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W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

9 péivéand joulukuuta 2020*

EU-tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteroity kuviomerkki
BASIC — Aiemmat kansalliset kauppanimet basic ja basic AG — Suhteelliset hylkdysperusteet —
Sellaisen merkin kayttdminen liike-eldmaissa, jonka ulottuvuus ei ole vain paikallinen —
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta (joista on tullut
asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta ja 60 artiklan 1 kohdan c alakohta) —
Osittainen mitdttomaksi julistaminen — Padtods, joka on tehty unionin yleisen tuomioistuimen
kumottua aikaisemman paiatoksen — Asian palauttaminen valituslautakuntaan —
Palautuksen tekijan toimivallan puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 216/96 1 d artikla —
Vastakanne

Asiassa T-722/18,

Repsol, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan asianajajat J.-B. Devaureix ja J. C. Erdozain
Lépez,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddn H. O’Neill ja V. Ruzek,
vastaajana,

jossa toisena osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa kdydyssa menettelyssa oli ja véliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Basic AG Lebensmittelhandel, kotipaikka Miinchen (Saksa), edustajanaan asianajaja
D. Altenburg,

jossa on kyse kanteesta EUIPO:n toisen valituslautakunnan 22.8.2018 tekemaéstd péaatoksesta (asia
R 178/2018-2), joka koskee mitdttomyysmenettelyd Basic AG Lebensmittelhandelin ja Repsoli,
SA:n valilla,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. M. Collins (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
V. Kreuschitz ja G. De Baere,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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kirjaaja: hallintovirkamies A. Juhdsz-Toéth,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.12.2018 jéitetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.3.2019 jitetyn EUIPO:n
vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.2.2019 jitetyn valiintulijan
vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.2.2019 jitetyn valiintulijan
vastakanteen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.7.2019 jitetyn kantajan
vastineen vastakanteeseen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.6.2019 jitetyn EUIPO:n
vastineen vastakanteeseen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.3.2020 jitetyn EUIPO:n
vastauksen ja 6.3.2020 jatetyn kantajan vastauksen prosessinjohtotoimiin,

ottaen huomioon 3.7.2020 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan
tuomion

Asian tausta

Repsol, SA teki 29.1.2007 EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksen Euroopan unionin
teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna
(korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja puolestaan
korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on seuraava kuviomerkki, jossa on kéytetty véreina
sinistd, punaista, oranssia ja valkoista:
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Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat muun muassa tavaroiden ja
palvelujen kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 35 ja 39, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 35: "Seuraavien vahittaismyynti: tupakka, painotuotteet, akut, leikkikalut”

— luokka 39: "Peruselintarvikkeiden, leivonnaisten ja makeisten, jadteloiden, valmisaterioiden,
tupakan, lehtien, paristojen ja leikkikalujen jakelupalvelut”.

EU-tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin  16.7.2007 ilmestyneessd  Yhteison
tavaramerkkilehdessé nro 34/2007.

Riidanalainen tavaramerkki rekisteroitiin 4.5.2009 numerolla 5648159.

Viliintulija Basic AG Lebensmittelhandel teki 26.9.2011 vaatimuksen riidanalaisen tavaramerkin
osittaisesta mitattomaksi julistamisesta edelld 3 kohdassa mainittujen palvelujen osalta.

Mitédttomyysvaatimus perustui asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (josta
on tullut asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohta), luettuna yhdessd saman asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta) kanssa, ja asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaan (josta on tullut
asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan c alakohta), luettuna yhdessd saman asetuksen
8 artiklan 4 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) kanssa.

Viliintulija vetosi mitdttomyysvaatimuksensa tueksi, siltd osin kuin se perustui asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sdadnnoksiin,
seuraavaan aiempaan EU-kuviomerkkiin, jota haettiin 15.1.2004 ja joka rekisteroitiin 29.4.2005 ja
uudistettiin asianmukaisesti:

Tama aiempi tavaramerkki kattoi luokkiin 29-33, 35, 42 ja 43 kuuluvat tavarat ja palvelut.

