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Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
vastaan

Xavier Grau Ferrer

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Aikaisemman tavaramerkin haltijan tekema viite —
Aikaisemman tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekd sen antaman suojan laajuutta koskeva
ndyttdé — Myohdssa esitetyn todisteen huomioon ottaminen valituslautakunnassa — Asetus
(EY) N:o 207/2009 — 74 artiklan 2 kohta — Asetus (EY) N:o 2868/95 — 50 saannon 1 kohdan
kolmas alakohta

I Johdanto

1. Sisdmarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaatii valituksellaan
kumottavaksi unionin yleisen tuomioistuimen 24.10.2014 antaman tuomion Grau Ferrer v. SMHV —
Rubio Ferrer (Bugui Va),” jossa timé tuomioistuin hyviksyi kanteen, jossa sitd vaadittiin kumoamaan
SMHV:n neljannen valituslautakunnan paatos, joka koskee yhtddlta Grau Ferrerin sekd toisaalta
J. C. Rubio Ferrerin ja A. Rubio Ferrerin vilistd viitemenettelya.’

2. Tassd valituksessa nousee erityisesti esiin SMHV:n kdytdnnon kannalta tdrked menettelyllinen
nakokohta eli valituslautakuntien harkintavallan laajuus tapauksissa, joissa hyvaksytdan myohéssa
esitetty todiste asetuksen (EY) N:o 207/2009* 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3. Tdmi problematiikka, johon unionin tuomioistuimella on jo ollut mahdollisuus paneutua aiemmin,®
herdttdd edelleen kysymyksid sekd oikeuskdytdnnon ettd lainsddddnnon kannalta.

— Alkuperiinen kieli: ranska.

— T-543/12, EU:T:2014:911; jdljempénd valituksenalainen tuomio.

11.10.2012 tehty péitos (yhdistetyt asiat R-274/2011-4 ja R-520/2011-4; jaljempdnd riidanalainen pditos).
— Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL L 78, s. 1).

— Tuomio SMHV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162); tuomio New Yorker SHK Jeans v. SMHV (C-621/11 P, EU:C:2013:484); tuomio
Centrotherm Systemtechnik v. centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592); tuomio Centrotherm Systemtechnik v. SMHV
(C-610/11 P, EU:C:2013:593); tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P,
EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).
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II Asiaa koskevat oikeussdaannot

A Asetus N:o 207/2009

4. Asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan 3 kohdassa, jossa sddnnellddn yhteison tavaramerkin
rekisterointia koskevan viitteen esittimistd, saddetdan seuraavaa:

"Viite on tehtdva kirjallisesti ja se on perusteltava. — — Viitteen tekija voi [SMHV:n] asettamassa
madrédajassa esittdd viitteensa tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”

5. Mainitun asetuksen 76 artiklan 2 kohdassa saddetaian seuraavaa:

"[SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivit ole vedonneet
tai joita ne eivit ole esittineet ajoissa.”

B Asetus N:o 2868/95
6. Asetuksen (EY) N:o 2868/95° 15 saiannon 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Viiteilmoituksessa on oltava:

b) selked yksilointi aikaisemmasta tavaramerkistd tai aikaisemmasta oikeudesta, johon viite perustuu:

i) —— maininta aikaisemman tavaramerkin hakemusnumerosta tai rekisterinumerosta, maininta
siitd[,] onko aikaisempi merkki rekisteroity tai [onko rekisterointia haettu,] sekd maininta
jasenvaltioista, tarvittaessa mukaan luettuina Benelux-maat, joissa tai joita varten aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, tai tarvittaessa maininta siité, ettd se on yhteison tavaramerkki;

e) aikaisemman tavaramerkin kuvaus sellaisena kuin se on rekisterdity tai hakemuksessa; jos
aikaisempi tavaramerkki on vérillinen, kuvauksen on oltava virillinen;

7. Mainitun asetuksen 19 sddnndssa sdddetddn seuraavaa:
”1. Virasto antaa viitteentekijélle tilaisuuden esittdd seikkoja, todisteita ja perusteluja viitteensa tueksi

— — viraston asettamassa maddrdajassa, joka on vidhintddn kaksi kuukautta siitd péivéstd, jona
véitemenettelyn — — katsotaan alkavan.

6 — Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus, sellaisena kuin
se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4; jiljempénd asetus N:o 2868/95).
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2. Edelld 1 kohdassa tarkoitetun maédrdajan kuluessa viitteentekijain on esitettivd myos todisteet
aikaisemman merkkinsd tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja voimassaolosta sekd sen
antaman suojan laajuudesta ja osoitettava, ettd hinelld on oikeus tehdd viite. Viitteentekijan on
erityisesti esitettdva seuraavat todisteet:

a) jos vidite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteison tavaramerkki, todisteet
aikaisemman merkin rekisterdinnistd tai hakemisesta toimittamalla:

ii) sellaisen tavaramerkin osalta, joka on rekisterdity, jéljennos asiaa koskevasta
rekisterointitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmaéstd uudistamistodistuksesta,
joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu méaaraaika
ja mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat perdisin
tavaramerkin rekisteroineelta hallintoviranomaiselta;

8. Saman asetuksen 20 saannon 1 kohdassa sdadetidn seuraavaa:

"Jos viitteentekija ei ole ennen 19 sddnnon 1 kohdassa tarkoitetun médrdajan umpeutumista esittinyt
todisteita aikaisemmasta merkistddn — —, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta — —,
viite hyldtdan perusteettomana.”

9. Asetuksen N:o 2868/95 50 siannon 1 kohdan kolmannessa alakohdassa saddetadn seuraavaa:

"Kun valitus kohdistuu véiteosaston tekeméin paiatokseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen
niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty viiteosaston asetuksen ja ndiden sdédntdjen
mukaisesti asettamassa méadrdajassa, ellei valituslautakunta katso, ettd olisi otettava huomioon uusia tai
taydentévia tosiseikkoja ja todisteita asetuksen [N:o 207/2009] [76] artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

III Asian tausta

10. J. C. Rubio Ferrer ja A. Rubio Ferrer hakivat 23.10.2008 SMHV:ltd rekisterdintia yhteison
tavaramerkiksi — joka koostuu sanoista "Bugui va” muodostuvasta kuviomerkistd — joitakin sellaisia
tavaroita ja palveluja varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvalistd luokitusta
tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin
se on tarkistettuna ja muutettuna (jaljempanéd Nizzan sopimus), mukaisiin luokkiin 31, 35 ja 39.

