g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

3 pdivana lokakuuta 2013 *

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 74 artiklan 2 kohta — Asetus
(EY) N:o 2868/95 — 50 sdaannon 1 kohdan ensimmadinen ja kolmas alakohta —
Aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemd vdite — Tavaramerkin olemassaolo — Todisteiden, jotka
on esitetty viitteen tueksi titd varten asetetun madrdajan padttymisen jialkeen, huomiotta jéttaminen —
Valituslautakunnan harkintavalta — Pdinvastainen sadannos — Olosuhteet, jotka estdvdt uusien tai
taydentévien todisteiden huomioon ottamisen

Asiassa C-121/12 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 56 artiklan nojalla 28.2.2012 tehdysta
valituksesta,

Bernhard Rintisch, kotipaikka Bottrop (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt A. Dreyer,
valittajana,
ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

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

vastaajana ensimmadisessa oikeusasteessa, ja
Valfleuri Pates alimentaires SA, kotipaikka Wittenheim (Ranska), edustajanaan avocate F. Baujoin,
vidliintulijana ensimmadisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja L. Bay Larsen (esittelevd tuomari) sekd tuomarit J.
Malenovsky, U. Lohmus, M. Safjan ja A. Prechal,

julkisasiamies: E. Sharpston,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 16.5.2013 pidetyssa istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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tuomion

Bernhard Rintisch vaatii valituksellaan kumottavaksi unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-109/09,
Rintisch vastaan SMHV - Valfleuri Pates alimentaires (PROTIVITAL), 16.12.2011 antaman tuomion
(jaljempana valituksenalainen tuomio), jolla hyldttiin Rintischin nostama kumoamiskanne
sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljannen valituslautakunnan
21.1.2009 tekemadstd padatoksestd (asia R 1660/2007-4) (jaljempénd riidanalainen piétos), joka koski
valittajan ja Valfleuri Pates alimentaires SA:n (jaljempéand Valfleuri) vilistd vditemenettelya.

Asiaa koskevat oikeussdannot

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

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

Asetus N:o 40/94

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd “virasto voi olla ottamatta huomioon
tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivit ole vedonneet tai joita ne eivit ole esittineet ajoissa”.

Tdytdntoonpanoasetus
Téaytantoonpanoasetuksen 19 sddnndssd sdddetddn seuraavaa:

”1. Virasto antaa viitteentekijélle tilaisuuden esittda seikkoja, todisteita ja perusteluja viitteensd tueksi
tai tdydentdd kaikkia 15 sd@nnon 3 kohdan mukaisesti toimitettuja seikkoja, todisteita ja
perusteluita viraston asettamassa maddrdajassa, joka on vdhintddn kaksi kuukautta siitd pdivastd,
jona viditemenettelyn 18 sdannon 1 kohdan mukaan katsotaan alkavan.

2. Edella 1 kohdassa tarkoitetun méérdajan kuluessa viitteentekijan on esitettivd myos todisteet
aikaisemman merkkinséd tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja voimassaolosta sekd sen
antaman suojan laajuudesta ja osoitettava, ettd hénelld on oikeus tehdd viite. Viitteentekijian on
erityisesti esitettdva seuraavat todisteet:

a) jos viite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteison tavaramerkki, todisteet
aikaisemman merkin rekisterdinnistéd tai hakemisesta toimittamalla

ii) sellaisen tavaramerkin osalta, joka on rekisterdity, jéiljennds asiaa koskevasta
rekisterdintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmasté
uudistamistodistuksesta, joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin
1 kohdassa tarkoitettu méérdaika ja mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut
vastaavat  asiakirjat,  jotka  ovat  perdisin = tavaramerkin  rekisterdineeltd
hallintoviranomaiselta;
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3. Edelld 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja todisteet on esitettiva menettelysséa kaytettavalla kielella
tai niiden mukaan on liitettdva kddnnos. Kadnnos on jétettdvéd alkuperdisen asiakirjan jattdmiselle
asetetun madrdajan kuluessa.

4. Virasto ei ota huomioon sellaisia asiakirjoja tai muuta kirjallista aineistoa taikka niiden osia, joita
ei ole jatetty tai kddnnetty menettelyssi kaytettdville kielelle viraston asettaman méérdajan
kuluessa.”

Tdmain asetuksen 20 sddnnon, jonka otsikko on "Viitteen tutkiminen”, 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Jos viitteentekija ei ole ennen 19 sddnnon 1 kohdassa tarkoitetun médrdaajan umpeutumista esittanyt
todisteita aikaisemmasta merkistddn tai aikaisemmasta oikeudestaan, sen voimassaolosta ja sen
antaman suojan laajuudesta seké oikeudestaan tehda viite, vdite hylatdan perusteettomana.”

Kyseisen asetuksen 50 sd@nnon, jonka otsikko on ”Valituksen tutkiminen”, 1 kohdassa sdddetddn
seuraavaa:

"Jollei toisin sdddetd, valitusmenettelyssd sovelletaan soveltuvin osin sddnnoksid, jotka koskevat
menettelyéd valituksenalaisen péaatoksen tehneelld osastolla.