Viliintulija vetosi mitdttomyysvaatimuksensa tueksi, siltd osin kuin se perustui asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 4 alakohdan sddnnoksiin,
tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojaamisesta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz tiber
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz); BGBL. 1994 I, s. 3082 ja
BGBIL. 1995 I, s. 156; jdljempéana tavaramerkkilaki) 5 §:ssd tarkoitettuihin ”yritystunnuksiin” basic
ja basic AG, joita se vaitti kayttdviansa liike-elamassd Saksassa ja Itdvallassa tarjotessaan
“elintarvikkeiden, kemikaliotuotteiden, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden ja muiden
pdivittdistavaroiden vahittdismyyntialan- ja ravitsemusalan” palveluja.

Tukeakseen oikeuksiaan néihin yritystunnuksiin valiintulija liitti mitattomyysvaatimukseensa

sarjan todisteita, jotka sisélsivdt sen internetsivustolta tulostettuja ndyton kaappauksia, sen
vuosiraportteja vuosilta 2004—2006, erdén tavarantoimittajan kirjeitd, lahetysluettelon, laskuja,
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myyntitilastoja, sen markkinointiosaston jasenen laatiman valaehtoisen vakuutuksen, sen laatimia
taulukoita, joissa yksiloidddn sen liikevaihto, mainosesitteitd, mainosmateriaalia, "vuoden 2006
yrittdja” -todistuksen, joka on myonnetty kahdelle sen johtajista, lehtileikkeitd, jotka on paivétty
vuosina 2003-2006 ja Landgericht Miinchen I:n (Miinchenin osavaltion ylioikeus I, Saksa)
9.9.2006 antaman tuomion.

Viliintulija viittasi mitdttomyysvaatimuksessaan myos tavaramerkkilain 5 ja 15 §:in
merkityksellisiin sddnnoksiin sekd Saksan tuomioistuinten antamiin ratkaisuihin, joissa tulkitaan
nditd sdéannoksid.

Viliintulija vastasi kantajan 29.12.2011 tekemiin huomautuksiin 24.5.2012 ja toimitti sarjan
todisteita, joilla oli tarkoitus osoittaa, ettd edelld 8 kohdassa esitettyd aiempaa EU-kuviomerkkia
oli tosiasiallisesti kaytetty. Se esitti lisdtodisteita 4.3.2013 jattdimien huomautustensa liitteessa.

Mitédttomyysosasto hyviksyi 8.10.2013 tekemaillddn padtoksella mitattomyysvaatimuksen
asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessd saman asetuksen
8 artiklan 4 kohdan kanssa, perusteella, ja julisti riidanalaisen tavaramerkin osittain mitattomaksi
siltd osin kuin se oli rekisteroity edelld 3 kohdassa mainittuja palveluja varten. Mitattomyysosasto
arvioi, ettei ndin ollen ollut vélttaméatonta tutkia asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan
a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sdédnndksiin perustuvaa mitattomyysperustetta.

Kantaja valitti 2.12.2013 EUIPO:n sisélla asetuksen N:o 207/2009 58—64 artiklan (joista on tullut
asetuksen 2017/1001 66—71 artikla) nojalla mitattomyysosaston paatoksesta.

EUIPO:n ensimmdinen valituslautakunta vahvisti 11.8.2015 tekemallddn péaatoksella
mitdttomyysosaston pédtoksen ja hylkési valituksen. Se katsoi, ettd mitdttomyysosasto oli
soveltanut asianmukaisesti asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, luettuna
yhdessd saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, sdddettyd mitattomyysperustetta. Taltd osin
se totesi erityisesti, ettd valiintulijan toimittamista todisteista ilmenee oikeudellisesti riittavalla
tavalla, ettd aiempia merkkeja basic ja basic AG on kiytetty liike-elamdssd ja ettd niiden
vaikutusalue on téssd sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla laajempi kuin paikallinen. Se katsoi
mitdttomyysosaston tavoin, ettei ole valttdmatonta tutkia asetuksen

N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sdédnnoksiin
perustuvaa mitattomyysperustetta.

