksi tavaramerkiksi “kaikille olutlajeille” rekisterdity sanamerkki
BUDWEISER (R 238203 ) (jiljempéané tavaramerkki R 238203), jonka rekiste-
rointi on voimassa Saksassa, Itdvallassa, Benelux-maissa ja Italiassa

— kansainvéliseksi tavaramerkiksi tavaroille “mallas ’ja ‘olut” rekisterdity kuvio-
merkki (nro 674530 ) (jaljempénd tavaramerkki nro 674530 ), joka siséltdd sanat
"Budweiser Budvar” ja jonka rekisterdinti on voimassa Itdvallassa, Benelux-mais-
sa, Ranskassa ja Italiassa seka

— kansainviliseksi tavaramerkiksi tavaroille "oluet 'rekisterdity kuviomerkki (nro
614:536) (jaljempénd tavaramerkki nro 614536 ), joka sisdltdd sanat ‘Budweiser
Budvar” ja jonka rekisterdinti on voimassa Saksassa, Itdvallassa, Benelux-maissa,
Ranskassa ja Italiassa.

16 Toisaalta Budvar vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella useisiin
sanan "budweiser” siséltédviin alkuperanimityksiin.
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SMHYV oli alun perin asettanut méaraajaksi, johon mennessd Budvarin oli esittavi to-
siseikat, todisteet ja perustelut vditteensa tueksi, pdivimééran 24.6.2000. Tatd maara-
aikaa pidennettiin sittemmin 26.2.2002 saakka. Budvarin tdssa tarkoituksessa faksitse
toimittamat asiakirjat saapuivat SMHV:oon kokonaisuudessaan 27.2.2002.

Anheuser-Busch pyysi 8.7.2002 asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mu-
kaisesti Budvaria esittdiméén todisteet viitteen tueksi vedottujen tavaramerkkien to-
siasiallisesta kaytosta.

Budvar vastasi tdhan pyyntoon 8.11.2002 péivitylld kirjeelld; méadréaika, jonka SMHV
oli talle asettanut 10.9.2002 péivatylld kirjeelld, paattyi 11.11.2002.

Budvar viittasi kyseisessé kirjeessd nimenomaisesti SMHV:oon 27.2.2002 saapunei-
siin asiakirjoihin, joiden tarkoituksena oli todistaa sanan "budweiser” siséltévien al-
kuperédnimitysten kaytto, ja katsoi, ettd ndmad asiakirjat koskivat muun muassa tava-
ramerkkid R 238203.

Budvar toimitti lisaksi vditeosastolle 21.1.2004 péivittyjen huomautustensa liitteend
Maailman henkisen omaisuuden jéarjeston (WIPO) laatiman asiakirjan (jaljempéna
rekister6innin uudistamista koskeva todistus), jossa todistetaan, ettd tavaramerkin R
238203 rekisterdinti oli uudistettu 5.12.2000.

Viiteosasto hyviksyi 10.6.2004 tekeméllddn ensimmaéiselld paatokselld Budvarin vait-
teen arvioimalla padasiallisesti, ettd rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin ja tavara-
merkin nro 674530 vililla oli olemassa sekaannusvaara Itdvallassa ja Ranskassa.
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SMHV:n toinen valituslautakunta hyviksyi 11.7.2005 tekeméllaédn paatokselld An-
heuser-Buschin 10.6.2004 tehdystd péitoksestd tekemén valituksen silld perusteella,
ettd tavaramerkki nro 674530 oli suojattu edelld mainituissa kahdessa jdsenvaltiossa
vasta kyseisen yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen jattdmisen
jilkeen, ja palautti asian véiteosaston kisiteltéviksi.

Viiteosasto hyviksyi 22.12.2005 tekemalldén toisella paatokselld uudelleen Budvarin
tekemén viitteen. Se rajoitti tutkintansa tavaramerkkiin nro 614 536 katsottuaan, etté
tavaramerkin nro R 238203 tosiasiallista kdyttod koskevat todisteet eivit olleet riitta-
vid, ja péétti taltd osin ottaa huomioon Budvarin viitteensd tueksi esittdmat asiakirjat.
Lopuksi vditeosasto arvioi pddasiallisesti, ettd rekisteroitdaviksi haetun tavaramerkin
ja kyseisen aikaisemman tavaramerkin vililld oli olemassa sekaannusvaara Saksassa,
Itdvallassa, Benelux-maissa, Ranskassa ja Italiassa.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkédsi riidanalaisella péatokselld Anheuser-
Buschin 22.12.2005 tehdysté paatoksestd tekemén valituksen.

Se totesi, toisin kuin véiteosasto, ettd tavaramerkki R 238 203 voitiin ottaa huomioon,
koska se katsoi Budvarin toimittamien asiakirjojen perusteella, ettd tdimén tavara-
merkin tosiasiallisesta kaytostd oli esitetty todisteet.

Valituslautakunta katsoi, ettd viite voitiin hyviksya asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan perusteella tavaroiden "olut, ale, portteri, alkoholia sisal-
tédvit mallasjuomat ‘osalta ja ettd viite voitiin hyviksyé kyseisen artiklan 1 kohdan b
alakohdan perusteella muiden samassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osal-
ta (‘alkoholittomat juomat”), kun otettiin huomioon tavaroiden huomattava saman-
kaltaisuus ja se, ettd kyseiset tavaramerkit ovat samoja.
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Oikeudenkiynti ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalai-
nen tuomio

Anheuser-Busch nosti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
31.5.2007 jattamaélldan kannekirjelmaélld kanteen, jossa se vaati riidanalaisen paatok-
sen kumoamista.

SMHYV ja Budvar vaativat kanteen hylkdamista.

Koska Anheuser-Buschin valitus koskee ainoastaan valituksenalaisen tuomion tietty-
jd osia, vain ndité osia kasitelldén jaljempéna.

