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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ELEANOR SHARPSTON
16 pdivini toukokuuta 2013"

Asiat C-120/12 P, C-121/12 P ja C-122/12 P

Bernhard Rintisch
vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Viite — Naytt6 aikaisemman tavaramerkin
olemassaolosta ja péatevyydesta — SMHV:n asettaman médrédajan paattymisen jilkeen toimitetut
todisteet ja kddnnokset — Valituslautakunnan harkintavalta

1. Naissa kolmessa asiassa on tehty valitukset unionin yleisen tuomioistuimen samana pdivina
antamista kolmesta tuomiosta, joissa kéytettiin samaa sanamuotoa ja tulkittiin samalla tavalla asetuksen
N:o 40/94> 74 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 2868/95 (tiytintdonpanoasetus)® 20 sddnnén
1 kohtaa ja 50 sadannon 1 kohtaa. Valitukset perustuvat kahteen samaan valitusperusteeseen.

2. Kussakin asiassa sama tavaramerkin haltija, Rintisch, vastusti kolmen eri tavaramerkin rekisterdinti
yhteison tavaramerkiksi silld perusteella, ettd oli olemassa sekaannusvaara tiettyihin sellaisiin
tavaramerkkeihin néhden, joiden haltija hdn viittdd olevansa. Hdn vetosi viitteensd tueksi muun
muassa aikaisempiin saksalaisiin tavaramerkkeihin. Rekisterdintejd vastustaessaan hénen oli myos
osoitettava kyseisten aikaisempien tavaramerkkien olemassaolo ja pédtevyys. Rintisch ei kuitenkaan
toimittanut sisdémarkkinoiden harmonisointiviraston (jaljempéana SMHYV tai virasto) viiteosastolle sen
asettamissa médrdajoissa kaikkea tétd varten tarvittavaa ndyttod eikd kyseisten asiakirjojen kdannoksia
menettelyn kielelle, joka oli jokaisessa asiassa englanti. Ndin ollen SMHV:n viiteosasto hylkasi viitteet.
Valitusasteessa Rintisch toimitti uusia asiakirjoja ja kédnnoksid asiakirjandytostdi. SMHV:n
valituslautakunta jdtti jokaisessa asiassa ottamatta ne huomioon silld perusteella, ettei silla ollut
harkintavaltaa ottaa niitd huomioon. Unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi valituslautakunnan
paatoksistd nostetut kanteet.

3. Unionin tuomioistuinta vaaditaan ndissd valituksissa ratkaisemaan, tekiké unionin yleinen
tuomioistuin virheen, kun se katsoi, ettei valituslautakunnalla ollut harkintavaltaa ottaa huomioon
valituslautakunnan asettaman maéadrdajan péadttymisen jilkeen jédtettyja ndyttod aikaisempien
tavaramerkkien olemassaolosta ja patevyydestd tai kddnnoksid asiakirjandytosta.

1 — Alkuperdinen kieli: englanti.

2 — Vaikka yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, on
kumottu ja korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) (jaljempind
asetus N:o 207/2009), asetus N:o 40/94 oli voimassa silloin, kun Rintisch teki vditteensd ja kun muut oleelliset seikat tapahtuivat kyseisessi
kolmessa asiassa. Joka tapauksessa asetuksessa N:o 207/2009 vain kodifioidaan asetus N:o 40/94 ja sen muutokset. Ne asetuksen N:o 40/94
saannokset, joista on kyse ndissd menettelyissd, pysyivat muuttumattomina.

3 — Asetuksen N:o 40/94 taytintoonpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (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; jdljempana taytantdonpanoasetus).
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EU:n tavaramerkkilainsddadanto
4. Asetuksen N:o 40/94 42 artiklassa, jonka otsikkona on "Viite”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekisterdintia vastaan voi tehdd viitteen kolmen kuukauden kuluessa yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen julkaisemisesta, silld perusteella, ettd tavaramerkin rekisterdinti
8 artiklan mukaisesti olisi hylattava:[*]

3. Viite on tehtdva kirjallisesti, ja se on perusteltava. —— Viitteen tekija voi viraston asettamassa
madréajassa esittdd viitteensd tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”

5. 74 artiklassa, jonka otsikko on "Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Menettelyssd virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteréinnin hylkdédmisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja
osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivit ole vedonneet
tai joita ne eivit ole esittineet ajoissa.”