Kantaja nosti valituslautakunnan 11.8.2015 tekemdstd padtoksestd unionin yleisessd
tuomioistuimessa 29.10.2015 kumoamiskanteen, joka rekisteréitiin asianumerolla T-609/15.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi valituslautakunnan 11.8.2015 tekemén péaéatoksen 21.9.2017
antamallaan tuomiolla Repsol YPF v. EUIPO - Basic (BASIC) (T-609/15, EU:T:2017:640) silla
perusteella, ettei valituslautakunta voinut todeta pelkéstddn niiden todisteiden perusteella, joihin
se oli perustanut tdmén paitoksen eli edelld 11 kohdassa mainittujen todisteiden perusteella, etta
edellytys mainittujen merkkien kaytostd liike-eldméssa tdyttyy. Unionin yleinen tuomioistuin
totesi kyseisestd ajanjaksosta, ettd viliintulijan on osoitettava, ettd merkkejd basic ja basic AG on
kaytetty liike-elamédssd Saksassa paitsi riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
jattamishetkelld my6s mitdttomyyshakemuksen jéattamishetkelld. Vaikka kyseiset todisteet
osoittivatkin oikeudellisesti riittdavélla tavalla, ettd kyseisia merkkeja kaytettiin liike-elaméassa
Saksassa rekisterointihakemuksen jéattamishetkelld, ne eivat kuitenkaan osoittaneet, ettd niitd
kaytettiin vield mitdittdmyyshakemuksen jattdmishetkella.
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Valituslautakuntien puheenjohtaja jakoi 21.9.2017 annetun tuomion BASIC (T-609/15,
EU:T:2017:640) johdosta asian uudelleen toiselle valituslautakunnalle viitteella R 178/2018-2
asetuksen N:o 207/2009 tdydentdmisestd ja asetusten N:o 2868/95 ja (EY) N:o 216/96
kumoamisesta 18.5.2017 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 (EUVL 2017,
L 205, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu asetuksen (EU) 2017/1001
tdydentdmisestd ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetulla
komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1) ja erityisesti sen
35 artiklan 4 kohdan (josta on tullut delegoidun asetuksen 2018/625 35 artiklan 4 kohta) nojalla.

Toinen valituslautakunta kumosi 22.8.2018 tekemallddn paatokselld (jaljempénd riidanalainen
paitos) jokaisen viliintulijan esittdmédn mitdttomyysperusteen tutkittuaan mitdattomyysosaston
paitoksen siltd osin kuin siind hyvdksyttiin mitdttomyysvaatimus luokkaan 35 kuuluvien
palvelujen "seuraavien véhittdismyynti: tupakka, painotuotteet, akut, leikkikalut” ja luokkaan 39
kuuluvien palvelujen “peruselintarvikkeiden, leivonnaisten ja makeisten, jédteldiden,
valmisaterioiden, tupakan, lehtien, paristojen ja leikkikalujen jakelupalvelut” osalta. Se paatyi
ratkaisuunsa erityisesti otettuaan huomioon asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan
c alakohdan, luettuna yhdessd saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, mukaisessa

mitdttomyysperusteen tutkinnassa todisteet, jotka viliintulija oli esittinyt 24.5.2012 (ks. edelld
13 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

Pidkanteen osalta esitetyt vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen ja

— velvoittaa EUIPO:n ja véliintulijan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
EUIPO ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkad kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Vastakanteen osalta esitetyt vaatimukset

Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen siltd osin kuin siind kumotaan mitéttémyysosaston paatos ja
— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkad vastakanteen
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— velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jotka esitetddn kantajan vastauksessa
vastakanteeseen.

EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hyviksyy vastakanteen sikili kuin siind vaaditaan riidanalaisen paatoksen osittaista kumoamista
asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessd saman asetuksen
8 artiklan 4 kohdan kanssa, rikkomisen vuoksi

— toissijaisesti hylkdd vastakanteen sikéli kuin siind vaaditaan riidanalaisen péaédtoksen osittaista
kumoamista asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessa
saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomisen vuoksi.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa padkanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmaéinen kanneperuste, joka
on esitetty ensisijaisesti, koskee asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan (josta on tullut
asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohta) rikkomista. Toinen kanneperuste, joka on esitetty
toissijaisesti, koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.

Viliintulija vetoaa vastakanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmaéinen koskee
asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, luettuna yhdessa saman asetuksen
8 artiklan 4 kohdan kanssa, sdddetyn mitdttomyysperusteen virheellistd soveltamista. Toinen
kanneperuste koskee asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna
yhdessd saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, saadetyn
mitdttomyysperusteen virheellistd soveltamista.