11. Xavier Grau Ferrer esitti 10.8.2009 viitteen kyseistd rekisterdintid vastaan vedoten kahteen
aikaisempaan tavaramerkkiin, joissa molemmissa on sanan "Bugui” késittavid kuviomerkkeja:

— kansallinen tavaramerkki nro 2600724, joka on rekisteroity Espanjassa kaikkia Nizzan sopimuksen
mukaiseen luokkaan 31 kuuluvia tavaroita varten, ja

— yhteison tavaramerkki nro 2087534, joka on rekisterdity Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 31,
32 ja 39 kuuluvia tiettyjéd tavaroita ja palveluja varten.

12. SMHV:n viiteosasto hyviksyi viitteen osittain 21.12.2010.

ECLLEU:C:2016:2 3



RATKAISUEHDOTUS — MACIE] SZPUNAR — ASIA C-597/14 P
SMHYV v. GRAU FERRER

13. Yhtailtda se hylkasi Espanjassa rekisterdityyn tavaramerkkiin perustuvan viitteen havaittuaan, ettei
hakija ollut toimittanut asetetussa mdadrdajassa mainitun tavaramerkin kuvauksen sisdltavdd asiakirjaa
eikd siis ndyttod tavaramerkin olemassaolosta. Toisaalta se hyviksyi osittain yhteison tavaramerkkiin
perustuvan viitteen, koska joidenkin rekisterdintihakemuksen kohteena olleiden tavaroiden osalta oli
olemassa vaara, ettd aikaisempi tavaramerkki sekoitetaan hakemuksen kohteena olleeseen
tavaramerkkiin.

14. Paatoksestd tehtiin SMHV:ssi kaksi valitusta: Grau Ferrer valitti siitd 10.2.2011, ja J. C. Rubio Ferrer
ja A. Rubio Ferrer puolestaan valittivat siitd 14.2.2011.

15. SMHV:n neljas valituslautakunta hyvéksyi riidanalaisella paatokselld J. C. Rubio Ferrerin ja A. Rubio
Ferrerin valituksen sekd hylkési Grau Ferrerin valituksen.

16. Valituslautakunta vahvisti Espanjassa rekisterdityyn tavaramerkkiin perustuvan véitteen osalta
vditeosaston padtoksen, jonka mukaan mainitun tavaramerkin olemassaolosta ei ollut esitetty nayttoa.

17. Yhteison tavaramerkkiin perustuvasta viitteestd valituslautakunta puolestaan katsoi viiteosaston
paatoksestd poiketen, etteivit esitetyt todisteet riittdneet osoittamaan, ettd kyseistd tavaramerkkia olisi
tosiasiallisesti kaytetty muodossa, joka ei vaikuta sen erottamiskykyyn. Valituslautakunta kumosi téiten
vditeosaston paatoksen ja hylkési Grau Ferrerin viitteen kokonaisuudessaan.

IV Valituksenalainen tuomio

18. Grau Ferrer nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.12.2012 toimittamallaan
kannekirjelmalld kanteen, jolla pyrittiin riidanalaisen paatoksen kumoamiseen.

19. Grau Ferrer esitti kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, joista ensimmadinen koski asetuksen
N:o 207/2009 75 ja 76 artiklan sekd asetuksen N:o 2868/95 50 sddnnon rikkomista, toinen
aikaisemman yhteison tavaramerkin tosiasiallisen kdyton virheellistd arviointia sekd kolmas
sekaannusvaaran virheellistd arviointia.

20. Unionin yleinen tuomioistuin hyviaksyi valituksenalaisen tuomion 17-52 kohdassa ensimmadisen
kanneperusteen silla perusteella, ettd valituslautakunta oli Espanjassa rekisterdityyn tavaramerkkiin
perustuvan viitteen osalta jattdnyt kayttamattd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan seka
asetuksen N:o 2868/95 50 saannon 1 kohdan kolmanteen alakohtaan perustuvaa harkintavaltaansa.

21. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd valituslautakunnan tehtdvéna oli tehdd perusteltu péitos
siitd, oliko aikaisemman Espanjassa rekisterdidyn tavaramerkin voimassaoloa koskeva ndytto aiheellista
ottaa huomioon, vaikka kyseinen ndytto oli esitetty ensimmadistd kertaa valituslautakunnassa ja siis
myo6héssa.

22. Unionin yleinen tuomioistuin tdsmensi kyseisen menettelyvirheen vaikutuksista, ettei sen tehtdvana
ollut tutkia ensimmadistd kertaa, oliko myoOhédssd esitetty nédyttdo aikaisemman tavaramerkin
voimassaolosta aiheellista ottaa huomioon, koska kyseinen arviointi kuuluu valituslautakunnalle sen
péaatoksen yhteydessd, jonka se antaa riidanalaisen paatoksen kumoamisen perusteella.

23. Unionin yleinen tuomioistuin hyvéksyi valituksenalaisen tuomion 72-88 kohdassa toisaalta myos
toisen kanneperusteen kolmannen osan todettuaan ensin aikaisempaan yhteison tavaramerkkiin
perustuvasta vditteestd, ettd Grau Ferrerin SMHV:ssd esittimd ndytto tosiasiallisesta kéytosta oli
riittavd, koska se koski merkkejd, jotka kokonaisuudessaan vastasivat kyseistd aikaisempaa
tavaramerkkié sellaisena kuin se oli rekisteroity.
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24. Niinpa unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen paatoksen ilman ettd sen tarvitsi tutkia
kolmatta kanneperustetta.

V Asianosaisten vaatimukset

25. SMHYV vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion ja, jos
valitus hyvaksytdaan, hylkdamaédn riidanalaisesta padtoksestd nostetun kanteen tai palauttamaan asian
unionin yleiseen tuomioistuimeen seké velvoittamaan Grau Ferrerin korvaamaan oikeudenkayntikulut.
Unionin yleisessd tuomioistuimessa pidetyn oikeudenkdynnin muut osapuolet eivdt ole esittineet
vaatimuksia.

VI Asian tarkastelu
26. SMHYV esittaa kolme valitusperustetta.