Kun valitus kohdistuu véiteosaston tekeméin paétokseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen
niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty viiteosaston asetuksen [N:o 40/94] ja ndiden
sddntdjen mukaisesti asettamassa madrdajassa, ellei valituslautakunta katso, ettd olisi otettava
huomioon uusia tai tdydentdvid tosiseikkoja ja todisteita [mainitun] asetuksen 74 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.”

Asetus N:o 1041/2005
Asetuksen N:o 1041/2005 johdanto-osan seitsemdnnessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:
"Viitemenettelyd koskevat sddnnokset olisi muotoiltava kokonaan uudelleen, jotta voidaan maédritella

[tutkittavaksi ottamisen] edellytykset, esittdd selkedsti puutteiden oikeudelliset seuraamukset ja saattaa
sadnnokset menettelyn mukaiseen aikajérjestykseen.”

Asian tausta

Unionin yleinen tuomioistuin esitti asian késittelyn aiemmat vaiheet valituksenalaisen tuomion
1-16 kohdassa seuraavalla tavalla:

"1 [Valfleuri] teki 6.1.2006 yhteison tavaramerkin rekisterointid koskevan hakemuksen SMHV:lle — —
asetuksen N:o 40/94 — — perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisterdintida haettiin, on sanamerkki PROTIVITAL.
3 Tavarat, joille rekisterdintid haettiin, kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen kansainvilista
luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan

sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin
5,29 ja 30 — —
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Rintisch teki 24.10.2006 viitteen edelld 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten haetun
tavaramerkin rekisterointid vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan — — nojalla.

Viite perustui muun muassa seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

— saksalainen sanamerkki PROTIPLUS, jota haettiin 4.12.1995 ja joka rekisterdéitiin 20.5.1996
numerolla 39 549 559 luokkiin 29 ja 32 kuuluvia tavaroita varten;

— saksalainen sanamerkki PROTI, jota haettiin 22.1.1997 ja joka rekisteroitiin 3.3.1997 numerolla
39 702 429 luokkiin 29 ja 32 kuuluvia tavaroita varten;

— saksalainen kuviomerkki — —, jota haettiin 24.2.1996 ja joka rekisterditiin 5.3.1997 numerolla
39 608 644 luokkiin 29 ja 32 kuuluvia tavaroita varten — —

Osoittaakseen edelld 6 kohdassa mainittujen tavaramerkkien olemassaolon ja pétevyyden
[Rintisch] toimitti 16.1.2007 SMHV:lle Deutsches Patent- und Markenamtin (Saksan patentti-
ja tavaramerkkivirasto) antamat, maaliskuussa 1996, lokakuussa 1996 ja maaliskuussa 1997
péivatyt rekisterdintitodistukset ja toiseksi 8.1.2007 pdivattyja Deutsches Patent- und Markenamtin
online-rekisteriotteita, joista kédvi ilmi kaikkien aikaisempien tavaramerkkien osalta otsikon "Letzter
Verfahrensstand’ (viimeinen menettelyvaihe) alla merkintd 'Marke eingetragen’ (tavaramerkki
rekisteroity), ja aikaisempien tavaramerkkien nro 39549559 ja nro 39608644 osalta otsikon
"Verldangerungsdatum’ (uudistamispéivd) alla vuoden 2006 paiviméirit. Menettelykielelle tehty
kdannos esitettiin ainoastaan kutakin aikaisempaa tavaramerkkia koskevasta
rekisterointitodistuksesta.

SMHYV ilmoitti [Rintischille] —— 23.1.2007 véitemenettelyn kontradiktorisen osan alkamispéivan.
SMHYV totesi tdssd ilmoituksessa [Rintischille], ettd tavaramerkeistd, joiden rekisteréinti oli yli 10
vuotta vanha, piti toimittaa uudistamistodistus. Lisdksi SMHV totesi, ettd aikaisempien
tavaramerkkien, joihin oli vedottu, olemassaolo ja pdtevyys piti osoittaa menettelykielelle
kddannetyilld virallisilla asiakirjoilla. Tatda varten SMHYV asetti middrdajan, joka paéttyi 4.6.2007.
Lopuksi SMHV huomautti [Rintischille], ettd mikéli aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja
patevyyttd koskevaa ndyttod ei toimitettaisi vaaditussa madrdajassa, viite hyldttdisiin
[taytdntoonpanoasetuksen] 20 sddnnon 1 kohdan mukaisesti tutkimatta sen perusteita.

SMHYV ilmoitti [Rintischille] 11.9.2007, ettd tdma ei ollut osoittanut aikaisempien tavaramerkkien
olemassaoloa asetetussa madrdajassa. SMHV ilmoitti [Rintischille] myds, ettd lisshuomautuksia ei
voitu endd esittdd ja ettd SMHV tekisi viditettd koskevan ratkaisun silldi nyt olevien todisteiden
perusteella.