Kantajan esittdma ensimmadinen kanneperuste jakautuu kahteen osaan. Ensimmadisessa osassa se
viittdd, ettd asia jaettiin uudelleen toiselle valituslautakunnalle virheellisen oikeusperusteen,
nimittdin delegoidun asetuksen 2017/1430 35 artiklan 4 kohdan, nojalla. Toisessa osassa se
vetoaa asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan rikkomiseen viittden, ettd valituslautakunta
sovelsi virheellisesti 21.9.2017 annetun tuomion BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640) lainvoimaa
tutkiessaan asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, luettuna yhdessa saman
asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, sdddettyd mitattomyysperustetta, kun se otti riidanalaisessa
padtoksessd huomioon 24.5.2012 esitettyja lisatodisteita.

EUIPO ja valiintulija kiistédvét kantajan perustelut.

Kantajan esittdmastd ensimmaiisen kanneperusteen ensimmadisestd osasta on todettava, kuten on
lisdksi asianosaisten kesken riidatonta, ettd sddnnos, jonka perusteella asia olisi pitdnyt jakaa
uudelleen valituslautakunnalle 21.9.2017 annetun tuomion BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640)
johdosta, on sisdamarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit)
valituslautakuntien menettelysdénnoéistd 5.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96
(EYVL 1996, L 28, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna 6.12.2004 annetulla komission
asetuksella (EY) N:o 2082/2004 (EUVL 2004, L 360, s. 8), 1 d artikla eikéd delegoidun asetuksen
2017/1430 35 artiklan 4 kohta.
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Vaikka nimittdin delegoidun asetuksen 2017/1430 80 artiklalla kumottiin muun muassa asetus
N:o 216/96, siind kuitenkin sdddettiin, ettd tdtd asetusta sovelletaan “meneillddn oleviin
menettelyihin edelleen siihen saakka, ettd menettelyt on saatu paéatokseen silloin, kun [delegoitua
asetusta 2017/1430] ei sovelleta sen 81 artiklan mukaisesti”. Delegoidun asetuksen
2017/14308 81 artiklan 2 alakohdan j alakohdasta seuraa, ettd sen V osastoa, johon muun muassa
sen 35 artiklan 4 kohta sisdltyy, ei sovelleta ennen 1.10.2017 valituslautakunnalle jatettyihin
valituksiin. Ndin on késiteltdvissa asiassa, kun otetaan huomioon, ettd 21.9.2017 annettu tuomio
BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640), joka koskee valituslautakunnan 11.8.2015 tekemén pééatoksen
kumoamista kokonaisuudessaan, on johtanut tdmén péadtoksen poistamiseen takautuvasti
oikeusjdrjestyksestd ja kantajan EUIPO:lle valituslautakunnan péétoksesta 2.12.2013 eli ennen
1.10.2017 tekemaén valituksen uuteen vireille tulemiseen.

Asetuksen N:o 216/96, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 d artiklassa, jonka otsikko on ”Asian
uudelleenkisittely tuomioistuimen tuomion johdosta”, sdéddetdén seuraavaa:

”1. Jos asetuksen [N:o 207/2009 65] artiklan 6 kohdan mukaisesti tuomioistuimen tuomion
tdytantoonpanon edellyttimét toimenpiteet, jotka kumoavat kokonaan tai osittain
valituslautakunnan tai suuren jaoston paatoksen, merkitsevit, ettd asia, jota paatos koskee, on
otettava valituslautakunnissa uudestaan Kkésittelyyn, puheenjohtajisto  paittdd asian
lahettdmisestd kyseisen pédtoksen tehneeseen valituslautakuntaan, johonkin toiseen
valituslautakuntaan tai suureen jaostoon.

2. Jos asia ldhetetdédn toiseen valituslautakuntaan, tdimén on oltava kokoonpanoltaan sellainen,
ettd mukana ei ole yhtédén riidanalaisen paatoksen tekoon osallistunutta jasentd. Téta sddnndsta ei
sovelleta, jos asia lahetetddn suureen jaostoon.”

Delegoidun asetuksen 2017/1430 35 artiklan 4 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Jos valituslautakunnan asiassa tekemd p&aatdos on kumottu tai sitd on muutettu unionin yleisen
tuomioistuimen tai, tapauksen mukaan, unionin tuomioistuimen lainvoimaisella paatokselld,
valituslautakuntien =~ puheenjohtaja  jakaa, = tuomion  noudattamiseksi  asetuksen = —-—
N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan mukaisesti, asian uudelleen tdmén artiklan 1 kohdan nojalla
valituslautakunnalle, jossa ei ole kumotun péidtoksen antaneita jdsenid, paitsi jos asia saatetaan
laajennetussa kokoonpanossa toimivan valituslautakunnan — — késiteltdvéksi tai jos kumottu paatos
oli suuren lautakunnan tekema.”