27. Ensimmdinen ja toinen valitusperuste koskevat niiden sddnnosten, joilla valituslautakunnalle
annetaan harkintavaltaa myohéssd esitetyn todisteen hyviksymisessd, toisin sanoen asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan sekd asetuksen N:o 2868/95 50 sddnnoén 1 kohdan kolmannen
alakohdan sddnnosten, rikkomista kahdesta eri ndkokulmasta tarkasteltuna.

28. Keskityn tarkastelussani néihin kahteen valitusperusteeseen. Asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan rikkomista koskeva kolmas
valitusperuste on ndet heti alkuun jatettavéa tutkimatta syistd, jotka esitdn lyhyesti tuonnempana.

A Valituksenalaisen tuomion perustelut

29. Aluksi minusta on syytd todeta viran puolesta virhe valituksenalaisen tuomion 43-46 kohtaan
sisdltyvissd perusteluissa, joihin viitataan ensimmaisessa ja toisessa valitusperusteessa.

30. Unionin yleinen tuomioistuin vastasi mainituilla perusteilla SMHV:n argumenttiin, jonka mukaan
valituslautakunnalla on perusteltu syy jattda kayttdmattd harkintavaltaansa, kun myohdssd toimitettu
asiakirja on tdysin uusi eikéd pelkdstddn tdydentava.

31. Unionin yleinen tuomioistuin totesi mainitusta seikasta, ettd valituslautakunta hylkdsi kyseisen
asiakirjan “tutkimatta, oliko kyseessd uusi vai tdydentdvd asiakirja” (valituksenalaisen tuomion
43 kohta), ja lisasi, ettei asiakirja ollut "tdysin uusi” (mainitun tuomion 44 kohta). Tdmin jéilkeen
unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd "toisaalta [kyseisen asiakirjan] tdydentdvyydestd riippumatta”
valituslautakunnalla oli harkintavalta, joka oikeutti sen hyvaksyméén asiakirjan (45 kohta), ja hylkasi
sitten SMHV:n argumentin, jonka mukaan uudet todisteet eivdat kuulu timéan harkintavallan piiriin
(mainitun tuomion 46 kohta).

32. Huomautan, ettei ndiden perustelujen logiikka kdy selvésti ilmi valituksenalaisen tuomion
paattelysta.

33. Yhtdaltd unionin yleinen tuomioistuin néet arvosteli valituslautakuntaa siitd, ettd tdma oli hylannyt
kyseisen asiakirjan tutkimatta, oliko se "uusi vai tdydentdvd”, ja totesi, ettei mainittu asiakirja ollut
"taysin uusi” (valituksenalaisen tuomion 43 ja 44 kohta). Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin totesi,
ettd “toisaalta” mainitulla kysymykselld ei ole merkitystd, koska sddnnoksid, joihin on vedottu,
sovelletaan "asiakirjan tdydentdvyydestd riippumatta” ja ne kattavat myos "uudet todisteet” (mainitun
tuomion 45 ja 46 kohta).
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34. Koska ndmé kaksi perustelua ovat ristiriidassa keskenéén, ei voida ajatella, ettd toinen niistd on
ratkaiseva ja toinen yliméardinen.

35. Unionin yleinen tuomioistuin ei nimittdin antanut yksiselitteistd vastausta SMHV:n argumenttiin,
jonka mukaan valituslautakunnilla ei ole minkddnlaista harkintavaltaa uuden asiakirjan osalta, ja se
jatti siten selostamatta sen menettelysaannon sisdltod, jota se aikoi soveltaa.

36. Huomautan kuitenkin, ettei perusteluissa oleva virhe johda valituksenalaisen tuomion
kumoamiseen, jos tuomiolauselman tueksi on sellaisia muita perusteluita, ettd siitd ilmeneva
lopputulos on perusteltu.” Niin on mielesténi kisiteltivissd tapauksessa.®

B Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan sekd asetuksen N:o 2868/95 50 sddnnon 1 kohdan
kolmannen alakohdan rikkominen (ensimmdinen ja toinen valitusperuste)

37. SMHYV viittda ensimmaiselld valitusperusteellaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin on nojautunut
virheellisiin arviointiperusteisiin todetakseen, ettei myohdssd toimitettu asiakirja ollut "tdysin uusi”
(valituksenalaisen tuomion 43 ja 44 Lkohta). Toisella valitusperusteellaan SMHV arvostelee
valituksenalaisen tuomion perustelua, jonka mukaan valituslautakunnalla oli harkintavaltaa, jonka
perusteella se saattoi hyviksyd myohéssa toimitetun asiakirjan riippumatta siitéd, oliko asiakirja uusi vai
ei (mainitun tuomion 45 ja 46 kohta).

38. Ehdotan ndiden valitusperusteiden jarjestyksen vaihtamista, eli ensiksi olisi tutkittava sitd, onko
valituslautakunnilla véitemenettelyissd harkintavaltaa, jonka perusteella ne voivat ottaa huomioon
tdysin uusia todisteita.

1. Oikeuskéytdnnon kertaus

39. Ensimmaisen ja toisen valitusperusteen synnyttama viittely koskee padasiallisesti tuomion SMHYV v.
Kaul” ja siihen perustuvan oikeuskidytinnon tulkintaa.

40. Mainitun tuomion mukaan asetuksen (EY) N:o 40/94' 74 artiklan 2 kohdan sadnnoksestd, joka
sisdltyy nykyisin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan, seuraa, ettd pddsaannon mukaan ja
ellei erikseen ole toisin sdddetty, asian osapuolet voivat esittdd tosiseikkoja ja todisteita mainitulla
asetuksella asetettujen mairaaikojen paittymisen jilkeen.'!

41. Mainitulla sddnnokselld ei anneta osapuolelle ehdotonta oikeutta, vaan silld osoitetaan SMHV:lle
laaja harkintavalta, jota sen on kdytettdvd ottamalla huomioon yhtddlta todisteen merkityksellisyys ja
toisaalta menettelyvaihe sekd muut sen esittimiseen liittyvét olosuhteet.

42. Harkintavallan tosiasiallisen, objektiivisen ja perustellun kéyton puuttuminen merkitsee
sddntojenvastaisuutta, joka voi johtaa paitoksen kumoamiseen. "

43. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kaikkiin kasittelyn vaiheisiin SMHV:ssa.

7 — Tuomio komissio v. Sytraval ja Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, 47 kohta) ja tuomio Biret International v. neuvosto (C-93/02 P,
EU:C:2003:517, 60 kohta).