Viiteosasto hylkasi viitteen 19.9.2007 silld perusteella, ettd [Rintisch] ei ollut osoittanut asetetussa
maédrédajassa viitteen perustana olevien aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja patevyytta.
Viiteosasto totesi aluksi, ettd vaikka SMHV:lle 16.1.2007 toimitetuista rekisterdintitodistuksista
saattoi todeta, ettd aikaisemmat tavaramerkit oli rekisterdity vuosina 1995, 1996 ja 1997, tima ei
riittdnyt osoittamaan tavaramerkkien olevan pétevid 4.6.2007 — —. Lisdksi vditeosasto katsoi, ettd
[taytdntoonpanoasetuksen] 19  sdannon 4  kohdan  mukaisesti  8.1.2007  pdivittyja
online-rekisteriotteita ei voitu ottaa huomioon todisteena aikaisempien tavaramerkkien
uudistamisesta, koska niitd ei ollut kddnnetty menettelykielelle.

ECLIL:EU:C:2013:639



10

11

12

TUOMIO 3.10.2013 — ASIA C-121/12 P
RINTISCH v. SMHV

12 [Rintisch] valitti viiteosaston péaatoksesta SMHV:ssi 23.10.2007 asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan — — nojalla. Valituksessaan [Rintisch] vaati valituslautakuntaa epdamaéan
haetun tavaramerkin rekisterdinnin sekaannusvaaran nojalla. T&td varten hén liitti valituksen
perusteet sisdltavadn kirjelmddn jokaisen aikaisemman tavaramerkin osalta muun muassa otteen
Deutsches Patent- und Markenamtin online-rekisteristd ja Deutsches Patent- und Markenamtin
ilmoituksen, johon oli liitetty tédstd ilmoituksesta kddnnds menettelykielelle. Ilmoituksessa
todettiin, ettd kyseiset aikaisemmat tavaramerkit oli uudistettu ennen viitteen tekemispdivaa
vuoteen 2015, 2016 ja 2017 asti.

13 SMHV:n neljas valituslautakunta hylkési valituksen [riidanalaisella péa&dtokselld] tutkimatta vaitteen
perusteita. Valituslautakunta katsoi, ettd viiteosasto oli perustellusti todennut, etté valittaja ei ollut
asetetussa maddrdajassa ja riittdvalla tavalla osoittanut niiden aikaisempien tavaramerkkien
olemassaoloa ja patevyyttd, joihin se oli vedonnut viitteensa tueksi.

14 Erityisesti  valituslautakunta  katsoi  yhtdaltd, ettd SMHV:e 16.1.2007  toimitetut
rekisterdintitodistukset eivdt riittdneet osoittamaan sitd, ettd aikaisemmat tavaramerkit olivat
voimassa viitteen tekemispdivdnd. Toisaalta se katsoi, ettd 8.1.2007  pdivittyjen
online-rekisteriotteiden kddnnosten puuttuminen oli itsessddn riittdvd peruste rekisteriotteiden
huomiotta jattamiselle.

15 Valituslautakunta katsoi liséksi, ettd 23.10.2007 valituksen perusteet siséltavadn kirjelméén liitettyja
asiakirjoja ei voitu ottaa huomioon, koska ne oli esitetty 4.6.2007 jilkeen eli SMHV:n asettaman
madrdajan paattymisen jélkeen.

16 Lopuksi valituslautakunta totesi, ettd viiteosastolla tai valituslautakunnalla ei kummallakaan ollut
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaan — — perustuvaa harkintavaltaa sellaisten asiakirjojen
huomioon ottamisessa, joita ei ollut esitetty ennen SMHV:n asettaman maéddrdajan padttymistd,
kun otettiin huomioon [tdytdntoonpanoasetuksen] 20 sddannon 1 kohta, jossa sdddettiin
nimenomaisesti, ettd viite hyldtdan, mikali asiakirjatodisteet esitetddn myohdssa. Valituslautakunta
lisdsi, ettd vaikka valituslautakunnalla olisi ollut harkintavaltaa ottaa huomioon maéardajan
padttymisen jalkeen véiteosastolle esitetyt asiakirjat, se ei olisi kdyttanyt sitd [Rintischin] eduksi.”

Menettely unionin yleisessda tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Rintisch nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.3.2009 jattamaélldédn kannekirjelmalla
kanteen riidanalaisen paitoksen kumoamiseksi.

Kanteensa tueksi hén esitti kolme kanneperustetta, joista ainoastaan toinen on nyt kisiteltivin
valituksen kohteena. Tdamé kanneperuste koski sitd, ettd valituslautakunta oli rikkonut asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa, sekéd harkintavallan véaarinkayttoa.