6. Taytintoonpanoasetuksessa sdddetddn asetuksen taytintoonpanon edellyttimistd sddnnoistid.” Sen
sddntojen “tarkoituksena on varmistaa tavaramerkkiasioiden joustava ja tehokas kasittely virastossa”.®

7. Taytintoonpanoasetuksen 18 sddnnossd kuvataan viitemenettelyn aloittamista seuraavasti:’

”1.  Kun viite on todettu 17 sdéannon edellytysten mukaisesti [otettu tutkittavaksi], virasto ilmoittaa
osapuolille, ettd viitemenettely aloitetaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen
vastaanottamisesta. — —

8. 19 sadnnossi sdadetian seuraavaa:

”1. Virasto antaa viitteentekijille tilaisuuden esittdd seikkoja, todisteita ja perusteluja viitteensa
tueksi tai tdydentdd kaikkia 15 sddnnon 3 kohdan mukaisesti toimitettuja seikkoja, todisteita ja
perusteluita viraston asettamassa madrdajassa — —

2. Edellda 1 kohdassa tarkoitetun maérdajan kuluessa viitteentekijan 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 esitettdvéd seuraavat todisteet:

a) jos viite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteison tavaramerkki, todisteet
aikaisemman merkin rekister6innista tai hakemisesta toimittamalla

— Asetuksen 8 artiklassa sdddetddn suhteellisista mitattomyysperusteista.
Ks. taytdntoonpanoasetuksen johdanto-osan viides perustelukappale.
— Ks. tdytantoonpanoasetuksen johdanto-osan kuudes perustelukappale.

NN G
|

— Téytdntoonpanoasetuksen 17 sddnnossd sdddetddn vaitteen tutkimatta jattdmisen perusteista. Nditd ovat seuraavat: vditemaksun suorittamatta
jattaminen, véiteilmoituksen jittdminen myo6héssd, vditteen perusteiden ilmoittamatta jattdminen, aikaisempaa tavaramerkkié tai aikaisempaa
oikeutta, johon viite perustuu, ei ole osoitettu selvésti, 16 sddnnén 1 kohdassa vaaditun kddnnoksen toimittamatta jattdminen ja 15 sdannon
sddnnosten noudattamatta jattaminen.
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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 maéadrdaika ja mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut
vastaavat  asiakirjat,  jotka  ovat  perdisin = tavaramerkin  rekisterdineeltd
hallintoviranomaiselta;

Edella 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja todisteet on esitettivd menettelyssa kaytettavalla
kielelld tai niiden mukaan on liitettdvd kdadnnos. Kédédnnos on jitettava alkuperdisen asiakirjan
jattdmiselle asetetun madrdajan kuluessa.

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

9. Taytantoonpanoasetuksen 20 sddnnossé, jonka otsikko on "Viitteen tutkiminen”, todetaan seuraavaa:

”1.

Jos viitteentekija ei ole ennen 19 sdinnén 1 kohdassa tarkoitetun miérdajan umpeutumistal®]
esittdnyt  todisteita aikaisemmasta merkistddn tai aikaisemmasta oikeudestaan, sen
voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta sekd oikeudestaan tehda viite, viite hyldtaan
perusteettomana.

Jos vaitettd ei hyldtd 1 kohdan mukaisesti, virasto antaa tiedoksi hakijalle viitteentekijan jattamat
asiakirjat ja kehottaa hdntd esittdimddn omat huomautuksensa viraston asettaman méérédajan
kuluessa.

Jos hakija ei jata huomautuksia, virasto tekee padtoksensd viitteestd kaytettdvissddn olevien
todisteiden perusteella.

Hakijan jattamdt huomautukset annetaan tiedoksi viitteentekijille, jota virasto kehottaa
katsoessaan sen tarpeelliseksi vastaamaan viraston asettaman méérédajan kuluessa.

Edelld olevan 18 sddnnon 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin sen pdivin jilkeen, jona
vditemenettelyn katsotaan alkavan.

Asianmukaisissa tapauksissa virasto voi kehottaa osapuolia rajoittamaan huomautuksensa
tiettyihin aiheisiin, jolloin se sallii niiden ottaa muut aiheet esille menettelyn myohemmassa
vaiheessa. Virastoa ei missddn tapauksessa voida pyytdd ilmoittamaan osapuolille, mitd seikkoja
tai todisteita voidaan mahdollisesti jdttda tai ei ole jatetty.

10. Taytantoonpanoasetuksen 50 sddnnon, jonka otsikko on ”Valituksen tutkiminen”, 1 kohdan
ensimmaisessd ja kolmannessa alakohdassa sdddetddn seuraavaa:

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

8 — Katson ensimmadisten sanojen merkitsevin seuraavaa: “Jos — — ennen 19 sédannon 1 kohdassa mainitun méaréajan padttymista”.
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Kun valitus kohdistuu vditeosaston tekemédn padtokseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen
niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty viiteosaston asetuksen ja ndiden sdéntdjen
mukaisesti asettamassa madrdajassa, ellei valituslautakunta katso, ettd olisi otettava huomioon uusia tai
taydentévia tosiseikkoja ja todisteita asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

Menettely SMHV:ssi

Asia C-120/12 P

11. Bariatrix Europe Inc. SAS (jaljempand Bariatrix) teki 17.3.2006 hakemuksen sanamerkin "PROTI
SNACK?” rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 5, 29 ja 32
kuuluville tavaroille.’