8 — Ks. tdmin ratkaisuehdotuksen 99 kohta.

9 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

10 — Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1).

11 — Tuomio SMHYV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, 42 kohta).

12 — Ibidem, 43 ja 44 kohta.

13 — Ks. erityisesti tuomio Centrotherm Systemtechnik v. SMHV (C-610/11 P, EU:C:2013:593, 110 ja 111 kohta).
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44. Edelld sanotusta seuraa, ettd ensimmadisessd asteessa asetetut méddrdajat eivat lahtokohtaisesti sido
SMHV:n valituslautakuntia ja ndméd voivat hyviksyd myohdssa esitettyja todisteita asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun harkintavaltansa nojalla, kunhan ne kayttavit tita
harkintavaltaa tosiasiallisesti, objektiivisesti ja perustellusti.

45. Edelld mainittu seikka kéy vditemenettelyjen osalta nimenomaisesti ilmi asetuksen N:o 2868/95 50
sadnnon 1 kohdan kolmannesta alakohdasta, jonka mukaan valituslautakunta rajaa valituksen
tutkimisen ensimmadisesséd asteessa asetetussa madréajassa esitettyihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, ellei
se katso, ettd olisi otettava huomioon “uusia tai tiydentivid” tosiseikkoja ja todisteita'* asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

46. Tuomiossa SMHV v. Kaul® ei kisitelld kysymysté siitd, voiko valituslautakunta hyviksyad myos
madrdajan jilkeen esitettyja todisteita silloin, kun ne merkitsevat ensimmadistd esitettdvaa nayttoda siind
mielessd, ettei asetetussa madrdajassa ole esitetty minkédnlaista merkityksellistd nayttoa.

47. Unionin tuomioistuin on tarkastellut tdta kysymystd asioissa, jotka koskevat yhtdéltd ndyttod
tavaramerkin kaytostd ja toisaalta tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekd sen antaman suojan
lagjuutta koskevaa nayttoa.

48. Unionin tuomioistuin on todennut tavaramerkin kéyttod koskevasta ndytostd tuomiossaan New
Yorker SHK Jeans v. SMHV, ' etti mikili kyseisen tavaramerkin kiytostd ei esitetd mitddn ndyttod
asetetussa mddrdajassa, viite on hyldttdva viran puolesta. Jos sitd vastoin joitakin merkityksellisid
todisteita on esitetty asetetussa madrdajassa, tdydentdvid todisteita on mahdollista esittdd myohassi, ja
tama kuuluu asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun harkintavallan piiriin.

49. Unionin tuomioistuin on omaksunut tuomiossa Centrotherm Systemtechnik v. centrotherm Clean
Solutions ja tuomiossa Centrotherm Systemtechnik \ SMHV" asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta samanlaisen tulkinnan, joka koski tavaramerkin kéyttoa koskevan
ndyton esittdmistd menettimismenettelyn yhteydessd. Unionin tuomioistuin katsoi, ettd kyseisen
harkintavallan kayton edellytyksend on, ettd kyse on lisdtodisteista, jotka on esitetty asetetussa
maddrdajassa toimitettujen merkityksellisten todisteiden tdydennykseksi.

50. Tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekd sen antaman suojan laajuutta koskevasta nadytosta
unionin tuomioistuin on taas todennut tuomioissa Rintisch v. SMHYV, ettd SMHV:n
valituslautakunnalla on sekd asetuksen N:o 2868/95 50 sddnnén 1 kohdan kolmannesta alakohdasta
ettd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta johtuva harkintavalta, jonka perusteella se voi
paattad, onko maédrdajan jilkeen esitetyt "uudet tai tdydentdvat” tosiseikat ja todisteet otettava
huomioon vai ei.*

51. On syytd huomata, ettei unionin tuomioistuin ole téltd osin noudattanut julkisasiamies Sharpstonin
mainituissa asioissa' tekemdd ehdotusta, kun hdn oli korostanut yhtdiltd tavaramerkin kéyttod
koskevan ndyton ja toisaalta tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa ja sen antaman suojan laajuutta
koskevan ndyton vélisid eroja. Viimeksi mainittua ryhmééd koskevasta ndyttokynnyksestd sdddetddn
asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnossd, jossa edellytetddn erityisesti aikaisemman tavaramerkin

14 — Tamai ilmaus eroaa merkittavisti asetuksen eri kieliversioiden mukaan; ks. taimin ratkaisuehdotuksen alaviite 26.
15 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.
16 — C-621/11 P, EU:C:2013:484, 27-30 ja 34 kohta.

17 — Ks. asetuksen N:o 2868/95 40 sdaannon 5 kohdan toisessa virkkeessd tarkoitetun médrdajan osalta tuomio Centrotherm Systemtechnik v.
centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592) ja tuomio Centrotherm Systemtechnik v. SMHV (C-610/11 P, EU:C:2013:593).

18 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628, 33 ja 34 kohta); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638, 32 ja 33
kohta) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639, 33 ja 34 kohta).

19 — Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:311, C-121/12 P, EU:C:2013:312 ja C-122/12 P,
EU:C:2013:313, 71-74 kohta).
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rekisterdintitodistuksen esittdmistd. Julkisasiamies Sharpstonin mukaan on niin, ettd kun on kyse
asiakirjasta, joka on nimenomaisesti madritelty vélttaméttomaksi vaitteen yhteydessd, ei voida pohtia,
onko myohdssd esitetty ndyttd uutta vai tdydentdvad. Aikaisemman tavaramerkin rekisterdinnin
todistavaa asiakirjaa ei voida missédn tapauksessa hyviksyd muutoksenhakuvaiheessa.

52. Unionin tuomioistuin on mainitun ldhestymistavan hyldtessddn ottanut kuitenkin huomioon
kyseisen todisteryhmén erityisen luonteen, toisin sanoen sen tosiasian, ettd kyse oli asetuksen
N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa luetelluista asiakirjoista.

53. Unionin tuomioistuin on tdsmentényt, ettd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta johtuvaa
harkintavaltaa on kéytettavéd kyseisen todisteryhmén osalta rajoittavasti siten, ettd todisteiden myohéssé
esittdminen voidaan hyvdksyd ainoastaan, jos viivdstyminen voidaan perustella olosuhteilla, minka
osoittaminen kuuluu asianomaiselle osapuolelle. Unionin tuomioistuin on tissd poikennut
ldhestymistavasta, jonka mukaan ndytén hyvidksyminen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan
nojalla ei edellytd viivistymisen perustelemista.”