Unionin yleinen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 31 ja 32 kohdassa asiassa C-29/05 P,
SMHYV vastaan Kaul, 13.3.2007 annettuun tuomioon (Kok., s. [-2213, 42 kohta) ja totesi, ettd asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan sanamuodosta seuraa, ettd padsiadnnon mukaan ja ellei erikseen ole
toisin sdddetty, asian osapuolet voivat esittda tosiseikkoja ja todisteita niiden maéraaikojen paattymisen
jalkeen, jotka niiden esittimiselle on asetettu kyseisen asetuksen sdadannoksilld, eikd SMHV:td ole millaan
tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty
tialla tavalla lilan myohédédn, ja tdmédn jilkeen unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi Rinstischin
kanneperusteen ensimmadisen osan toteamalla valituksenalaisen tuomion 33-42 kohdassa seuraavaa:

"33 — — edellytyksena sille, etta SMHV:n menettelyn asianosaiset voivat esittda tosiseikkoja ja todisteita
titd varten asetettujen madrdaikojen paattymisen jélkeen, on, ettei toisin ole saddetty. — —
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Nyt késiteltavassa asiassa valituslautakunta on katsonut ——, ettd oli olemassa nimenomainen
pdinvastainen sddnnos, jonka nojalla ja oikeuskdytdnnon mukaisesti viitteen hylkdédminen oli
pakollista eikd vain SMHV:n harkittavissa oleva mahdollisuus. Valituslautakunnan mukaan
tdytantoonpanoasetuksen 20 sd@nnon 1 kohta, jota sovelletaan valituslautakunnassa kaytdavaan
menettelyyn saman asetuksen 50 sddnnon 1 kohdan nojalla, oli esteend sille, ettd valituslautakunta
kayttdaa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa saddettya harkintavaltaa.

[Taytantoonpanoasetuksen 20 sddannon 1 kohdasta ja 50 sddnnon 1 kohdan ensimmadisestd ja
kolmannesta alakohdasta] yhdesséd luettuina kdy ilmi, ettd pidinvastaisen sdadnnoksen puuttuessa
valituslautakunnan on sovellettava [tdytdntoOnpanoasetuksen] 20 sddnnén 1 kohtaa
valitusmenettelyssa ja ndin ollen katsottava, ettd todisteiden esittiminen aikaisemman
tavaramerkin olemassaolosta ja patevyydestd sekd suojan laajuudesta SMHV:n tdtd varten
asettaman maddrdajan péaattymisen jilkeen johtaa viitteen hylkddmiseen eikd SMHV:la ole tilta
osin harkintavaltaa — —

[Rintisch] vdittdd, ettd [tdytdntoonpanoasetuksen] 50 sddnnoén 1 kohdan kolmannen alakohdan
loppuosa ja erityisesti siind tehty viittaus asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaan on
nimenomaisesti pdinvastainen sddnnds, joka on joka tapauksessa esteend saman asetuksen 20
saannon 1 kohdan soveltamiselle valituslautakunnassa kaytyyn menettelyyn. Tétd viitettd ei
kuitenkaan voida hyviksya.

Aluksi on todettava, ettd koska viite tehtiin 24.10.2006, tdssd asiassa sovellettava
[taytdntoonpanoasetuksen] versio on se, joka on voimassa muutettuna komission asetuksella — —
N:o 1041/2005 — —. Erityisesti tdmédn asetuksen johdanto-osan seitsemédnnen perustelukappaleen
mukaan yksi tdimdn muutoksen tarkoituksista oli muotoilla kokonaan uudelleen viitemenettelya
koskevat sddnnokset, jotta voidaan esittdd selkedsti muun muassa menettelyn puutteiden
oikeudelliset seuraukset.

Sen vaaran lisdksi, ettd kyseisiin sddnnoksiin sovellettaisiin kehépadtelmda, [Rintischin] tulkinta
johtaisi [tdytdntoOnpanoasetuksen] 20 sddnnon 1 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna,
soveltamisalan huomattavaan rajoittamiseen.

On nimittdin niin, ettd jos ndyttd aikaisemman tavaramerkin olemassaolosta, pétevyydestd ja
suojan laajuudesta — eli ndyttd, jota viiteosasto ei [tdytdntoOnpanoasetuksen] 20 sdd@nnon
1 kohdan uuden sanamuodon, jota sovelletaan téssd asiassa, mukaan voi ottaa huomioon, kun se
on esitetty liian myohdédn - voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon valituslautakunnassa silla
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaan olevan harkintavallan nojalla, asetuksessa
N:o 1041/2005 nimenomaisesti sdddetylld taméntyyppisen puutteen oikeudellisella seurauksella,
nimittdin véitteen hylkdamiselld, ei tietyissa tapauksissa olisi vaikutusta kaytdnnossa.

Tamén vuoksi on katsottava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettd, kun se katsoi, etté
kasiteltavassa asiassa oli olemassa sddnnds, joka esti [Rintischin] SMHV:lle liian myo6hdan
toimittamien todisteiden huomioon ottamisen, ja ettd tdimén vuoksi valituslautakunnalla ei ollut
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaista harkintavaltaa.”