Asetuksen N:o 216/96, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 d artiklan 1 kohdan mukaan
kumoamistuomion johdosta tehty pdiatds jakaa asia uudelleen valituslautakunnalle kuuluu
valituslautakuntien = puheenjohtajiston toimivaltaan, kun taas delegoidun asetuksen
N:o 2017/1430 35 artiklan 4 kohdan mukaan tdma pddtos kuuluu valituslautakuntien
puheenjohtajan toimivaltaan. Néin ollen on todettava, ettd késiteltdvissé asiassa paatoksen asian
uudelleenjakamisesta toiselle valituslautakunnalle 21.9.2017 annetun tuomion BASIC (T-609/15,
EU:T:2017:640) johdosta teki viranomainen, jolla ei ollut toimivaltaa, eli késiteltdvissd asiassa
valituslautakuntien puheenjohtaja.

EUIPO viittdd edeltdvdad padtelmad kyseenalaistamatta, ettd vaikka kyseisen asian
uudelleenjakaminen tehtiin delegoidun asetuksen 2017/1430 35 artiklan 4 kohdan nojalla, se on
kaytdnnossd asetuksen N:o 216/96, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 d artiklassa asetettujen
vaatimusten mukainen. EUIPO:n mukaan voidaan nimittdin katsoa, ettd kisiteltdvéssa asiassa
puheenjohtajisto on tutkinut ja hyvéksynyt asian uudelleen jakamisen toiselle
valituslautakunnalle, koska sen 23.4.2018 pidetyssd kokouksessa ei vastustettu tatd
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uudelleenjakamista, joka mainittiin kertomuksessa, jonka valituslautakuntien puheenjohtaja
hyviksyi valituslautakuntien puheenjohtajan paatoksen, jota sovelletaan 1.10.2017 alkaen, nojalla
ja joka esitettiin puheenjohtajistolle, jotta tdlle annettaisiin tietoja kyseisen ajanjakson aikana
kumotuista asioista ja jotta tdmd voisi tehdd mahdollisia huomautuksia niiden
uudelleenjakamisesta.

Namad vaitteet on hylattdva. Nimittdin pelkéstddn se seikka, ettd puheenjohtajistolle oli ilmoitettu,
ettd asian uudelleenjakamisen oli tehnyt toimivaltaa vailla oleva viranomainen eli muu
viranomainen kuin se itse ja ettd se ei ollut vastustanut tatd paitosta, ei voi tarkoittaa, ettd se on
katsottava paitoksen tekijéksi ja ettd ndin ollen edelld 34 kohdassa todettu lainvastaisuus olisi
korjattu. Téssd yhteydessd on todettava, ettei EUIPO ole vedonnut asetukseen, jonka nojalla
voitaisiin tehda pédinvastainen paatelma.

On hylattavd myos EUIPO:n peruste, johon viliintulija yhtyi suullisessa késittelyssd ja jonka
mukaan lopputulos olisi ollut sama, vaikka kaisiteltdvéssd asiassa olisi sovellettu asetuksen
N:o 216/96, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 d artiklaa sikéli kuin asia olisi samoin jaettu
uudelleen valituslautakunnalle sen uudelleen tutkimista varten, ja jonka mukaan kantaja ei
selvitd, milld tavoin delegoidun asetuksen 2017/1430 35 artiklan 4 kohdan soveltaminen
pikemminkin kuin asetuksen N:o 216/96 1 d artiklan soveltaminen olisi aiheuttanut sille haittaa.