12. Rintisch teki 9.3.2007 vditteen tdmdn tavaramerkin rekisterdintid vastaan asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitulla perusteella (sekaannusvaara sen alueen, jolla
aikaisempi tavaramerkki saa suojaa, yleison keskuudessa). Aikaisemmat tavaramerkit, joihin sen viite
perustui, olivat saksalaiset sanamerkit "PROTIPLUS” ja "PROTI” ja saksalainen kuviomerkki
"PROTIPOWER”.

13. Rintisch jatti véiteilmoituksen mukana asiakirjoja osoittaakseen jokaisen aikaisemman tavaramerkin
olemassaolon ja pitevyyden. Hén jétti vditeosastolle erityisesti seuraavat todisteet: i) Deutsches Patent-
und Markenamtin (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto, DPMA)' antamat rekisterointitodistukset
ja ii) otteita DPMA:n online-rekisteristd. Hén jatti myos alkuperdisten rekisterointitodistusten, mutta ei
online-rekisterin otteiden, englanninkieliset kddnnokset.

14. Viiteosasto ilmoitti 26.4.2007 Rintischille vditemenettelyn kontradiktorisen osan alkamispdivéin. Se
totesi, ettd tavaramerkeistd, joiden rekisterdinti oli yli 10 vuotta vanha, piti toimittaa
uudistamistodistus, ja ettd aikaisempien tavaramerkkien olemassaolo ja pétevyys piti osoittaa
menettelyn kielelle kadnnetyilld virallisilla asiakirjoilla. Jos tdtd ndytt6d ei toimitettaisi 27.8.2007
mennessd, viite hyldttdisiin tdytdntéonpanoasetuksen 20 sdadnnén 1 kohdan mukaisesti tutkimatta
lainkaan sen perusteita.

15. Melkein kuukausi tdmdn médrdajan paattymisen jalkeen, 25.9.2007, Rintisch toimitti SMHV:lle
jokaisen aikaisemman tavaramerkin osalta seuraavaa: i) ote DPMA:n online-rekisteristd ja ii) DPMA:n
ilmoitus, jossa vahvistetaan, ettd tavaramerkit oli uudistettu ennen viitteen tekemispdivdd. Han toimitti
my0s englanninkielisen kddnnoksen téstd ilmoituksesta.

16. Viiteosasto hylkdsi vaitteen 31.3.2008, koska Rintisch ei ollut osoittanut asetetussa méadrdajassa
vditteen perustana olevien aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja péatevyyttd. Ensinndkin
vditeilmoituksen mukana jatetyt alkuperdiset rekisterdintitodistukset olivat véditeosaston mukaan
riittdiméttomid osoittamaan aikaisempien tavaramerkkien olevan patevia 27.8.2007 asti, joka oli
SMHV:n asettama madrdpdivd. Saksan lainsddddanndon mukaan saksalaisten tavaramerkkien suoja
péaattyy hakemuksesta alkavan 10 vuoden ajanjakson padtyttyd. Toiseksi tdytintoonpanoasetuksen 19

9 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imista varten koskeva 15.6.1957 allekirjoitettu Nizzan sopimus,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

10 — Nama rekisterointitodistukset oli pdivatty maaliskuussa 1996, lokakuussa 1996 ja maaliskuussa 1997.
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saannon 4 kohdan mukaisesti DPMA:n online-otteita ei voida viiteosaston mukaan ottaa huomioon
todisteena aikaisempien tavaramerkkien uudistamispdivistd, koska niitd ei ollut kddnnetty menettelyn
kielelle. Kolmanneksi viiteosasto kieltdytyi tdytdntoonpanoasetuksen 20 sddannoén 1 kohdan nojalla
ottamasta huomioon 25.9.2007 toimitettuja asiakirjoja, koska ne oli jatetty myohassa.

17. Rintisch valitti tdstd padatoksestd 8.5.2008. Hén vaati valituslautakuntaa epddméédn tavaramerkin
"PROTI SNACK” rekisterdinnin sekaannusvaaran nojalla. Han vditti, ettd DPMA:n kdantamattomat
otteet osoittivat ilmeiselld ja riittdvélla tavalla ainakin sen, ettd aikaisemmat tavaramerkit
"PROTIPLUS” ja "PROTI POWER” oli uudistettu. Han jatti uudelleen véiteosastolle 25.9.2007
jattdmansa asiakirjat sekd niiden kddnnokset ja vaati valituslautakuntaa ottamaan ne huomioon.