Anheuser-Busch arvosteli toisessa kanneperusteessaan, joka koski asetuksen
N:0 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomista, valituslautakuntaa erityisesti siita, ettd se
ei jattdnyt ottamatta huomioon Budvarin 21.1.2004 toimittamaa rekisteréinnin uu-
distamista koskevaa todistusta.

Télta osin ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion
63-71 kohdassa yhtaaltd, ettd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomiseen
ei voida vedota riidanalaista padtdstd vastaan, koska téstd paatoksestd ei kay ilmi se,
ettd valituslautakunta olisi katsonut, etta rekisteroinnin uudistamista koskevaa to-
distusta ei ole esitetty ajoissa, eiké se, ettd valituslautakunta olisi soveltanut kyseistd
sddnnost, jotta se voisi ottaa timén todistuksen huomioon, ja toisaalta, ettd kyseinen
todistus oli valituksenalaisen tuomion 78 ja 79 kohdassa mainituista syisté toimitettu
ajoissa.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi 78 ja 79 kohdassa erityisesti, ettd
vaikka vuoden 1995 tdytantoonpanoasetuksen 16 ja 20 sddnndsté, kun niitd luetaan
yhdessi, seuraa, ettd SMHYV voi pyytéa todisteita aikaisemman tavaramerkin rekiste-
réinnin uudistamisesta silloin, kun kyseisen tavaramerkin voimassaolo paéttyy viit-
teen tekopdivin jilkeen, kyseisen 20 séddnnon 2 kohdassa ei velvoiteta viitteentekijaa
toimittamaan mainittuja todisteita pyytamaéttd eikd myoskédn saddetd, ettd SMHV:n
tulisi jattad ottamatta huomioon asiakirja, joka on saatettu sen tietoon liian mychaén.

Vuoden 1995 taytintoonpanoasetuksen 20 sddnnon 2 kohdan osalta ensimmaisen oi-
keusasteen tuomioistuin totesi lisaksi valituksenalaisen tuomion 73 kohdassa, etta
SMHV:lla on asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla harkintavaltaa maa-
rdajan padttymisen jalkeen toimitettujen asiakirjojen huomioon ottamisessa ja etté
sddntod ei voida tulkita timén asetuksen selvin sanamuodon vastaisesti.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 74—77 koh-
dassa ylimééréisend huomautuksena, ettd kun otetaan huomioon oikeusvarmuuden
periaate, sellaisena kuin se on vahvistettu yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytén-
nossd, vuoden 2005 tdytintoonpanoasetuksella vuoden 1995 taytantoonpanoasetuk-
seen sisillytettyja sddnnoksid, etenkddn vuoden 2005 taytdntdonpanoasetuksen 19
saannon 4 kohtaa, ei voida soveltaa taannehtivasti kasiteltivana olevaan asiaan.

Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési Anheuser-Buschin esitté-
mién toisen kanneperusteen perusteettomana.

Anheuser-Busch katsoi kolmannessa kanneperusteessaan, joka koski asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista, ettd Budvarin esittamat seikat eivét
riitéd todisteiksi tavaramerkin R 238203 tosiasiallisesta kéytosta.
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Kéaytyadn valituksenalaisen tuomion 99-105 kohdassa lépi tosiasiallisen kéyton ka-
sitteen tulkintaa koskevaa oikeuskdytdnt6d ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi saman tuomion 106 kohdassa, etté valituslautakunta oli katsonut késiteltdvana
olevassa asiassa, ettd "Budvarin esittdmat todisteet selvsti riittivat naytoksi —— [ta-
varamerkin R 238203 tosiasiallisesta kéytdstd” ja viitannut eritoten mainoksiin, joissa
esiintyi kuvia Budvarin tavaramerkilla BUDWEISER varustetuista oluista, asiakkaille
Saksassa ja Itdvallassa osoitettuihin laskuihin seké siihen seikkaan, ettd nimé asiakir-
jat koskivat asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua merkityksel-
listd ajanjaksoa.

Itdvaltalaisessa aikakauslehdessd ja saksalaisissa aikakauslehdissd julkaistujen mai-
nosten, jotka Budvar toimitti SMHV:lle 8.11.2002, osalta ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 110 kohdassa, ettd Anheuser-Busch ei
kiistdnyt sitd, ettd ndissd asiakirjoissa esitetddn sanan "budweiser ’kiyton osalta todis-
teita tavaroiden luonteesta (olut), paikasta (Saksa ja Itdvalta) sekd ajasta (Itdvallassa
vuonna 1995 ja Saksassa vuosina 1996—1998). Ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuin totesi lisdksi samassa 110 kohdassa, ettd Anheuser-Busch ei myoskédn kiistédnyt
sitéd seikkaa, ettd sanan ’budweiser” kdyton eri muodoissa Budvarin tuottamissa mai-
noksissa voitiin katsoa perustuvan tavaramerkkiin R 238 203.