Tdmain jélkeen unionin yleinen tuomioistuin hylkési toisen kanneperusteen toisen osan seuraavilla
perusteilla:

748 — — valituslautakunnan viitetystd harkintavallan véddrinkéaytostd on todettava, ettd kannekirjelma ei

taytd tutkittavaksi ottamisen vdhimmadisvaatimuksia, joista maddrdtddan Euroopan unionin
tuomioistuimen perussddnnon 21 artiklassa ja unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen
44 artiklan 1 kohdan c alakohdassa — —. Erityisesti nyt kisiteltdvdssd asiassa kantajan viite,
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sellaisena kuin se on esitetty kannekirjelmaéssd, ei sisdllda mitdédn perusteluja sen osoittamiseksi,
milld tavoin valituslautakunta olisi kédyttinyt véadrin harkintavaltaansa. Néin ollen tdméd viite on
jatettdava tutkimatta.”

Unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi myos muut Rintischin kanteensa tueksi esittdmét perusteet ja
ndin ollen koko kanteen.

Asianosaisten vaatimukset unionin tuomioistuimessa

Rintisch vaatii valituksellaan, ettd unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa
SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHV ja Valfleuri vaativat, ettd valitus hyldtddn ja ettd Rintisch velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

Valituksen kisittely

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmadinen koskee asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomista ja toinen valituslautakunnan harkintavallan véaarinkayttoa.

Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Rintisch vdittdd, ettd unionin vyleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ja tdytdntoonpanoasetuksen 50 sédnnon 1 kohtaa.

Rintisch siis katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin on jittdnyt huomiotta tdimén viimeksi mainitun
asetuksen 50 sdadnnon 1 kohdan kolmannen alakohdan, vaikka kyseessd on valitusten késittelemista
koskeva erityissddnnos, jossa sdddetddn nimenomaisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan
soveltamisesta ja jolla siis annetaan valituslautakunnalle harkintavaltaa sen maéérittamiseksi, onko
uudet tai tdydentdvit tosiseikat tai todisteet otettava huomioon vai ei. Lisdksi unionin yleinen
tuomioistuin on tehnyt virheen, kun se ei ole tehnyt eroa uusien tosiseikkojen ja uusien tai
tdydentdvien tosiseikkojen ja todisteiden myohdssd esittamisen vélilld tdytintoonpanoasetuksen 50
saannon 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

SMHV riitauttaa valittajan tulkinnan merkityksellisistda sdadannoksistd. SMHV katsoo, ettd unionin
yleinen tuomioistuin on perustellusti katsonut, ettd tdaytintoonpanoasetuksen 20 sddnnon 1 kohtaa on
pidettdva pédinvastaisena sdadnnoksend edelld mainitussa asiassa SMHYV vastaan Kaul mainitulla tavalla,
koska kyse on pakottavasta sddnnoksestd, jossa sdddetadn preklusiivisesta madraajasta.

Valfleuri katsoo, ettd taytintoonpanoasetuksen 19 sd@nnon 4 kohta ja 20 sd@nnon 1 kohta ovat erityisid
ja pakottavia sddnnoksid, joilla suljetaan pois SMHV:n mahdollisuus jatkaa viitteentekijélle asetettua
madrdaikaa aikaisempien tavaramerkkien olemassaolon ja pdtevyyden osoittamiseksi. Néin ollen
SMHV:la ei Valfleurin mukaan ole kyseessdé olevassa tilanteessa  sille  asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla kuuluvaa harkintavaltaa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd SMHV voi olla ottamatta huomioon
tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty maaraajassa.
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Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskédytinnossd on katsottu, timédn sddnnoksen sanamuodosta
seuraa, ettd padsadnnon mukaan — ja ellei erikseen ole toisin sdddetty — asian osapuolet voivat esittdd
tosiseikkoja ja todisteita niiden madrdaikojen péadattymisen jalkeen, jotka niiden esittimiselle on asetettu
asetuksen N:o 40/94 sdadnnosten nojalla, eikd SMHV:td ole milldén tavoin kielletty ottamasta huomioon
tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty télld tavalla liian my6hdan (ks. em. asia
SMHV v. Kaul, tuomion 42 kohta ja asia C-621/11P, New Yorker SHK Jeans v. SMHV, tuomio
18.7.2013, 22 kohta).

Tassd sddnnoksessd tarkennetaan, etta SMHV ”voi” tillaisessa tapauksessa padttdda olla ottamatta
huomioon téllaisia todisteita, ja annetaan ndin SMHV:lle laaja harkintavalta péittda perustellen télta
osin padtoksensd, onko ne otettava huomioon vai ei (em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 43 kohta ja em.
asia New Yorker SHK Jeans v. SMHYV, tuomion 23 kohta).

Koska valittajan esittdma ensimmaiinen valitusperuste koskee ainoastaan SMHV:n valituslautakunnalla
valittajan mukaan olevaa harkintavaltaa, on tutkittava valitusmenettelyd koskevia sddnnoksid sen
madrittdmiseksi, onko olemassa péinvastainen sddnngs, jolla téllainen harkintavalta voidaan sulkea
pois.