2. Valituslautakuntien harkintavallan laajuus tdysin uuden todisteen kasittelyssa

54. Tavaramerkin kéyton todistamista koskevasta vakiintuneesta oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta ei anna valituslautakunnalle mahdollisuutta ottaa
huomioon myohédssé esitettyd tdysin uutta ndyttod silloin, kun asetetussa madrdajassa ei ole esitetty
minkéénlaista merkityksellistd nayttoa.

55. Olen samaa mieltd kuin SMHYV Kkésiteltdavan valituksen yhteydessa siitd, ettd kyseisestd sadnnoksesta
on omaksuttava sama tulkinta tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekd sen antaman suojan
lagjuutta koskevan ndyton osalta.

56. Tatd lahestymistapaa voidaan minusta ensinnékin perustella asiaa koskevien sdédnndsten rakenteella.

57. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta néet sisaltdd sddnnon, jolla on horisontaalinen tehtéiva
taman asetuksen jarjestelmassa siind mielessd, ettd sitd sovelletaan menettelyn luonteesta riippumatta.

58. En nde mitdédn syytd tehdd tdimén sdédnnoksen soveltamisessa eroa ndyton luonteen mukaan.

59. Tassd ei ole ndahdédkseni merkityksellistd eroa asetuksen N:o 2868/95 22 sddnndsséd tarkoitetun
tavaramerkin kayttod koskevan nédyton sekd saman asetuksen 19 sddnnon 2 kohdassa tarkoitetun
tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekd sen antaman suojan laajuutta koskevan nédyton vililla.

60. Néiden kahden, mainitun 19 sdénnon 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun todisteryhman valilla
on vieldpd erddnlainen yhtymékohta siltd osin kuin on kyse yleisesti tai laajalti tunnetun tavaramerkin
ndytostd. Tavaramerkin laajan tunnettuuden osoittavat todisteet voivat olla identtisid niiden todisteiden
kanssa, joilla on tarkoitus todistaa tavaramerkin kaytto, milld voidaan téysin perustella se, ettd ndité
kahta tapausta késitelladn samalla tavoin.

61. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan yhdenmukaista, todisteryhmaistd riippumatonta
tulkintaa ndyttdd minusta liséksi tdysin tukevan mainitun séénnoksen tarkoitus.

20 — Ks. erityisesti tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638, 40 ja 41 kohta).
21 — Ks. erityisesti tuomio Centrotherm Systemtechnik v. SMHV (C-610/11 P, EU:C:2013:593, 117 kohta).
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62. Kyseiselld sddannoksellda on nimittdin kaksi eri tarkoitusta. Yhtaaltd silld kannustetaan osapuolia
noudattamaan madéiréaikoja, silld jos ne esittdvat ndyton myohdssd, on vaarana sen hylkddminen.
Toisaalta silld sdilytetddan SMHV:n harkintavalta ottaa oikeusvarmuuden ja hyvéin hallintotavan nimissa
huomioon merkityksellinen niytto, vaikka se on esitetty maérdajan jilkeen.*

63. SMHV:n on harkintavaltaansa kéyttdessddn otettava huomioon myos menettelyllisten maardaikojen
kaksi tehtdvédd; niilld on yhtdéltd tarkoitus varmistaa menettelyjen sujuvuus ja toisaalta turvata
puolustautumisoikeuksien noudattaminen inter partes -menettelyissa.

64. Kaikki edelld mainitut seikat pétevit mielestdni yhtéd lailla sekd tavaramerkin kéyttod koskevaan
ndyttoon ettd sen olemassaoloa, voimassaoloa seké suojan laajuutta koskevaan nayttoon.

65. Jo itse mahdollisuus hyviksyd muutoksenhakuvaiheessa aiemman oikeuden olemassaoloa,
voimassaoloa ja laajuutta koskeva uusi todiste tilanteessa, jossa alun perin tdssd tarkoituksessa
asetetussa mddrdajassa ei ollut esitetty minkddnlaista merkityksellistd nayttod, heikentdisi ndet
merkittavésti osapuolille suunnattua kannustusta noudattaa tatd maardaikaa.

66. Myohdssd esitetyn ndyton hyviaksyminen téllaisissa olosuhteissa synnyttéisi sitd paitsi huomattavan
epdtasapainon osapuolten vilille, koska se antaisi viitteentekijille mahdollisuuden siirtdd aiemman
oikeutensa olemassaoloa, voimassaoloa sekd sen antaman suojan laajuutta koskeva késittely kokonaan
muutoksenhakuvaiheeseen.

67. Tédysin uutta ndyttod ei siten mielestdni voida hyviksyd muutoksenhakuvaiheessa, koska muutoin
vaarannettaisiin menettelyllisten mééraaikojen jarjestelmd, jolla pyritddn muun muassa saamaan aikaan
tasapaino osapuolten vilille.

68. On vield syytd tutkia, onko mainittu paitelmad tuomioiden Rintisch v. SMHV* taustalla olevien
periaatteiden mukainen.

69. Unionin tuomioistuin on todennut ndissd tuomioissa, ettd valituslautakunnalla on aikaisemman
tavaramerkin voimassaoloa koskevan ndyton suhteen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan
perustuva harkintavalta, jonka perusteella se voi péaittdd, onko madrédajan jilkeen esitetyt "uudet tai
taydentavit” tosiseikat ja todisteet otettava huomioon vai ei.*

70. Totean heti alkuun, ettd tuomioiden Rintisch v. SMHV?* oikeudenkiyntikielend olleen englannin
versiossa kuten useimmissa muissakin kieliversioissa viitataan — espanjan, ranskan, romanian ja
suomen versioita lukuun ottamatta, ellen erehdy — “yliméérdisiin tai tdydentdviin” tai vain pelkéstdan
“ylimédriisiin” eikd "uusiin tai tdydentiviin” tosiseikkoihin ja todisteisiin.*

22 — Ks. tuomio SMHV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, 47 ja 48 kohta).

23 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v.
SMHYV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

24 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628, 33 kohta); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638, 32 kohta) ja
tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639, 33 kohta).