18. Valituslautakunta hylkasi valituksen 15.12.2008. Se katsoi, ettd viditeosasto oli katsonut perustellusti
taytantoonpanoasetuksen 19 sdadnnon 2, 3 ja 4 kohtaa sekd 20 sdadnnon 1 kohtaa soveltamalla, ettei
Rintisch ollut riittédvalld tavalla osoittanut aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pétevyyttd. Se
vahvisti viiteosaston perustelut padtokselle olla ottamatta huomioon rekisterdintitodistuksia
(tavaramerkkien uudistamista ei ollut osoitettu), 9.3.2007 jatettyja DPMA:n online-rekisteriotteita
(kadnnoksen puuttuminen) ja 25.9.2007 jitettyjd asiakirjoja (toimittaminen myohdssd). Lisdksi se
katsoi, ettei valituslautakunta tai viiteosasto voinut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla
ottaa huomioon SMHV:n asettaman maiérdajan padttymisen jilkeen jétettyja asiakirjoja.
Valituslautakunta lisési, ettd vaikka silla olisi ollut tillainen harkintavalta, se ei olisi kayttinyt sitd
Rintischin eduksi. Hakija ei ollut menetellyt virheellisesti tai vaikuttanut siihen, ettd Rintisch jétti
todisteet asetetun madrdajan paittymisen jalkeen.

19. Rintisch nosti tastd paatoksestd 13.2.2009 kanteen unionin yleisessd tuomioistuimessa.

Asiat C-121/12 P ja C-122/12 P

20. Valfleuri Pates Alimentaires SA (jaljempéna Valfleuri) teki 6.1.2006 hakemukset sanamerkkien
"PROTIVITAL” ja "PROTIACTIVE” rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkeiksi muun muassa Nizzan
sopimuksen mukaisiin luokkiin 5, 29 ja 30 kuuluville tavaroille.

21. Rintisch ~ teki = 24.10.2006  viitteen = molempia  rekisterdinteja =~ vastaan  asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyillda perusteilla. Hénen viitteensd koski
hakemuksissa mainittuja tavaroita. Viitteidensd tueksi Rintisch vetosi muun muassa aikaisempiin
saksalaisiin tavaramerkkeihin, joita ovat sanamerkit "PROTI” ja "PROTIPLUS” ja kuviomerkki "PROTI
POWER”.

22. Rintisch jatti 16.1.2007 néiden aikaisempien tavaramerkkien olemassaolon ja pétevyyden
osoittaakseen molemmissa véitemenettelyissd seuraavat todisteet: i) DPMA:n rekisterointitodistukset
ja ii) otteet DPMA:n online-rekisteristd. Hadn toimitti englanninkielisen kadnnoksen vain kunkin
tavaramerkin rekisterdintitodistuksesta.

23. Viiteosasto ilmoitti 23.1.2007 Rintischille tavaramerkkia "PROVITAL” koskevan viitemenettelyn
kontradiktorisen osan aloittamisesta. Se teki 13.3.2007 samankaltaisen ilmoituksen tavaramerkkid
"PROTIACTIVE” koskevassa menettelyssd. Viiteosasto totesi nimenomaisesti, ettd Rintischin piti
osoittaa aikaisempien tavaramerkkien olemassaolo ja pétevyys toimittamalla menettelyn kielelle
kddnnetyt viralliset asiakirjat. Se pyysi hdntd esittdmddn todistukset niiden tavaramerkkien, joiden
rekisterdinti oli yli 10 vuotta vanha, uudistamisesta. Madrdpdivda todisteiden toimittamiselle oli
4.6.2007 "PROVITAL” -menettelyssa ja 26.5.2007 "PROTIACTIVE” -menettelyssd. Viiteosasto varoitti
Rintischid siitd, ettd jos tarvittavia todisteita ei toimitettaisi méadrapdiviin mennessd, se hylkaa viitteet
tutkimatta niiden perusteita.
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24. Viiteosasto hylkési viitteen 19.9.2007 "PROVITAL” menettelyssa ja 24.9.2007 "PROTIACTIVE”
menettelyssd silld perusteella, ettei Rintisch ollut osoittanut asetetuissa méérdajoissa aikaisempien
tavaramerkkioikeuksien olemassaoloa ja patevyyttd. Rekisterdintitodistukset osoittivat aikaisempien
tavaramerkkien alkuperdisen rekisterdinnin, mutta ne eivét osoittaneet niiden olevan yhd péatevid sind
péivand, jona viiteosaston asettama médrdaika padttyi. Nama asiakirjat sellaisinaan nimittdin osoittivat,
ettd tavaramerkkien pitevyys oli padttynyt. Viiteosasto totesi lisdksi, ettei se voinut
taytantoonpanoasetuksen 19 sddnnon 4 kohdan nojalla ottaa huomioon DPMA:n online-rekisterin
otteita todisteina aikaisempien tavaramerkkien uudistamispéivistd, koska niiden englanninkielisid
kadnnoksid ei ollut toimitettu.