Tastd on todettava, ettd taytintoonpanoasetuksen 50 sédnnon 1 kohdan ensimmadisessa alakohdassa
sdddetddn, ettd jollei toisin sdddetd, valitusmenettelyssd sovelletaan soveltuvin osin sdénnoksid, jotka
koskevat menettelyd valituksenalaisen péaatoksen tehneelld osastolla.

Unionin yleinen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa, ettd tastd
sdadnnoksestd kdy ilmi, ettd valituslautakunnan on sovellettava tdytdntdonpanoasetuksen 20 sdadnnoén
1 kohtaa valitusmenettelyssd ja ndin ollen péaitettivd, ettd todisteiden esittdiminen aikaisemman
tavaramerkin olemassaolosta ja pitevyydestd sekd suojan laajuudesta SMHV:n tdtd varten asettaman
maddrdajan paittymisen jilkeen johtaa viitteen hylkddmiseen, eikd valituslautakunnalla ole tiltd osin
harkintavaltaa.

Niin tehdessdén unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin vahvistanut tiytdntéonpanoasetuksen 50
sadannon 1 kohdan virheellisen tulkinnan, jossa jatetddn huomiotta tdmén sdédnnoksen kolmannen
alakohdan soveltamisala.

On nimittdin niin, ettd vaikka mainitun sddnnoksen ensimmadisesséd alakohdassa sdddetddn periaatteesta,
jonka mukaan valitusmenettelyssd sovelletaan soveltuvin osin sddnnoksid, jotka koskevat menettelyd
valituksenalaisen péédtoksen tehneelld osastolla, saman sddnnoksen kolmas alakohta on erityissaanto,
jolla poiketaan tdstd periaatteesta. Tama erityissddnto koskee nimenomaisesti vditeosaston padtoksesta
tehtyyn valitukseen sovellettavaa menettelyd, ja siind tdsmennetddn sddnnostd, jonka mukaisesti
valituslautakunnassa tutkitaan sellaiset tosiseikat ja todisteet, jotka on esitetty ensimmadisessi asteessa
asetettujen madrdaikojen paatyttya.

Taytdntoonpanoasetuksen 50 sd@nnon 1 kohdan kolmatta alakohtaa on niin ollen sovellettava juuri
tdhdn viiteosaston paatoksestd tehtyd valitusta koskevan menettelyn osaan sen sijaan, ettd
sovellettaisiin viiteosaston menettelyyn liittyvid sddnnoksid, joihin kuuluu taytantoonpanoasetuksen 20
sdannon 1 kohta.

Téassd on korostettava, ettd tdma erityisddnto on otettu taytantoonpanoasetukseen, kun sitd muutettiin
asetuksella N:o 1041/2005, jonka tarkoituksena on sen johdanto-osan seitsemdnnen
perustelukappaleen mukaan erityisesti esittdd selkedsti viitemenettelyn puutteiden oikeudelliset
seuraukset. Tdmd toteamus vahvistaa sen, ettd seuraukset, jotka todisteiden véiteosastolle myohéssa
esittdmiselld on valituslautakunnassa, on maéritettévé kyseisen sddannon mukaisesti.
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Taytdntoonpanoasetuksen 50 sddnnon 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan on niin, ettd kun
valitus kohdistuu viiteosaston tekemddn padtokseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen
niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty viiteosaston asettamassa médrdajassa, ellei
valituslautakunta katso, ettd olisi otettava huomioon uusia tai tdydentdvid tosiseikkoja ja todisteita
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Taytdntoonpanoasetuksessa siis sdddetddn nimenomaisesti, ettd valituslautakunnalla on viiteosaston
paatoksestd tehtya valitusta kasitellessddn tdytantoonpanoasetuksen 50 sddnnon 1 kohdan kolmannesta
alakohdasta ja asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdasta johtuva harkintavalta sen paattdmiseksi,
onko uudet tai tdydentdvit tosiseikat ja todisteet, joita ei ole esitetty viditeosaston asettamassa
madréajassa, otettava huomioon vai ei.

Nain ollen on katsottava, ettd kun unionin yleinen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion
42 kohdassa, ettd tdytdntoonpanoasetuksen 20 sadnnoén 1 kohta oli pdinvastainen sddnnos, joka oli
esteend sille, ettd valituslautakunta voisi ottaa huomioon kantajan SMHV:lle lilan myo6hddn esittdmat
seikat, ja ettd tdmdn vuoksi valituslautakunnalla ei ollut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan
mukaista harkintavaltaa pédttdessidan ndiden seikkojen huomioon ottamisesta, unionin yleinen
tuomioistuin on tehnyt tuomiossaan oikeudellisen virheen.