Mainoksista ja laskuista, jotka saapuivat SMHV:oon kokonaisuudessaan 27.2.2002,
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 111 koh-
dassa, ettd Budvar oli toimittanut ndma asiakirjat esittddkseen todisteet sanan "bud-
weiser” siséltdvien alkuperdanimitysten kaytostd mutta ettd Budvar oli nimenomaisesti
viitannut kyseisiin asiakirjoihin 8.11.2002 piivityssd vastauksessaan Anheuser-Bu-
schin esittdmdin pyyntoon saada todisteet viitteen tueksi vedottujen aikaisempien
tavaramerkkien tosiasiallisesta kaytosté ja katsonut, ettd ne koskivat muun muassa
tavaramerkkid R 238 203.
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Téltd osin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion
112 kohdassa, ettd Anheuser-Busch ei kiistédnyt ensimmaiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa sitd seikkaa, ettd kyseiset asiakirjat koskivat tavaramerkin R 238 203 kaytto4,
ja ettd se ei myoskédn asettanut kyseenalaiseksi sité seikkaa, ettd ndma asiakirjat sisél-
sivit todisteita kyseisen tavaramerkin kéyton paikasta, ajasta ja laajuudesta; ndma sei-
kat sité paitsi ilmenivat ensimmaéisen tuomioistuimen mukaan asiakirjoista selvasti.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lopuksi valituksenalaisen tuomion
114 kohdassa, ettd siitd Anheuser-Buschin viitteestd, jonka mukaan valituslauta-
kunnan olisi tarvinnut tukeutua muihin seikkoihin, kuten tavaramerkin R 238 203
kayton luonteeseen Saksassa ja Itdvallassa, oli riittédvad todeta, ettd valituslautakunta
oli viitannut mainoksiin, joissa esiintyi kuvia kyseiselld aikaisemmalla tavaramerkilld
varustetusta Budvarin oluesta. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi myos,
ettd kyseisen tavaramerkin kayton luonne eli se, ettd talld tavaramerkilld viitataan
olueen, ilmeni Budvarin esittdimistd mainoksista ja laskuista ja etté valituslautakunta
oli laskuihin viitatessaan implisiittisesti mutta vaistamaétta hyvaksynyt téllaisen kay-
ton luonteen.

Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi Anheuser-Buschin esittd-
mén kolmannen kanneperusteen perusteettomana.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkdsi siten kumoamiskanteen
kokonaisuudessaan.
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Asianosaisten vaatimukset

Anheuser-Busch vaatii valituksessaan, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion ja

— velvoittaa [SMHV:n] korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV ja Budvar vaativat, etté valitus hyldtadn ja Anheuser-Busch velvoitetaan kor-
vaamaan oikeudenkdyntikulut.

Valitus

Anheuser-Busch vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen, joista en-
simmaéinen koskee asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan, luettuna yhdessé vuo-
den 1995 taytantoonpanoasetuksen 16 sddnnon 1 ja 3 kohdan seké 20 sddnnon 2 koh-
dan kanssa, rikkomista, toinen asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomista
ja kolmas saman asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista.
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Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan,
luettuna yhdessi vuoden 1995 téytintoonpanoasetuksen 16 sddnnén 1 ja 3 kohdan
sekd 20 sddnnon 2 kohdan kanssa, rikkomista

Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

Anheuser-Busch viittdd ensimmaiisessd valitusperusteessaan, ettd ensimmadisen oi-
keusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 78 ja 79 kohdassa omaksuma
tulkinta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohtaa, on oikeudellisesti
virheellinen.

Sen mukaan tima tulkinta on selvisti ristiriidassa ensimmaéisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen aikaisemman oikeuskdytdnnon ja SMHV:n useiden vuosien pituisen va-
kiintuneen toimintatavan kanssa tarkemmin sanoen siihen asti, kunnes taméi oikeus-
kaytanto ja timé toimintatapa kodifioitiin vuoden 2005 téytdntdonpanoasetuksen 19
saannossa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-318/03, Atomic Austria vastaan
SMHYV - Fabricas Agrupadas de Muiiecas de Onil (ATOMIC BLITZ), 20.4.2005 an-
tamasta tuomiosta (Kok., s. I[I-1319) ja asiassa T-191/04, MIP Metro vastaan SMHYV -
Tesco Stores (METRO), 13.9.2006 antamasta tuomiosta (Kok., s. I[-2855) nimittiin
ilmenee, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut SMHV:n tavoin,
ettd kun viitteentekijaa oli pyydetty toimittamaan véitteen tueksi esitettdvat seikat,
todisteet ja perustelut, silld oli velvollisuus noudattaa tétd pyyntéd SMHV:n asetta-
massa méérdajassa ja ettd tdima velvollisuus ulottui todisteeseen aikaisemman tavara-
merkin rekisterdinnin uudistamisesta, kun tdmin tavaramerkin rekisterointi oli talla
vilin uudistettu, mikali tdma todiste ei kdynyt ilmi mistdén véiteilmoituksen yhtey-
dessé toimitetusta asiakirjasta.
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SMHV:n vakiintunut kédytinto, joka koskee sitéd, onko todiste rekister6innin uudista-
misesta toimitettu ajoissa, on johtanut siihen, ettd SMHV:n ohjesddnt6ja on muutettu,
ja siihen, ettd kdytanto on sittemmin kodifioitu vuoden 2005 taytdntdonpanoasetuk-
sen 19 sddnnon 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa.

Kun ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei tassi tilanteessa vahvistanut Budvarin
velvollisuutta toimittaa tavaramerkin R 238 203 rekisterdinnin uudistamista koskeva
todistus siihen pédivdadn mennessd, jolloin viitteen tueksi esitettivit seikat, todisteet ja
perustelut oli esitettdvi, eli 26.2.2002 mennessd, se paityi Anheuser-Buschin mukaan
sithen virheelliseen johtopaitokseen, ettd valituslautakunnalla oli vapaus arvioida,
oliko tdma lilan myohéén esitetty todistus otettava huomioon vai ei.

SMHYV katsoo, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen péitelmit ovat oi-
keudellisesti perusteltuja, koska vaikka SMHV:lla tai vaitemenettelyn osapuolella oli
vuoden 1995 taytintoonpanoasetuksen 16 ja 20 sédnnon nojalla oikeus pyytda todiste
viitemenettelyn aikana paittyméssa olevan aikaisemman oikeuden uudistamisesta,
tdma ei tarkoittanut — kuten siind ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oi-
keuskéytinnossd, johon Anheuser-Busch vetosi, vahvistettiin — sitd, ettd timén aikai-
semman oikeuden haltijalla olisi velvollisuus toimittaa rekisteréinnin uudistamista
koskeva todistus pyytdmatta.