25 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v.
SMHYV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

26 — Esimerkkind mainittakoon saksan ("zusitzliche oder erginzende Sachverhalte und Beweismittel”), englannin ("additional or supplementary
facts and evidence”), italian (“fatti e prove ulteriori o complementari”), liettuan ("papildomi arba pridétiniai faktai bei jrodymai”) tai puolan
("dodatkowe lub uzupelniajace fakty i dowody”) kieliversiot.
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71. Tamd tuomioiden Rintisch v. SMHV? asiaa koskevissa kohdissa ilmenevi eri kieliversioiden
vilinen poikkeavuus, joka johtuu samasta erosta asetuksen N:o 2868/95 50 sddannon 1 kohdan
kolmannen alakohdan kieliversioiden vililla, ndyttad synnyttivin epdvarmuutta siitd, onko niin, ettei
kyseinen sddnnos anna valituslautakunnille oikeutta hyviksyd myohdssd esitettyd néayttod myos silloin,
kun se on tdysin uusi.

72. Nain ei kuitenkaan ole.

73. Vakiintuneessa oikeuskdytdnnossa katsotaan, ettd jossakin unionin oikeuden sddnnoksen
kieliversiossa kiytettyd sanamuotoa ei voida kéyttdd ainoana tulkintaperusteena. Erikielisten versioiden
poiketessa toisistaan kyseessd olevaa sddnnostd on tulkittava yhdenmukaisesti sddnnoston
systematiikan ja tarkoituksen mukaan.*

74. Kasiteltdvassa tapauksessa viditemenettelyihin sovellettavassa asetuksen N:o 2868/95 50 sddnnon
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ainoastaan viitataan asetuksen

N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan. Kun on kyse tdytintdonpanoasetuksen sdadnnoksestd, mainittu 50
sdadnto ei siis ole kyseisen harkintavallan perusta eiki silld voida myoskéddn laajentaa harkintavaltaa,
jota valituslautakunnat kayttavit asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla.

75. Kuten olen edelld jo todennut, viimeksi mainittua sddnnostd on tarkoituksensa ja sisaltonsd vuoksi
tulkittava yhdenmukaisesti kulloisenkin nédyton luonteesta riippumatta.

76. Asetuksen N:o 2868/95 50 sddnnon 1 kohdan kolmannen alakohdan kielellisten sanamuotojen
véliset erot, jotka vaikuttavat myds tuomioiden Rintisch v. SMHV® asiaa koskeviin kohtiin, on siis
ratkaistava siten, ettd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta johtuva valituslautakuntien
harkintavalta koskee yksinomaan tdydentdvien todisteiden huomioon ottamista eikd ulotu tilanteisiin,
joissa asetetussa midrdajassa ei ole esitetty minkéddnlaista merkityksellistd nayttoa.

3. Mainitun tulkinnan soveltaminen toisen valitusperusteen tarkasteluun

77. SMHV viittaa toisella valitusperusteellaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt
oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisen tuomion 45 ja 46 kohdassa, ettd
valituslautakunnalla oli asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla harkintavaltaa myos
uusien todisteiden suhteen.

78. Tama SMHV:n kanta on edelld esittimieni huomautusten valossa perusteltu.

79. Valituksenalaisessa tuomiossa on niin ollen oikeudellinen virhe siltd osin kuin yleinen tuomioistuin
on todennut sen 45 ja 46 kohdassa, ettd kyseistd harkintavaltaa kéytetddn riippumatta siitd, onko néytto
taydentdvaa vai ei, ja ettd harkintavalta ulottuu myos uusiin todisteisiin.

80. Muistutan kuitenkin, ettd vakiintuneessa oikeuskdytdnnosséa katsotaan, ettd vaikka unionin yleisen
tuomioistuimen esittdmét perustelut olisivat joiltain osin unionin oikeuden vastaisia, tillainen
loukkaus ei johda tuomion kumoamiseen, jos tuomiolauselman tueksi on sellaisia muita oikeudellisia
perusteluita, ettd siitd ilmenevi lopputulos on perusteltu.®

27 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v.
SMHYV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

28 — Tuomio Cricket St Thomas (C-372/88, EU:C:1990:140, 18 ja 19 kohta) ja tuomio Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, 74 kohta).

29 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v.
SMHYV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

30 — Tuomio Lestelle v. komissio (C-30/91 P, EU:C:1992:252, 28 kohta) ja tuomio FIAMM ym. v. neuvosto ja komissio (C-120/06 P
ja C-121/06 P, EU:C:2008:476, 187 kohta).
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81. Huomautan dsken todetusta, ettd voidakseen hyviksyd ensimmaiisessd oikeusasteessa esitetyn
ensimmadisen kanneperusteen unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon pelkistdan kyseessé
olevaa perustelua vaan tukeutui liséksi siihen, ettd valituslautakunta oli hylannyt kyseisen todisteen
tutkimatta, voitiinko sitd pitdd "tdydentdvéna” (valituksenalaisen tuomion 43 kohta).

82. Valituslautakunnan olisi kuitenkin edelld esittiméni ldhestymistavan mukaan pitdnyt kasiteltdvassa
asiassa tutkia asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti, voitiinko myohéssa esitettya
todistetta pitdd tdydentdvana.

83. Koska valituslautakunta ei tutkinut tuon myohdssa esitetyn ndyton tdydentdvyyttd, se on rikkonut
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaa.

84. Unionin yleisen tuomioistuimen asiaa koskeva toteamus voidaan ndin ollen vahvistaa mainitulla
puhtaasti oikeudellisella perustelulla, jolla voidaan korvata valituksenalaisen tuomion 43 kohtaan
sisdltyvd perustelu.

4. Mainitun tulkinnan soveltaminen ensimmadisen valitusperusteen tarkasteluun

85. SMHYV viittda ensimmaiselld valitusperusteellaan, ettei kyseistdi myohdssa esitettyd nédyttoa voida
pitdd tdydentdvdnd ja ettd unionin yleinen tuomioistuin tukeutui valituksenalaisen tuomion 43
ja 44 kohdassa virheellisiin arviointiperusteisiin tehdékseen pdinvastaisen paitelman.