On kuitenkin huomautettava, ettd vaikka unionin yleisen tuomioistuimen esittdmét tuomion perustelut
olisivat unionin oikeuden vastaisia, valitus on hyléttavd, jos tuomiolauselman tueksi on sellaisia muita
perusteluita, ettd siitd ilmenevd lopputulos on perusteltu (asia C-210/98 P, Salzgitter v. komissio,
tuomio 13.7.2000, Kok., s. I-5843, 58 kohta ja asia C-352/09 P, ThyssenKrupp Nirosta v. komissio,
tuomio 29.3.2011, Kok., s. I-2359, 136 kohta).

Tamédn tuomion 34 kohdassa esitetyistd seikoista kdykin ilmi, ettd kun valituslautakunta on katsonut
riidanalaisen paatoksen 38—40 kohdassa, ettd tdytantoonpanoasetuksen 20 sddnnon 1 kohdasta seuraa,
ettd valituslautakunnalla ei ole harkintavaltaa sen padttimisessd, onko aikaisemman tavaramerkin
olemassaoloa ja pitevyyttd sekd suojan laajuutta koskevat myoOhdssd esitetyt todisteet otettava
huomioon, valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen.

On kuitenkin todettava, ettd valituslautakunta on todennut riidanalaisen péaidtoksen 42 kohdassa, ettd
vaikka silld olisi harkintavaltaa sen paittamisessd, onko myohassé esitetyt asiakirjat otettava huomioon
vai ei, se ei kayttdisi tdtd harkintavaltaa viitteen tekijan eduksi. Tamén jilkeen valituslautakunta on
esittanyt kyseisen paatoksen 43—46 kohdassa perustelut tille johtopaatokselleen.

Nailla perusteluilla, jotka valituslautakunta on esittidnyt toissijaisiksi syiksi sille, ettd se on jattinyt
ottamatta huomioon Rinstischin myo6héssd esittdmat todisteet, voidaan korjata riidanalaista paatosta
rasittava virhe ainoastaan, mikili niiden perusteella voidaan katsoa, ettd valituslautakunta on todella
kayttanyt silld asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaan olevaa harkintavaltaa paittiadkseen
perustellusti ja ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki merkitykselliset seikat, ottaako se sille
myohdssd esitetyt lisdtodisteet huomioon pddtoksessd, joka sen on annettava, vai jattddko se ne
huomiotta (ks. vastaavasti asia C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik v. SMHYV ja centrotherm Clean
Solutions, tuomio 26.9.2013, 110 kohta).

Tastd on huomautettava, ettd unionin tuomioistuin on katsonut erityisesti, ettd myohddn esitettyjen
tosiseikkojen ja todisteiden huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV:n on
ratkaistava asia vditemenettelyssd ja kun se katsoo, ettd yhtddltd lilan myohddn esitetyilld seikoilla on
ensi arviolta mahdollisesti todellista merkitystd sen kasiteltdvdnd olevasta viitteestd annettavan
ratkaisun kannalta ja ettd toisaalta menettelyvaihe, jossa téllainen lilan myohédinen esittdminen
tapahtuu, ja tdhén liittyvét olosuhteet eivit ole esteend niiden huomioon ottamiselle (em. asia SMHV
v. Kaul, tuomion 44 kohta ja em. asia Centrotherm Systemtechnik v. SMHV ja centrotherm Clean
Solutions, tuomion 113 kohta).
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Koska Rintisch on nyt kasiteltavdssa asiassa erityisesti perustanut viitteensd kolmeen saksalaiseen
rekisteroityyn tavaramerkkiin, todisteet, jotka hdnen on pitinyt esittdd viitemenettelyssd nédiden
tavaramerkkien olemassaolosta ja patevyydestd sekd suojan laajuudesta, on lueteltu tasmallisesti ja
tyhjentévasti tdytantoonpanoasetuksen 19 sdannon 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa. Rintischin
voidaan siis olettaa tienneen jo ennen viitteensd tekemistd tarkalleen, mitka asiakirjat hdnen pitda
esittdd viitteensd tueksi. Niain ollen valituslautakunnan on téllaisessa tilanteessa kaytettdva
harkintavaltaansa rajoittavasti, ja se voi hyviksyd téllaisten todisteiden myohédssd esittdmisen vain,
mikali asiaan liittyvit olosuhteet oikeuttavat valittajan viiveen sille kuuluvassa asian selvittaimisessa.

Valituslautakunta on kuitenkin péatoksensa perusteluksi korostanut erityisesti sitd, ettd Rintischilla oli
kyseessd olevien tavaramerkkien 15.1.2007 tapahtunutta uudistamista koskeva todiste ja ettd hin ei
ollut ilmoittanut syyté siihen, miksi hén ei esittdnyt titd asiakirjaa ennen lokakuuta 2007.

Naiin ollen riidanalaisesta paidtoksestd kédy ilmi, ettd kyseessd olevien tavaramerkkien olemassaoloa ja
péatevyyttd sekd suojan laajuutta koskevien todisteiden myohéssé esittimiseen liittyvét olosuhteet eivit
voi oikeuttaa valittajan viivettd sille kuuluvassa asian selvittaimisessa.