Lisdaksi SMHV muistuttaa, ettd véiteosaston alun perin asettama méérédaika 28.9.1999
tehdyn viitteen tueksi esitettdvien todisteiden esittdmiselle oli 24.6.2000 ja etté tava-
ramerkin R 238 203 rekisterdinti oli uudistettava vasta viimeistddn 5.12.2000. Mis-
sddn vuoden 1995 taytadntoonpanoasetuksen sddnnoksessd ei edellytetty todisteita
tulevasta tapahtumasta eli tissa tapauksessa todisteita rekisteréinnin uudistamisesta.
Vaikka alun perin asetettua mééréaikaa sittemmin pidennettiin 26.2.2002 saakka, vii-
teosasto ei nimenomaisesti pyytinyt, ettd todiste rekisteréinnin uudistamisesta oli
toimitettava tdssd madraajassa.
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Budvar toteaa, ettéd sen viiteilmoituksen mukana oli liitteitd, jotka késittivit yksityis-
kohtaisia asiakirjoja ja erditd todisteita, joihin kuului tavaramerkin R 238 203 rekiste-
réintitodistus, jossa ndytettiin toteen tdmén tavaramerkin voimassaolo viitteen teko-
paivand. Ndin ollen se noudatti velvollisuuttaan “toimittaa viitteen tueksi esitettavat
seikat, todisteet ja perustelut’, eikd silla ollut velvollisuutta esittaa rekister6innin uu-
distamista koskevaa todistusta véitteen tekopdivén jilkeen.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Anheuser-Busch katsoo ensimméisessd valitusperusteessaan péiasiallisesti, toisin
kuin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion
79 kohdassa, etté arvioitaessa asetuksen N:0 40/94 42 artiklan 3 kohtaa ja vuoden 1995
tdytdntoonpanoasetuksen 16 sddnnon 1 ja 3 kohtaa sekd 20 sdédnnon 2 kohtaa yhdessa
havaitaan, ettd vaitteentekijdn on toimitettava pyytamaéttd todiste sen aikaisemman
tavaramerkin, jonka haltija tdimé on ja johon on vedottu asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 1 kohdan nojalla, rekister6innin uudistamisesta muiden véitteen tueksi esitetta-
vien seikkojen, todisteiden ja perustelujen ohella SMHV:n asetuksen N:o 40/94 42 ar-
tiklan 3 kohdan nojalla asettamassa médrdajassa, jos tillainen uudistaminen tapahtuu
véitteen tekopdivén jialkeen mutta ennen médrdajan padttymista.

Téssd yhteydessd on todettava, kuten ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on kat-
sonut, ettd asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa ja vuoden 1995 taytédntoonpa-
noasetuksen 16 sddnnon 1 ja 3 kohdassa seké 20 sddnnon 2 kohdassa ei tdsmennetd,
mitkd ovat ne seikat, todisteet ja perustelut, jotka on esitettéva vditteen tueksi asetuk-
sen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan nojalla asetetussa médrdajassa.
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Naissa saannoksissi ei ole etenkdan minkdinlaista mainintaa siit, ettd viitteenteki-
jén olisi toimitettava pyytdmattd ja kyseisessd médrdajassa todiste sen aikaisemman
tavaramerkin, johon on vedottu, rekisteréinnin uudistamisesta, jos uudistamisen on
toteuduttava véitteen tekopdivén jélkeen.

Lisiéksi tdllainen tulkinta ei, toisin kuin Anheuser-Busch katsoo, missédédn tapauksessa
ilmene ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskiytdnnostd, etenkddn
edelld mainituissa asioissa Atomic Austria vastaan SMHV — Fabricas Agrupadas de
Muiiecas de Onil (ATOMIC BLITZ) ja MIP Metro vastaan SMHV — Tesco Stores
(METRO) annetuista tuomioista, eikd vuoden 2005 tdytintéonpanoasetuksen anta-
mista edeltdaviastda SMHV:n vakiintuneesta kaytdnnosta.

SMHYV oli pyytinyt ndiden ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman kah-
den tuomion taustalla olevissa asioissa nimenomaisesti, ettd viitteentekija toimittai-
si todisteen aikaisempien tavaramerkkien rekisteréinnin uudistamisesta asetuksen
N:0 40/94 42 artiklan 3 kohdan nojalla asetetussa méérdajassa, jos timén uudistami-
sen oli tapahduttava ennen kyseisen méérédajan padttymistd. Néissd asioissa ei siten
ollut kysymys siitd, oliko vaitteentekijdn toimitettava téllainen todiste pyytamaétta.
Tamad kysymys nousee sen sijaan esiin késiteltdvdnd olevassa asiassa, koska on Kkiis-
tatonta, ettd SMHYV ei ole tdssd asiassa nimenomaisesti kehottanut véditteentekijaa
toimittamaan téllaista todistetta.

Liséksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi edelld mainitussa asiassa Ato-
mic Austria vastaan SMVH - Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil (ATOMIC
BLITZ) antamassaan tuomiossa, etti vaikka asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 koh-
dan nojalla oli esitetty nimenomainen pyynto toimittaa todiste aikaisemman tava-
ramerkin rekister6innin uudistamisesta, SMHYV ei voinut hylatd viitett4 siitd syysti,
ettd téllaista todistetta ei ollut toimitettu.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin itse asiassa katsoi edelli mainitussa asias-
sa Atomic Austria vastaan SMHV - Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil
(ATOMIC BLITZ) antamansa tuomion 40 kohdassa, ettd viitteentekiji voi vapaasti