86. Valituksenalaisesta tuomiosta ilmenee, ettd SMHV:ssd viitteen tehnyt Grau Ferrer toimitti tdssa
tarkoituksessa asetetussa maddrdajassa Espanjan tavaramerkkidén koskevan rekisterdintitodistuksen,
joka oli puutteellinen, koska siitd puuttui tavaramerkin graafinen kuvaus ja siind mainittiin ainoastaan
merkin virit. Kyseinen mustavalkoinen kuvaus sisdltyi véiteosastossa esitettyihin viitteen perusteluihin.
Kuvauksen sisaltanyt virallinen kattava todistus toimitettiin valituslautakunnalle myohéssa.

87. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, ettd ensimmdistd
kertaa valituslautakunnassa esitetty virallinen graafinen kuvaus ei ollut "tdysin uusi”’, koska
mustavalkoinen kuvaus sisdltyi viiteosastolle toimitettuihin kirjelmiin ja koska puutteellisessa
rekisterdintitodistuksessa mainittiin varit.

88. SMHV tdhdentdd, ettd aikaisemman tavaramerkin graafinen kuvaus on olennainen osa viitettd,
koska vain sen avulla voidaan selvittdd aikaisemman kuviomerkin antaman suojan tarkka kohde ja
lagjuus — kuvauksen puuttuessa tavaramerkin antaman suojan laajuutta ei voida maédritelld
tarkoituksenmukaisesti.

89. SMHYV toteaa edelld mainitusta mielestdni aiheellisesti, ettd merkin yksilointi on néytettdvd toteen
virallisesti asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa nimenomaisesti
tarkoitetulla asiakirjalla, tdssd tapauksessa rekisterointitodistuksella.

90. Graafisen kuvauksen pelkkéd liittamistda SMHV:lle toimitettuihin kirjelmiin ei siten voida pitda
merkityksellisend nayttond, koska téssd tarkoituksessa vaaditut todistuskeinot on seikkaperiisesti
esitetty asetuksen N:o 2868/95 19 sdadnnon 2 kohdassa.

91. En ole kuitenkaan vakuuttunut SMHV:n viittdmastd, jonka mukaan puutteellisen todistuksen
taydentdmiseksi myohéssd toimitettua virallista graafista kuvausta ei voitu lainkaan pitda tdydentavana

niytton.

92. Alkuperdisen ja tdydentdvdn ndyton vilinen erottelu voi tosin olla pulmallista, kun on kyse
asetuksen N:o 2868/95 19 sdadnnon 2 kohdassa tarkoitetuista todisteista.
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93. Katson kuitenkin, ettd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan perustuvan
valituslautakuntien harkintavallan kéyton kaynnistdmiseksi riittdd, ettd asianomainen osapuoli on
asetuksen N:o 2868/95 19 sdadnnon 2 kohdan mukaisesti esittinyt asetetussa médrdajassa tiettyja
merkityksellisid todisteita, joilla voidaan osoittaa aikaisemman oikeuden olemassaolo, voimassaolo seka
sen antaman suojan laajuus, vaikka ndmai todisteet olisivat riittdmattomid kaikkien nédiden seikkojen
osoittamiseen.

94. Mainittu tarkastelutapa niyttdd olevan yhdenmukainen tuomioihin Rintisch v. SMHV?®! johtaneissa
asioissa unionin tuomioistuimen noudattaman tarkastelutavan kanssa; ndissé asioissa viitteentekija oli
esittanyt aikaisemman tavaramerkin rekisteréintitodistuksen mutta oli liittdnyt sen uusimista koskevan
todisteen vasta muutoksenhakuvaiheessa, minka vuoksi nédytto tavaramerkin voimassaolosta oli esitetty
myOhéssa.

95. Mainittu tilanne pitdd siséllddn my6s unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskéytdnt6on perustuvat
tapaukset, joissa vditteentekija esittdd rekisterdintitodistuksen mutta ei tdydennd sitd asetetussa
madrdajassa omistusoikeuden siirtoa koskevalla todisteella, jolloin aikaisemman oikeuden haltijaa
koskeva néytto on esitetty mairaajan jalkeen.*

96. SMHV néet itsekin myontédd, ettd merkityksellisend voidaan pitdd nayttod, joka on puutteellista
siind mielessd, ettd se koskee vain yhtd asetuksen N:o 2868/95 19 sddannon 2 kohdassa tarkoitettua
seikkaa, kuten tavaramerkin voimassaoloa tai sen antaman suojan laajuutta tai sitd, ettd
viitteentekijilla on oikeus viitteen tekemiseen. SMHV huomauttaakin valituksessaan, ettd tuomioiden
Rintisch v. SMHV?® taustalla olleessa tosiasiallisessa tilanteessa  maédrdajassa  esitetyt
rekisterdintitodistukset olivat merkityksellisia ainakin aikaisemman tavaramerkin yksil6imiseksi seka
sen antaman suojan laajuuden osoittamiseksi, vaikka mainitun tavaramerkin voimassaoloa ei ollut
naytetty toteen.

97. Tama puutteellista mutta merkityksellistda nadyttéd koskeva tarkastelu pétee mielestini myos
kasiteltdvan tapauksen kaltaiseen tilanteeseen, jossa vditteentekija on toimittanut puutteellisen
rekisterdintitodistuksen, josta puuttuu tavaramerkin graafinen kuvaus, minkd vuoksi merkityksellinen
ndytto rajoittuu aikaisemman tavaramerkin olemassaoloon, sen sisdltiméédn sanaan sekd sen haltijaan,
mutta sen antaman suojan kohdetta tai laajuutta ei ole néytetty toteen tdsmallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

98. Tama paattely, jolla voidaan korvata valituksenalaisen tuomion virheelliset SMHV:n arvostelemat
perustelut, saa toteamaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi oikeutetusti valituksenalaisen
tuomion 40 kohdassa, ettei valituslautakunnalla ollut oikeutta hylatd kyseistd todistetta tutkimatta,
voitiinko sitd pitdd tdydentdvdnd ja voitiinko se mahdollisesti hyviksyd jalkikdteen asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5. Vilipaatelma

99. Kaikista edelld esitetyistd seikoista seuraa, ettd vaikka valituksenalaisen tuomion 43-46 kohtaan
sisaltyvé paittely on virheellinen, on vahvistettava padtelmd, johon unionin yleinen tuomioistuin paatyi
tuomionsa 40 kohdassa ja jonka mukaan valituslautakunta oli tehnyt virheen asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan soveltamisessa.