On totta, ettd oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd menettelyvirheestd voi seurata péidtoksen
kumoaminen kokonaan tai osittain ainoastaan, jos kanteen kohteena oleva péétos olisi ilman tata
virhettd voinut olla sisélloltdadn erilainen (ks. tuomio 1.2.2018, Philip Morris Brands v. EUIPO —
Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel), T-105/16, EU:T:2018:51,
78 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Kasiteltdavdssa asiassa on kuitenkin todettava, ettd EUIPO:n perustelu, joka liittyy vaikutukseen,
joka asetuksen N:o 216/96, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 d artiklan rikkomisella on
riidanalaisen péitoksen sisdltoon, on luonteeltaan téysin spekulatiivinen. Puheenjohtajisto tosin
olisi jakanut timdn sdadnnoksen mukaisesti asian uudelleen valituslautakunnalle, jotta tdma
ratkaisisi asian uudelleen. Sen valinta olisi tosin myds voinut kohdistua toiseen
valituslautakuntaan. Se olisi kuitenkin voinut jakaa asian uudelleen muulle valituslautakunnalle,
mukaan lukien sen, joka teki unionin yleisen tuomioistuimen kumoaman paitoksen, ja tdssd
viimeksi mainitussa tapauksessa jopa ilman, ettd valituslautakunta pitdisi muodostaa siten, kuten
delegoidun asetuksen 2017/1430 35 artiklan 4 kohdasta johtuu, ettei siind ole paatoksen antaneita
jasenid. Koska valituslautakunnan valinta ja kokoonpano on péaéitoksentekoa edeltéva vaihe ja silld
on ensisijainen merkitys paitoksen sisdltoon, ei ole mahdollista vahvistaa tai kumota sité, ettd
jakamalla asia uudelleen muulle valituslautakunnalle tdmén valituslautakunnan tehtdviana oleva
pdaétos olisi erilainen (ks. vastaavasti tuomio 3.7.2013, Cytochroma Development v. SMHV —
Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T-106/12, ei julkaistu, EU:T:2013:340, 31 kohta).

Lopuksi on todettava, ettd EUIPO vetosi turhaan siihen, ettei kantaja esittinyt toisessa
valituslautakunnassa huomautusta asian uudelleenjakamisesta virheelliselld oikeusperusteella,
vaikka sille ilmoitettiin valituslautakuntien kirjaamon 24.1.2018 eli seitsemédn kuukautta
riidanalaisen paiatoksen jilkeen ldhettdmalld kirjeelld mainitun asian uudelleenjakamisesta
mainitulle valituslautakunnalle delegoidun asetuksen 2017/1430 35 artiklan 4 kohdan perusteella.
Tama kirje on nimittdin pelkkd tiedonanto, joka ei sisdlld kehotusta esittdda mahdollisia
huomautuksia.
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Edelld esitetystd johtuu, ettd pddkanteen ensimmadisen kanneperusteen ensimmdinen osa on
hyviaksyttdva ja riidanalainen pdatés on kumottava kokonaisuudessaan, eikd ole tarpeen tutkia
tdiméan kanneperusteen toista osaa tai kanteen toista kanneperustetta. Koska timd kumoaminen
poistaa kohteen vastakanteelta, jolla pyritddn riidanalaisen péaiatoksen osittaiseen kumoamiseen,
siitd ei ole tarpeen lausua.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
havida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.
Unionin yleisen tuomioistuimen tyoéjérjestyksen 137 artiklassa madratddn, ettd jos lausunnon
antaminen asiassa raukeaa, unionin yleinen tuomioistuin mdadrdd oikeudenkdyntikuluista
harkintansa mukaan.

Koska kasiteltdvéssa asiassa EUIPO ja viliintulija ovat hdvinneet asian paakanteen osalta, niiden
on vastattava omista oikeudenkdyntikuluistaan ja ne on velvoitettava korvaamaan kantajan
oikeudenkdyntikulut tdmén vaatimusten mukaisesti. Téltd osin EUIPO ja viliintulija vastaavat
kumpikin puolesta kantajan oikeudenkayntikuluja.

Koska péadkanteen perusteltavuudesta johtuu, ettd vastakanteelta puuttuu kohde, vastakanteen

osalta EUIPO:n ja viliintulijan on vastattava omista oikeudenkdyntikuluistaan ja ne on kumpikin
velvoitettava korvaamaan puolet kantajan oikeudenkéyntikuluista.
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Niilld perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan
22.8.2018 tekemi paitos (asia R 178/2018-2) kumotaan.

2) Vastakanteesta ei ole tarpeen lausua.

3) EUIPO ja Basic AG Lebensmittelhandel vastaavat omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja ne
velvoitetaan kumpikin korvaamaan puolet Repsol, SA:n oikeudenkiyntikuluista.

Collins Kreuschitz De Baere

Julistettiin Luxemburgissa 9 pdivana joulukuuta 2020.

Allekirjoitukset
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