I - 7688



63

64

65

ANHEUSER-BUSCH v. SMHV

valita todisteet, jotka se katsoo aiheelliseksi esittdd véitteensé tueksi SMHV:lle, ja ettd
SMHV:lla on velvollisuus arvioida kaikki esitetyt seikat sen toteamiseksi, todistavatko
ne tehokkaasti aikaisemman merkin rekisterdimisen tai hakemisen, eikd se voi suo-
ralta kddeltd hylita tiettya todistetyyppid sen muodon vuoksi. Liséksi ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi saman tuomion 46 kohdassa, ettd viiteilmoituksen
liitteend olevat tavaramerkkirekisterin otteet mahdollistivat yht&alta aikaisempien ta-
varamerkkien suojan keston paittymisen médrittdmisen ja toisaalta sen toteamisen,
ettd neljé viidestd aikaisemmasta tavaramerkisté oli voimassa sind paivin4, jolloin va-
lituslautakunta teki paatoksensa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi edelld mainitussa asiassa MIP Metro
vastaan SMHYV - Tesco Stores (METRO) antamansa tuomion 46 kohdassa, ettd kun
viitteentekija ei ollut toimittanut SMHV:n asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan
nojalla pyytdmad todistetta aikaisemman tavaramerkin rekisteréinnin uudistami-
sesta, SMHYV oli tehnyt kaksinkertaisen oikeudellisen virheen katsoessaan yhtaalta,
ettd viiteosasto ei voi ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin voimassaoloajan
padttymistd ennen hetked, jona se antaa ratkaisun viitteestd, ja toisaalta, ettei véi-
teosastolla ole toimivaltaa pyytdd tietoja aikaisemman tavaramerkin rekisteréinnin
uudistamisesta sen jilkeen, kun todisteet on alun perin jatetty.

Toisin kuin Anheuser-Busch viittdd, asiassa ei missdén tapauksessa myoskian ilme-
ne, ettd SMHV:n kéytanto olisi vakiintunut ennen vuoden 2005 taytantéonpanoase-
tuksen antamista sellaiseksi, ettd viitteentekijian olisi toimitettava muiden véitteen
tueksi esitettdvien seikkojen, todisteiden ja perusteluiden ohella pyytdméttéd todis-
te aikaisemman tavaramerkin rekister6innin uudistamisesta SMHV:n asetuksen
N:0 40/94 42 artiklan 3 kohdan nojalla téltd osin asettamassa madrdajassa.

Téltd osin on todettava, ettd SMHV:n toinen valituslautakunta hylkisi 9.7.2003 te-
kemissadn paatoksessd, josta on kyse edelld mainitun tuomion Atomic Austria vas-
taan SMHV - Fabricas Agrupadas de Mufecas de Onil (ATOMIC BLITZ) antami-
seen johtaneessa asiassa, viitteen, koska todisteita aikaisempien tavaramerkkien
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rekisterinnin uudistamisesta ei ollut toimitettu asetetussa midrdajassa, ja totesi
samalla, ettd téllaista todistetta oli pyydetty selvésti ja yksiselitteisesti SMHV:n ase-
tuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan nojalla viitteentekijille lahettaméan kirjeen
liitteend olevassa selittdvissa huomautuksessa.

SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta sen sijaan hyvaksyi 23.5.2004 tekeméssdan
paitoksessd, josta on kyse edelld mainitun tuomion MIP Metro vastaan SMHV —
Tesco Stores (METRO) antamiseen johtaneessa asiassa, valituksen viiteosaston paa-
toksestd, jolla oli hyldtty viite, koska viitteentekijé ei ollut kehotuksesta huolimat-
ta toimittanut todistetta aikaisemman tavaramerkin rekisteréinnin uudistamisesta.
Valituslautakunta katsoi, ettd aikaisempi oikeus oli edelleen voimassa viitteen teko-
pdivéna ja vieldpd péivdni, jona todisteita pyydettiin, ja néin ollen viitteentekijéin ei
tarvinnut todistaa sen tavaramerkin rekisterdinnin uudistamista, jonka haltija se oli.

Téstd seuraa, toisin kuin Anheuser-Busch viittéd, ettei asiassa ole myoskdan ilmen-
nyt, ettd vuoden 2005 tdytdntoonpanoasetuksen 19 sddnndn 2 ja 4 kohdan sdédnnok-
set voitaisiin ottaa huomioon késiteltdvind olevassa asiassa, koska niissé on pelkés-
tddn kodifioitu ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen vahvistama asetuksen
N:0 40/94 42 artiklan 3 kohtaa ja vuoden 1995 tédytintdonpanoasetuksen 16 sddnnon
1 ja 3 kohtaa seké 20 sddnnon 2 kohtaa koskeva tulkinta, joka perustuu SMHV:n va-
kiintuneeseen kéytantoon.

Joka tapauksessa on niin, ettd vaikka vuoden 2005 tédytdntéonpanoasetuksen
edelld mainituissa sddnnoksissd asetetaankin tietyin rajoituksin viitteentekijille

I - 7690



69

70

71

ANHEUSER-BUSCH v. SMHV

nimenomainen velvollisuus toimittaa todiste aikaisemman tavaramerkin rekisterin-
nin uudistamisesta asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa maara-
ajassa, niissd tdsmennetddn taltd osin viimeksi mainitun sédnnoksen yleista sdéntoa,
jonka tarkoituksena on lisdtda SMHV:ssa viitemenettelyihin osallistuvien osapuolten
oikeusvarmuutta. Tdssd tilanteessa — kuten ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
on valituksenalaisen tuomion 76 kohdassa perustellusti todennut — késiteltavana ole-
vaan asiaan ei voida soveltaa taannehtivasti tassd taytdntoonpanoasetuksessa saddet-
tyja uusia saantoja.

Niin ollen on katsottava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on oikeudelli-
seen virheeseen syyllistymittd voinut valituksenalaisen tuomion 79 kohdassa todeta
edelld mainitussa asiassa MIP Metro vastaan SMHV - Tesco Stores (METRO) anne-
tun tuomion 41 kohtaan viitaten, ettd vuoden 1995 tdytantoonpanoasetuksen 16 ja 20
sddnnostd, kun niitd luetaan yhdessd, yhtdalta seuraa, ettd SMHYV voi pyytad todis-
teita aikaisemman tavaramerkin rekisterdinnin uudistamisesta silloin, kun kyseisen
tavaramerkin voimassaolo péittyy viitteen tekopdivin jélkeen, ja ettd toisaalta néistd
sadnnoksistd ei seuraa, ettd viitteentekijdlla olisi velvollisuus toimittaa téllainen to-
diste pyytdmatta.