Silld, ettd Rintisch on esittinyt ennen viiteosaston asettaman méddrdajan paattymistd sellaisia otteita
Deutsches Patent- und Markenamtin on-linerekisteristd, joissa on mainittu kyseisten tavaramerkkien
uudistaminen eri kielelld kuin menettelykielelld, ei voida kyseenalaistaa tdtd arviointia, koska
taytantoonpanoasetuksen 19 sddnnon 4 kohdasta seuraa, ettd SMHV ei ota huomioon sellaisia
asiakirjoja, joita ei ole jétetty tai kddnnetty menettelykielelle timdn maérdajan kuluessa.

Nain ollen valituslautakunta on perustellusti kieltdytynyt ottamasta huomioon todisteita, jotka Rintisch
on esittinyt viiteosaston tdtd varten asettaman maédrdajan paidttymisen jalkeen, eikd sen ole ollut
tarpeen lausua ndiden todisteiden mahdollisesta merkityksellisyydestéd eika ratkaista, onko menettelyn
vaihe, jonka aikana tdméd myohdinen esittiminen on tapahtunut, esteend télle huomioon ottamiselle.

Toisin ~ kuin  Rintisch  nimittdin  vdittdd,  valituslautakunnalla ~ei  ole  asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaista harkintavaltaa kayttdessddn velvollisuutta tutkia tdmén
tuomion 39 kohdassa mainittua kolmea edellytystd, kun yksi ndistd edellytyksisté riittdd osoittamaan
sen, ettd valituslautakunta ei voi ottaa huomioon kyseessd olevia myohdssa esitettyja todisteita (ks.
vastaavasti asia C-193/09 P, Kaul v. SMHV, maardys 4.3.2010, 38 kohta).

Niissd olosuhteissa tdmdn tuomion 34 kohdassa yksiloidylla valituksenalaista tuomiota rasittavalla
oikeudellisella virheelld ei ole vaikutuksia unionin tuomioistuimeen tehdyn valituksen kasittelyyn,
koska asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomista koskevan toisen kanneperusteen
ensimmadisen osan hylkddminen, johon unionin yleinen tuomioistuin on padtynyt kyseisen tuomion

47 kohdassa, on perusteltua muilla oikeudellisilla perusteilla kuin unionin yleisen tuomioistuimen
esittamilld perusteilla, eikd virhe siis voi johtaa kyseisen tuomion kumoamiseen.

Toinen valitusperuste, joka koskee valituslautakunnan harkintavallan védrinkdyttod

Asianosaisten lausumat

Rintisch véittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sitd, ettd valituslautakunta
on syyllistynyt harkintavallan vaarinkéayttoon.

SMHYV toteaa, ettd valituksesta ei 10ydy mitédén toista valitusperustetta tukevaa perustelua.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Toisesta valitusperusteesta on todettava yhtaéltd, ettd valittaja tyytyy yleisiin toteamuksiin eika yksiloi
milldén tavalla arvostelemiansa valituksenalaisen tuomion kohtia, ja toisaalta, ettd valittaja ei mainitse
oikeudellisia perusteluja, joihin se vetoaa tdmén valitusperusteen tueksi.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan SEUT 256 artiklasta, unionin tuomioistuimen perussadannon
58 artiklan ensimmaisestd kohdasta ja valituksen jdttdmispédivind voimassa olleesta unionin
tuomioistuimen tyojdrjestyksen 112 artiklan 1 kohdan c alakohdasta, josta on tullut unionin
tuomioistuimen tyojarjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta, seuraa kuitenkin, ettd valituksessa
on ilmoitettava tdsmallisesti sekd se, miltd kaikilta osin tuomion kumoamista vaaditaan, ettd ne
oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin erityisesti halutaan vedota tdmdn vaatimuksen tueksi, tai
muuten kyseinen valitus tai peruste jitetddn tutkimatta (yhdistetyt asiat C-189/02 P, C-202/02 P,
C-205/02 P-C-208/02 P ja C-213/02 P, Dansk Rerindustri ym. v. komissio, tuomio 28.6.2005, Kok.,
s. 1-5425, 426 kohta ja asia C-487/06 P, British Aggregates v. komissio, tuomio 22.12.2008, Kok.,
s. 1-10515, 121 kohta).

Rintischin valituksensa tueksi esittdmé toinen valitusperuste ei tdytd nditd edellytyksid, ja ndin ollen
valitusperuste on jatettava tutkimatta.

Koska yhtakaan valittajan valituksensa tueksi esittdmistéd valitusperusteista ei voida hyviksyd, valitus on
hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin tuomioistuimen tydjérjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, ettd jos valitus on
perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkéyntikuluista. Tydjérjestyksen
138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan sen 184 artiklan 1 kohdan nojalla valituksen
kasittelyyn, asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos

vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska SMHYV ja Valfleuri ovat vaatineet, etté valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, ja
koska valittaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (neljds jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Valitus hylitdén.

2) Bernhard Rintisch velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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