25. Rintisch valitti molemmista pdatoksistda 23.10.2007 ja vaati, ettd valituslautakunta kieltaytyy
rekisterdimdstd haettuja tavaramerkkejd sekaannusvaaran vuoksi. Se toimitti valituksessaan otteita
DPMA:n online-rekisteristd ja DPMA:n todistuksen ja sen englanninkielisen kaannoksen, jonka
mukaan aikaisemmat tavaramerkit oli uudistettu ennen viitteen tekemispéivaa.

26. Valituslautakunta hylkési valituksen ensimmaiisessd menettelyssda 21.1.2009 ja toisessa menettelyssa
3.2.2009. Se katsoi, ettd viiteosasto oli perustellusti hyldnnyt viitteen, koska Rintisch ei ollut osoittanut
maddrdajassa aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pdtevyyttd. Rekisterdintitodistukset, jotka
jatettiin 16.1.2007, olivat sellaisenaan riittiméttomid osoittamaan, ettd aikaisemmat tavaramerkit olivat
voimassa sind pdivdng, jona vditeilmoitus tehtiin. Lisdksi viiteosasto jétti valituslautakunnan mukaan
perustellusti ottamatta huomioon DPMA:n online-rekisterin otteet, koska niitd ei ollut kddnnetty
englanniksi. Lopuksi vditeosastolla tai valituslautakunnalla itsellddn ei ollut valituslautakunnan mukaan
harkintavaltaa ottaa huomioon SMHV:n asettaman madrdajan jilkeen jatettyja asiakirjoja.
Téaytantoonpanoasetuksen 20 sdannon 1 kohdassa todetaan nimenomaisesti, ettd tillaisessa tilanteessa
valitus on hyldttava. Vaikka valituslautakunnalla olisi ollut téllainen harkintavalta, se ei olisi kéayttanyt
sitd Rintischin eduksi: toinen osapuoli ei ollut menetellyt virheellisesti eikd vaikuttanut todisteiden
jattdmiseen myohassa.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomioiden tiivistelma

Asia T-62/09" (tuomio valituksen kohteena asiassa C-120/12 P)

27. Kanne valituslautakunnan 15.12.2009 tekemastd péadtoksestd perustui kolmeen kanneperusteeseen:
i) vaiteosasto rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, ii) valituslautakunta rikkoi
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ja kéytti vadrin harkintavaltaansa ja iii) valituslautakunta
rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

28. Unionin yleinen tuomioistuin hylkasi kanteen 16.12.2011.

29. Unionin yleinen tuomioistuin jatti tuomionsa 24 kohdassa ensimmaiisen kanneperusteen
tutkimatta, koska se ei koskenut valituslautakunnan paatosta.

30. Unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi toisen kanneperusteen perusteettomana. Ensiksi se tiivisti
tuomionsa 27 ja 28 kohdassa taytantoonpanoasetuksen 19 artiklan 1-3 kohdan sisdllon ja toi esiin
pdivat, joina Rintisch jatti todisteet.

31. Seuraavaksi unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli tuomionsa 29-32 kohdassa asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ja oikeuskdytint6d, jonka mukaan i) asian osapuolet voivat

padsddntoisesti esittdd tosiseikkoja ja todisteita niiden maéérdaikojen paattymisen jéilkeen, jotka niiden
esittdmiselle on asetettu asetuksen N:o 40/94 sddnnosten perusteella; ii) tosiseikkoihin vetoaminen tai

11 — Tuomio 16.12.2011 (Kok., s. II-457%).
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todisteiden esittdminen liilan my6hddn ei anna osapuolelle, joka toimii nédin, ehdotonta oikeutta siihen,
ettdi SMHV ottaa téllaiset tosiseikat tai todisteet huomioon ja iii) SMHV:ssd kaytdvidn menettelyn
asianosaisilla ei ole varauksetonta mahdollisuutta esittdd tosiseikkoja ja todisteita tdtd varten
asetettujen madrdaikojen padttymisen jalkeen, vaan tdmén mahdollisuuden kdyttimisen edellytyksena
on, ettei pdinvastaisia sddnnoksid ole.