On vield todettava, kuten ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuinkin totesi edelld
mainitussa asiassa MIP Metro vastaan SMHV — Tesco Stores (METRO) antaman-
sa tuomion 41-46 kohdassa, ettd SMHV:lle annettu toimivalta pyytéd todiste aikai-
semman tavaramerkin rekisteréinnin uudistamisesta voi myos perustua asetuksen
N:o 40/94 76 artiklaan.

Ensimmaéinen valitusperuste on néin ollen hyléttdva perusteettomana.
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Toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomista

Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

Anheuser-Busch arvostelee toisessa valitusperusteessaan ensimmadiisen oikeusas-
teen tuomioistuinta siitd, ettid se katsoi, ettid valituslautakunta sai ottaa huomioon
rekisterdinnin uudistamista koskevan todistuksen ilman, etti se olisi ollut velvollinen
kéayttaméén sille asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa myoOnnettya ja asias-
sa C-29/05 P, SMHYV vastaan Kaul, 13.3.2007 annetussa tuomiossa (Kok., s. 1-2213,
43 kohta) vahvistettua harkintavaltaa.

Katsoessaan, ettd rekister6innin uudistamista koskeva todistus oli toimitettu asete-
tussa madrdajassa ja ettd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ei voitu soveltaa,
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi paitsi menettelysaintoja, jotka kos-
kevat SMHV:ssa viitemenettelyissa esitettdvien todisteiden esittdmistd asetetuissa
madrdajoissa, myos itse 74 artiklan 2 kohtaa.

SMHYV vaittia, etta koska Budvar ei ollut velvollinen esittamian todistetta tavara-
merkin R 238 203 rekister6innin uudistamisesta misséédn tietyssid madrdajassa, ase-
tuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ei voitu soveltaa kasiteltivani olevan asian olo-
suhteisiin eikd valituslautakunta ollut siten velvollinen kayttdmaan siind myonnettyd
harkintavaltaa.
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Budvar katsoo, ettd koska viitteentekijillé ei ole velvollisuutta toimittaa rekisterdin-
nin uudistamista koskevaa todistusta missddn méaérdajassa, kisiteltdvané olevassa asias-
sa ei ole tapahtunut "myohéista esittdmistd” Ennen kuin SMHV tekee paitoksensi
viitteestd, sen pitdisi tutkia viran puolesta, ovatko ne oikeudet, joihin on vedottu viit-
teen tueksi, voimassa. Ajankohdalla, jolloin viitteentekija on toimittanut aikaisem-
man tavaramerkin, jonka haltija tdm& on, rekister6innin uudistamista koskevan to-
distuksen, tai kysymykselld siitd, onko vaitteentekija tosiasiassa toimittanut tallaisen
todistuksen, ei ole merkitysta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Anheuser-Busch arvostelee toisessa valitusperusteessaan ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuinta siitd, etta se teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi valituksenalaisen
tuomion 71 kohdassa, ettid asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomiseen
ei voida vedota riidanalaista pdéatostd vastaan rekisteréinnin uudistamista koskevan
todistuksen huomioon ottamista koskevilta osin.

Koska tdtd todistusta ei ole Anheuser-Buschin mukaan toimitettu SMHV:n asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan nojalla asettamassa médrdajassa, kyse on todistees-
ta, jota ei ole toimitettu tdméan asetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla
ajoissa. Siten SMHYV olisi voinut jéttdd tdimén todisteen huomiotta vain kiyttamalla
sille tdssd sddnnoksessd taltd osin myonnettyd toimivaltaa hyldtd myohdssa esitetyt
todisteet. SMHYV ei ole kéyttényt tatd toimivaltaa kisiteltdvand olevassa asiassa, koska
se on katsonut virheellisesti, etté todiste oli toimitettu ajoissa.

Téltd osin on muistutettava, ettd tdméan tuomion 69 kohdasta kéy ilmi, ettd ensim-
maéisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettd, kun se on kat-
sonut, ettd viitteentekijélla ei ollut késiteltdvand olevassa asiassa velvollisuutta toi-
mittaa todistetta tavaramerkin R 238 203 rekisterdinnin uudistamisesta asetuksen
N:0 40/94 42 artiklan 3 kohdan nojalla asetetussa médrdajassa.
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Koska rekisterdinnin uudistamista koskeva todistus on toimitettu ajoissa, ensimmaéi-
sen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut perustellusti, ettd SMHV:n ei ollut kay-
tettédva sille 74 artiklan 2 kohdassa mydnnettyé toimivaltaa, jotta se voisi ottaa huo-
mioon tdmén todisteen.

Nain ollen toinen valitusperuste on hyldttédva perusteettomana.

Kolmas valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
rikkomista

Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

Anheuser-Busch katsoo kolmannessa valitusperusteessaan, ettd ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:0 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa katsoessaan,
ettd ne todisteet tavaramerkin R 238 203 kdytostd, jotka Budvar toimitti véitteensd
tueksi, olivat riittavia.

Lahes kaikista Budvarin tavaramerkin kaytosta toimittamista todisteista kévi ilmi ai-
noastaan toisen tavaramerkin eli tavaramerkin nro 674 530, joka siséltad sanat "Bud-
weiser Budvar” tyylitellyssd muodossa, kiytto. Valituslautakunta ja ensimmaéisen oi-
keusasteen tuomioistuin eivit ottaneet huomioon viimeksi mainittua tavaramerkkié,
koska se ei muodosta aikaisempaa oikeutta rekisteroitiviksi haettuun tavaramerkkiin
ndhden.
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Asiassa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria vastaan SMHYV, 13.9.2007 annetun tuomion
(Kok., s. I-7333) 81-86 kohdasta kuitenkin ilmenee, ettd todiste rekisterdidyn tavara-
merkin kéytostd ei voi olla samalla todiste toisen rekisteréidyn tavaramerkin kéytos-
td. Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitdnyt tutkia tdmén periaatteen
sovellettavuutta kisiteltdvand olevaan asiaan.