100. Ehdotan ndin ollen ensimmdisen ja toisen valitusperusteen hylkaamista.

31 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v.
SMHYV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

32 — Ks. tuomio You-View.tv v. SMHV — YouView TV (YouView+) (T-480/13, EU:T:2014:591).

33 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v.
SMHYV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).
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C Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan rikkominen (kolmas
valitusperuste)

101. Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan nojalla yhteison
tavaramerkin kdyttond pidetddn sen kayttod muodossa, joka eroaa rekisterdidystd muodosta sellaisilta
osin, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

102. Koska tuossa sddnnoksessd ei vaadita, ettd kdytetyn muodon ja rekisterdidyn muodon olisi
vastattava tiukasti toisiaan, sen tarkoituksena on antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehda
merkkiin sitd kaupallisesti hyodynnettdessi muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykya
muuttamatta sopeuttaa paremmin kehittyvien markkinoiden realiteetteihin.*

103. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi mainitun sddnnoksen nojalla toista kanneperustetta
koskevassa, valituksenalaisen tuomion 82-86 kohtaan sisdltyvéssa tarkastelussaan, ettd Grau Ferrerin
kayttamat merkit aikaisemman yhteison tavaramerkin tosiasiallisen kaytén osoittamiseksi eivit vaikuta
sen erottamiskykyyn, koska kyseiset erot ovat "viahdpétoisia muunnoksia” tai "hyvin véhén erottavia”, ja
ettd kdytetyt merkit "vastaavat kokonaisuudessaan” tavaramerkkid sellaisena kuin se on rekisterdity.

104. SMHYV viittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki valituksenalaisen tuomion 83-85 kohdassa
oikeudellisen virheen mainitun sddnnoksen soveltamisessa, koska se piti joitakin vertailtuja
tavaramerkin osia vahdpitoisind, ei tutkinut, saiko yksittdisten osien muuttaminen aikaan
kokonaisvaltaisen muutoksen rekisteroidyssé tavaramerkissd, eikd siis tehnyt kokonaisvaltaista arviota
kaytetyistd merkeista.

105. Huomautan, ettd toteamukset, jotka sisdltyvdt valituksenalaisen tuomion 83-85 kohtaan, joissa
unionin yleinen tuomioistuin vertasi kunkin kaytetyn merkin synnyttimdd kokonaisvaikutelmaa
rekisterdidyn tavaramerkin kokonaisvaikutelmaan ottamalla huomioon erottavat osat, merkitsevit
tosiseikkojen arviointia.

106. SMHV:n argumentaatio on siis jatettdva tutkimatta siltd osin kuin silld pyritddn siihen, ettd
unionin tuomioistuin korvaa tosiseikkoja koskevalla omalla arviollaan unionin yleisen tuomioistuimen
tekemén arvioinnin, ilman ettd vedotaan siihen, ettéd tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon
védristyneelld tavalla.®

107. Toisin olisi tilanteessa, jossa voitaisiin katsoa, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei tosiasiassa ole
tehnyt kokonaisvaltaista arviointia, vaikka onkin muistuttanut vaatimuksesta, jonka mukaan merkkien
arviointi on tehtivd kokonaisvaikutelman perusteella.*

108. Mainittua tilannetta on tulkittava suppeasti Euroopan unionin tuomioistuimen perussidannon
58 artiklan ensimmadisen kohdan tehokkaan vaikutuksen sdilyttdmiseksi; tuon kohdan perusteella
unionin yleistd tuomioistuinta ei voida arvostella sellaisten kysymysten osalta, joissa silld on
tosiseikkojen arvioinnissa yksinomainen harkintavalta.

109. Myonnin, ettd valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa kuvattujen ja ohessa esitettyjen merkkien
tarkastelu panee pohtimaan sen pditelmédn oikeellisuutta, jonka unionin yleinen tuomioistuin on
tehnyt valituksenalaisen tuomion 86 kohdassa ja jonka mukaan kaytetyt merkit “vastaavat
kokonaisuudessaan” rekisteroityd tavaramerkkia.

34 — Ks. tuomio Specsavers International Healthcare ym. (C-252/12, EU:C:2013:497, 29 kohta). Ks. analogisesti tuomio Rintisch (C-553/11,
EU:C:2012:671, 21 ja 22 kohta).

35 — Ks. erityisesti tuomio Rossi v. SMHV (C-214/05 P, EU:C:2006:494, 26 kohta) ja tuomio Alcon v. SMHV (C-412/05 P, EU:C:2007:252,
71 kohta).

36 — Tuomio SMHYV v. Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 37—-43 kohta).
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110. SMHV:n argumenttien pohjalta ei kasittddkseni silti voida todeta, ettei unionin yleinen
tuomioistuin ole valituksenalaisen tuomion nimenomaisista sanamuodoista huolimatta todellisuudessa
tehnyt merkeistd niiden kokonaisvaikutelmaan perustuvaa kokonaisarviointia, jonka tekemattd
jattdminen voi merkitd oikeudellista virhetta.

111. Unionin yleisen tuomioistuimen tekem&&d tarkastelua siitd, muuttavatko rekisteréidyn
tavaramerkin muunnokset sen erottamiskykyd, ei voida pitdd oikeuden tulkintana eikd sitd voida sen
tahden asettaa kyseenalaiseksi muutoksenhaun yhteydessa ilman ettd loukataan unionin yleisen
tuomioistuimen toimivaltaa tosiseikkojen selvittimisessa.

112. Esitén ndin ollen kolmannen valitusperusteen tutkimatta jattdmisté ja siten valituksen hylkdaamista
kokonaisuudessaan.

113. Koska SMHYV on hévinnyt asian ja unionin yleisessd tuomioistuimessa kdydyn oikeudenkdynnin
muut osapuolet eivit ole esittineet vaatimuksia, ehdotan unionin tuomioistuimen tyo6jarjestyksen
184 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ettd madrataan, ettd SMHV vastaa omista
oikeudenkéyntikuluistaan.

VII Ratkaisuehdotus

114. Ehdotan kaiken edelld esitetyn perusteella, ettd unionin tuomioistuin hylkaa valituksen ja maaraa,
ettd  sisdmarkkinoiden = harmonisointivirasto  (tavaramerkit ja  mallit) (SMHV) vastaa
oikeudenkayntikuluistaan.
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