32. Esitettyddn taytdntoonpanoasetuksen 20 sddnnon 1 kohdan ja 50 sdénnon 1 kohdan ensimmaisen ja
kolmannen alakohdan sdadnnoékset unionin yleinen tuomioistuin jatkoi tarkastelemalla, onko viimeksi
mainittu “pdinvastainen sddnnos”, joka estdd 20 sddannon 1 kohdan soveltamisen valituslautakunnan
menettelyssé:

738 Aluksi on huomattava, ettd koska viite tehtiin 9.3.2007, tdssd asiassa sovellettava
[taytantoonpanoasetuksen] versio on se, joka on voimassa muutettuna komission asetuksella
(EY) N:o 1041/2005 —-—. CErityisesti tidmén asetuksen johdanto-osan seitseménnen
perustelukappaleen mukaan yksi tdmdn muutoksen tarkoituksista oli muotoilla kokonaan
uudelleen viitemenettelyd koskevat sdadnnokset, jotta voidaan esittdd selkedsti muun muassa
menettelyn puutteiden oikeudelliset seuraamukset.

39 Sen vaaran lisdksi, ettd kyseisiin sddnnoksiin sovellettaisiin kehdpaatelmdd, kantajan tulkinta
johtaisi [tdytdntoonpanoasetuksen] 20 sddnnon 1 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna,
soveltamisalan huomattavaan rajoittamiseen.

40  Jos nayttd aikaisemman tavaramerkin olemassaolosta, pdtevyydestd ja laajuudesta — eli ndytto,
jota viiteosasto ei [tdytdntoOnpanoasetuksen] 20 sdadnnon 1 kohdan uuden sanamuodon, jota
sovelletaan tdssd asiassa, mukaan voi ottaa huomioon, kun se on esitetty liian myohdéan —
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
seuraamuksella, nimittdin vditteen hylkdamiselld, ei tietyissda tapauksissa olisi vaikutusta
kaytannossa.

41 Téamin vuoksi on Lkatsottava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettd, kun se katsoi, ettd
kasiteltavdassd asiassa oli olemassa sdadnnds, joka esti kantajan SMHV:le liilan myohédédn
toimittamien todisteiden huomioon ottamisen, ja ettd tdmén vuoksi valituslautakunnalla ei ollut
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaista harkintavaltaa.”

33. Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli tdmén jélkeen Rintischin viitettd valituslautakunnan
toteamuksesta, jonka mukaan se olisi joka tapauksessa kayttinyt harkintavaltaansa héntid vastaan, ja
totesi seuraavaa:

743 — — vaikka valituslautakunta talta osin katsoi, ettd kasiteltavin asian olosuhteet joka tapauksessa
estivit asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaisen harkintavallan kaytén kantajan
eduksi, riidanalaisen paiatoksen 39 kohdan perusteella on selvdd, ettd tdmé toteamus tehtiin
pelkistidn toissijaisesti ja sen tosiseikan vuoksi, ettd asiassa CORPO livre” ——, johon
valituslautakunnan pééttely perustui, oli valitettu unionin tuomioistuimeen.

44 On huomattava, ettei yhteisdjen tuomioistuin kyseenalaistanut asiassa K & L Ruppert Stiftung
vastaan SMHV" — — antamassaan maérdyksessi ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
kantaa asiassa CORPO livre ——. Koska valituslautakunnalla ei lisiksi edelld 41 kohdassa
tehdyn toteamuksen mukaisesti ollut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa sdddettya

12 — Asia T-86/05, K & L Ruppert Stiftung v. SMHV - Lopez de Almeida Cunha ym. (CORPO livre), tuomio 12.12.2007 (Kok., s. 11-4923).
13 — Asia C-90/08 P, maardys 5.3.2009 (Kok., s. I-26*).
14 — Asia C-29/05 P, tuomio 13.3.2007 (Kok., s. I-2213).
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harkintavaltaa, ei ole tarpeen tutkia kantajan viitteitd, joiden tarkoituksena on todeta, ettd
riidanalainen pdatos on taltd osin virheellinen, kun otetaan huomioon asiassa SMHV vastaan
Kaul — — vahvistetut edellytykset.

46  Tastd johtuu, ettei valituslautakunta rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa, kun se ei
ottanut riidanalaisessa pdatoksessd huomioon kantajan viiteosastolle liian myohédén toimittamia
asiakirjoja, joilla oli tarkoitus osoittaa aikaisempien tavaramerkkien olemassaolo ja pétevyys.”

34. Unionin vyleinen tuomioistuin jétti tuomionsa 47 kohdassa viitettyd valituslautakunnan
harkintavallan véarinkayttoda koskevan kanneperusteen tutkimatta, koska se ei tayttinyt tutkittavaksi
ottamisen vdhimmadisvaatimuksia, erityisesti perusteluvaatimusta, josta maaritdén Euroopan unionin
tuomioistuimen perussdannén 21 artiklassa ja unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen
44 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa, joita sovelletaan tyojarjestyksen 130 artiklan 1 kohdan
ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla henkisen omaisuuden alalla.