Anheuser-Busch katsoo, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pita-
nyt suorittaa tdma tutkimus, koska Anheuser-Busch oli katsonut, etté asiakirjat, jotka
Budvar oli toimittanut todisteina tavaramerkin kdytostd, eivit tdyttineet asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa asetettuja kriteerejé, ja koska Anheuser-Busch
oli kyseenalaistanut ndiden todisteiden osalta erityisesti tavaramerkin kayton luon-
teen eli sen tavan, jolla tavaramerkki ilmeni itse tavaroissa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin oli siten vairassi, kun se totesi valituk-
senalaisen tuomion 112 kohdassa, ettd Anheuser-Busch ei ollut kiistdnyt sité seikkaa,
ettd kyseiset asiakirjat koskevat tavaramerkin R 238 203 kayttoa.

SMHYV viittis, ettd kolmas valitusperuste on jdtettdva tutkimatta kahdesta syysta.

Ensinndkin kyse on uudesta perusteesta, joka muuttaa riidan kohdetta siitd, miké se
oli ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa, vaikka téllaisen uuden perusteen
esittdminen on kielletty unionin tuomioistuimen tyojéarjestyksen 113 artiklan 2 koh-
dassa ja 116 artiklan 2 kohdassa, silld viimeksi mainitun harjoittama valvonta rajoit-
tuu ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen sille esitettyihin kanneperusteisiin
antamiin vastauksiin.

Tama pitdad paikkansa erityisesti siksi, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistui-
men tuomio, josta tehtiin valitus, joka johti edelld mainitun yhteis6jen tuomioistui-
men tuomion antamiseen asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHYV, oli jo annettu
silloin kun Anheuser-Busch toimitti kannekirjelmén ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimeen, joten mikédén ei estdnyt Anheuser-Buschia esittdmésta tata kannepe-
rustetta tdssd kannekirjelmassaan.
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Toiseksi valituksenalaisesta tuomiosta kiy SMHV:n mukaan ilmi, ettd ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettd Budvarin esittdmait todisteet osoittavat sen,
ettd sanaa "budweiser ‘on kiytetty ‘eri muodoissa” Ensimmadisen oikeusasteen tuomio-
istuin ei sen sijaan missddn vaiheessa viitannut siihen, ettd tavaramerkin R 238 203
kaytto olisi ndytetty toteen tavaramerkin nro 674 530 kayttod koskevien todisteiden
perusteella. Jos ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin olisi katsonut niin, se oli-
si maininnut lisdksi sen, ettd kisiteltivana olevassa asiassa sovelletaan asetuksen
N:o0 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen Budvarin toimittamista todisteista teke-
mai paitelma eli se, ettd todisteet vahvistavat sen, ettd tavaramerkkia R 238 203 on
tosiasiallisesti kiytetty muun muassa sanan muodossa, on liséksi tosiseikkoja koskeva
toteamus, jota unionin tuomioistuin ei voi tutkia.

SMHYV toteaa lisiksi, ettd vaikka valitusperuste voitaisiin ottaa tutkittavaksi, se on
joka tapauksessa perusteeton, koska se perustuu tosiseikkojen vaéristelyyn.

Lopuksi edelld mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHYV annetussa tuo-
miossa vahvistettua periaatetta ei voida soveltaa kisiteltdvand olevaan asiaan, koska
asian olosuhteet sulkevat pois sen analogisen soveltamisen. Tété periaatetta voitaisiin
soveltaa ainoastaan, jos viitteentekija vetoaisi péatevisti kahteen eri tavaramerkkiin
ja jos molempia tavaramerkkejéd koskisi vaatimus kéyttod koskevista todisteista. Ai-
noastaan téllaisessa tapauksessa olisi olemassa riski siitd, ettéd tietyn tavaramerkin
kéayttoa koskevia todisteita voitaisiin kayttdd estamédin se, ettei toista tavaramerkkia
koskevaa viitettd hyviksytéd viaitemenettelyssa.

Téstd ei kuitenkaan SMHV:n mukaan ole kyse kisiteltdvand olevassa asiassa, koska
tavaramerkkiin nro 674 530, joka siséltdé sanat "Budweiser Budvar” tyylitellyssd muo-
dossa, ei voida vedota vditemenettelyssd, koska se ei muodosta aikaisempaa oikeutta.
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Budvar katsoo, ettd seki SMHV etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ovat
vahvistaneet, ettd sen toimittamista todisteista kéy selvésti ilmi tavaramerkin kdyton
luonne eli kdytto olutta varten.

Budvar toteaa, ettd se on toimittanut asiakirjat, jotka osoittavat, ettd tavaramerkkid R
238 203 on kaytetty, silld tdma tavaramerkki nakyy ainakin asianomaisissa tavaroissa
eli oluissa, joita koskevat mainokset se on toimittanut. Nama seikat on otettu selvésti
huomioon valituksenalaisen tuomion 110-115 kohdassa.

Lisdksi kasiteltdvina olevassa asiassa ei voida viitata edelld mainitussa asiassa Il Pon-
te Finanziaria vastaan SMHYV annettuun tuomioon, koska siind oli kyse siitd, voiko
todiste tavaramerkin kaytosta olla todisteena toisen merkin kiytostd, kun taas ka-
siteltdvand olevassa asiassa viitteentekija on toimittanut todisteet tavaramerkin R
238 203 tosiasiallisesta kéytostd esittdimélla useita asiakirjoja, jotka osoittavat, ettéd
sanaa "budweiser” on kéytetty oluen yhteydessa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Anheuser-Busch arvostelee kolmannessa valitusperusteessaan ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuinta padasiassa siitd, ettei se kumonnut riidanalaista paatosta, kos-
ka Budvarin esittdmit asiakirjat eivit riittdneet asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2
ja 3 kohdassa saddetyt edellytykset huomioon ottaen osoittamaan, ettd tavaramerkkia
R 238 203 on tosiasiallisesti kiytetty.

Valituksenalaisessa tuomiossa on Anheuser-Buschin mukaan tehty télta osin oikeu-
dellinen virhe, koska kyseiset asiakirjat osoittavat pddasiassa, ettd toista tavaramerk-
kid eli tavaramerkkié nro 674 530 on kéytetty, mutta valituslautakunta ei kuitenkaan
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ole ottanut tata viimeksi mainittua tavaramerkkia huomioon, koska se ei ole asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki. Edelld mai-
nitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHYV annetusta tuomiosta ja erityisesti
sen 86 kohdasta kéy ilmi, ettd todiste rekisterdidyn tavaramerkin kéytosté ei voi olla
samalla todiste toisen rekister6idyn tavaramerkin kaytosté silla perusteella, ettd tamé
viimeksi mainittu on pelkdstddn hieman muunneltu muoto ensimmaéisesta.

Kuten SMHYV perustellusti toteaa, Anheuser-Busch vetoaa kuitenkin perusteeseen,
joka ei sisdltynyt ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidanalaisesta paatok-
sestd nostettuun kanteeseen.

Kyseessa on siten uusi peruste, jolla laajennetaan riidan kohdetta ja jota ei tdsta syysta
VOid’fl esittada ensimmadista kertaa muutoksenhakuvaiheessa (ks. mm. asia C-16/06 P,
Les Editions Albert René v. SMHYV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 125 kohta).

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 110
ja 112 kohdassa, ettd Anheuser-Busch ei ollut kiistanyt sité seikkaa, ettd kyseiset asia-
kirjat koskevat tavaramerkin R 238 203 kéyttod. Ensimmaisen oikeusasteen tuomio-
istuin totesi timin tuomion 114 kohdassa, ettd Anheuser-Busch viitti ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimessa, ettéd valituslautakunnan olisi pitdnyt tukeutua mui-
hin seikkoihin, kuten tdmén tavaramerkin kdyton luonteeseen Saksassa ja Itdvallassa.

Tdmén johdosta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd sen kasiteltd-
vdnd olevan riidan kohteena oli ainoastaan kysymys siitd, riittivatko kyseessd ole-
vat asiakirjat osoittamaan, ettd tavaramerkkid R 238 203 on tosiasiallisesti kaytetty,
erityisesti siltd osin kuin on kyse tavaramerkin kéiyton luonteesta, eikd riidan koh-
teena ollut kysymysti siitéd, koskivatko ndmé asiakirjat timén vai toisen tavaramer-
kin kéyttod, johon viitteentekija myos vetosi mutta jota SMHV ei ollut hyviaksynyt
viitemenettelyssi.
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Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin vastasi valituksenalaisen tuomion
114 kohdassa ainoastaan sen késiteltdviksi saatettuihin ensimmaisté kysymysté kos-
keviin véitteisiin eiké se ole kasitellyt toista kysymystd, johon liittyvié viitteitd sille ei
esitetty.

Unionin tuomioistuimessa Anheuser-Busch kuitenkin toteaa, ettd tétéd jalkimmaéistd
kysymysté on késitelty sen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostamassa
kanteessa ja erityisesti timén kolmannessa kanneperusteessa.

Valituksenalaisen tuomion 110, 112 ja 114 kohdan sanamuodosta kay kuitenkin ilmi,
ettei ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin ole mitenkddn arvioinut virheellisesti
tdmén kanneperusteen ulottuvuutta.

Lisédksi véitteelld, jonka mukaan Budvarin toimittamat todisteet koskevat toisen tava-
ramerkin kuin sen, joka oli ainoana otettu huomioon valituslautakunnassa, kayttod,
ei ole riittdvad yhteyttd kolmanteen kanneperusteeseen, johon vedottiin ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimessa ja joka koskee sitd, ettd ndma todisteet eivét tiytd
vaadittuja edellytyksid kyseisen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd,
ja tallaista véitettd ei voida ndin ollen pitdd pelkkénd kolmannen kanneperusteen
kehittelemisena.

Tama vaite koskee itse asiassa edelld mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan
SMHYV annetun tuomion 81-86 kohtaa, jossa késitellddn asetuksen N:o 40/94 15 ar-
tiklan 2 kohdan a alakohtaa koskevaa kanneperustetta, vaikka Anheuser-Buschin
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittima kolmas kanneperuste koskee
kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

Tdmin viitteen kohde eroaa joka tapauksessa kumoamiskanteen kolmannen kanne-
perusteen kohteesta, koska tdssd viitteessd ei riitauteta aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallista kaupallista hyodyntdmistd vaan se, koskevatko todisteet pikemminkin
yhtd tavaramerkkia kuin toista.
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Kolmas valitusperuste on ndin ollen jétettdva tutkimatta.

Edelld esitetystd seuraa, ettd mitdédn niistd kolmesta valitusperusteesta, jotka Anheus-
er-Busch on esittényt valituksensa tueksi, ei voida hyviksy4 ja valitus on ndin ollen
hylattava kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin tuomioistuimen ty6jarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan tyo-
jarjestyksen 118 artiklan perusteella valitusmenettelyyn, mukaan asianosainen, joka
hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd
vaatinut. Koska SMHV ja Budvar ovat vaatineet Anheuser-Buschin velvoittamista
korvaamaan oikeudenkdyntikulut ja Anheuser-Busch on hévinnyt asian, se on velvoi-
tettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

N4illd perusteilla unionin tuomioistuin (neljés jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylitédén.,

2) Anheuser-Busch Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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