35. Unionin yleinen tuomioistuin hylkési tuomionsa 62 kohdassa myos kolmannen kanneperusteen
perusteettomana, koska se ei voinut, kun se oli todennut, ettei viitteentekija ollut asianmukaisesti
osoittanut aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pétevyyttd, tutkia viitteen perusteita tai
erityisesti analysoida kyseisten tavaramerkkien valistd sekaannusvaaraa.

Asiat T-109/09" ja T-152/09" (tuomiot valituksen kohteina asioissa C-121/12 P C-122/12 P)

36. Rintischin kanteet valituslautakunnan 21.1.2009 ja 3.2.2009 tekemista paétoksistd perustuivat
samoihin kolmeen kanneperusteeseen, jotka hin esitti asiassa T-62/09.

37. Unionin yleinen tuomioistuin hylkasi kanteet 16.12.2011.
38. Unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi molemmissa asioissa T-109/09 ja T-152/09 kyseiset kolme

kanneperustetta olennaisesti samoilla perusteilla kuin ne, jotka johtivat samojen kanneperusteiden
hylkddmiseen asiassa T-62/09 (josta tehtyé valitusta kasitelldadan asiassa C-120/12 P).

Yhteenveto valituksista ja valitusperusteista

39. Rintisch vaatii jokaisessa valituksessa unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen
tuomioistuimen tuomion ja velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

40. Valitukset perustuvat kahteen valitusperusteeseen: i) asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan
rikkomiseen, koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, ettei valituslautakunnalla ole
harkintavaltaa, kun se paattdd, ettd viitteen tekija ei ole nayttanyt toteen aikaisempia tavaramerkkejadan
ja ii) harkintavallan védarinkayttoon.

15 — Tuomio 16.12.2011 (Kok., s. II-458*).
16 — Tuomio 16.12.2011 (Kok., s. II-460%).
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Tiivistelma asianosaisten viitteisti kolmessa valituksessa

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkominen

4]1. Rintisch vdittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki virheen tulkitessaan asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ja tdytantoonpanoasetuksen 50 sddnnon 1 kohtaa. Unionin yleinen
tuomioistuin katsoi hdnen mukaansa virheellisesti, ettei valituslautakunnalla ollut harkintavaltaa
padttad, ettd se voi ottaa padtoksessdan huomioon viiteosaston asettaman maidrdajan jalkeen jatetyt
asiakirjat. Unionin yleinen tuomioistuin teki hdnen mukaansa virheen myds, kun se ei todennut, ettd
valituslautakunta kaytti virheellisesti sille 74 artiklan 2 kohdassa annettua harkintavaltaa.

Kysymys siitd, onko valituslautakunnalla harkintavaltaa

42. Rintisch vetoaa asiassa Henkel vastaan SMHV — LHS (UK) (Kleencare) annettuun tuomioon, jossa
todettiin, ettd “toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta ilmenee, ettd —-74 artiklan 1 kohdan
soveltamisalalla valituslautakunnalla on velvollisuus perustaa péaédtoksensa kaikkiin asianomaisen
osapuolen joko asian ensimmadisend asteena ratkaisseelle yksikolle taikka valitusmenettelyssa esittamiin
tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin”.'” Tédmén vuoksi valituslautakunnan piti ottaa huomioon
vditeosastolle madrdajan pddttymisen jilkeen jdtetyt asiakirjat, kuten tavaramerkkien uudistamisen
osoittavien asiakirjojen kadnnokset.

43. Vaikka Rintisch hyviksyy sen, etti yhteisojen tuomioistuin katsoi asiassa SMHV vastaan Kaul,'
ettd 74 artiklan 2 kohdan mukainen harkintavalta riippuu siitd, onko olemassa pdinvastaista sadnndsta,
hén vaittas, ettei tdma sddnnos itse sisdlld téllaista edellytystd. Ei ole mydskddn mitddn muuta sadntod,
jonka mukaan valituslautakunta ei voisi kayttda tata harkintavaltaa. Néin ollen hén néyttaa kiistavan
asiassa SMHV vastaan Kaul vahvistetun periaatteen pétevyyden.

44. Rintisch viittad, ettd vaikka on totta, ettd 20 sddnnoén 1 kohtaa sovelletaan viitemenettelyihin,
unionin yleinen tuomioistuin jétti ottamatta huomioon, ettd 50 sddnnon 1 kohta on ensisijainen 20
saannon 1 kohtaan ndhden sikéli kuin siind annetaan valituslautakunnalle harkintavaltaa. Unionin
yleinen tuomioistuin jitti ottamatta huomioon sen tosiseikan, ettd 50 sd@nnon 1 kohdan kolmannessa
alakohdassa, joka on erityissidannds valitusten tutkimisessa, nimenomaisesti sdddetddn
74 artiklan 2 kohdan soveltamisesta. Taltd osin unionin yleinen tuomioistuin jatti tekemittd eron
yhtdaltd tdysin uusien tosiseikkojen ja toisaalta lisdyksend esitettyjen tai tidydentdvien tosiseikkojen ja
todisteiden myohdssa toimittamisen valilld. Unionin yleisen tuomioistuimen olisi siis valittajan mukaan
pitdnyt katsoa, ettd valituslautakunnan olisi pitanyt 74 artiklan 2 kohdan nojalla ottaa huomioon
madrdajan padttymisen jilkeen toimitettu kaannos.

45. SMHYV viittad, ettd ensimmadinen valitusperuste voidaan ratkaista kahden toteamuksen perusteella.
Ensimmadiseksi 20 sddnnon 1 kohtaa on luettava sen historiallista taustaa vasten. Tdmédn sddnnon
vanhemmassa versiossa ei todettu, mitd 19 sd@nnon 1 kohdan médrdajan noudattamatta jattamisestd
seuraa. Taytdntoonpanoasetuksen 20 sddnnon 1 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
N:o 1041/2005, sdddetddn nyt nimenomaisesti, ettd vdite on hyldttdvd perusteettomana, jos
vditteentekija ei ole osoittanut aikaisemman tavaramerkkinsd olemassaoloa, pétevyyttd ja suojan
lagjuutta ennen 19 sddnnon 1 kohdassa mainitun médrdajan péaattymistd. Toiseksi 19 sddnnon
3 kohdassa todetaan selvisti, ettd vditemenettelyd tukevat todisteet on toimitettava menettelyn kielelld
tai niithin on liitettdvd kaannos télle kielelle. Tdmd periaate perustuu tarpeeseen ottaa huomioon
kontradiktorinen periaate ja varmistaa asianosaisten prosessuaalinen yhdenvertaisuus inter partes

17 — Asia T-308/01, tuomio 23.9.2003 (Kok., s. I1-3253, 32 kohta).
18 — Edelld alaviitteessd 14 mainittu asia, tuomion 42 kohta.
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-menettelyissd. Rekisterdintitodistukset voidaan ndin ollen ottaa ndytténd huomioon vain, jos ne
tayttavat 19 sddnnon 3 kohdan vaatimukset. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tdmén vuoksi
perustellusti, ettd tdytdntoonpanoasetuksen 20 sddnnon 1 kohdassa suljetaan pois harkintavalta paattaa
siitd, otetaanko méadrdajan paattymisen jalkeen toimitetut todisteet ja kddnnokset huomioon.

46. SMHV jatkaa tarkastelemalla 20 sddnnoén ja 22 sdadnnon 2 kohdan mahdollista vastaavuutta.
Viimeksi mainitun sddnnon ja sen seurausten osalta, ettd todisteita toimitetaan tdimén sd@nnon nojalla
SMHV:n asettaman maddrdajan padttymisen jialkeen, unionin yleinen tuomioistuin on &askettdin
erottanut alkuperdiset todisteet lisdtodisteista. SMHV:n mukaan tdma oikeuskaytintd koskee
todisteiden toimittamista véitemenettelyn my6hemmassd vaiheessa. SMHV katsoo, ettd tosiasiallisen
kayton osoittamisen osalta voi olla erilaisia tulkintoja toimitettujen todisteiden laadusta ja siis tarvetta
joustavuudelle. Kun tarkastellaan aikaisempien oikeuksien olemassaolon ja pétevyyden osoittamista, ei
kuitenkaan ole koskaan epéselvyytta siitd, ovatko toimitetut asiakirjat riittavid. Néin ollen erottelu ei
ole tdssa yhteydessa merkityksellinen.

47. Toisin kuin Bariatrix asiassa C-120/12 P, Valfreuri oli valiintulijana asioissa C-121/12 P ja C-122/12
P. Sen mukaan SMHV:lld ei ole harkintavaltaa késiteltdvina oleviin valituksiin johtaneessa tilanteessa.
Sen kanta perustuu tdytintoonpanoasetuksen 19 ja 20 sddnndén sanamuotoon ja siihen tosiseikkaan,
ettd molemmat sddnnokset estivit SMHV:td myontamastd viitteentekijille lisdaikaa osoittaa
aikaisemman tavaramerkin olemassaolo, piatevyys ja suojan laajuus. Lisdksi se kiistdd Rintischin
viittauksen oikeuskdytdntoon, joka ei koske tdaytantoonpanoasetuksen 19 ja 20 sdadnnon, sellaisina kuin
ne ovat muutettuna asetuksella N:o 1041/2005, soveltamista. Valfleuri huomauttaa, ettd vaikka
Rintischilld oli kasiteltdvissa asioissa vaaditut asiakirjatodisteet hallussaan ennen SMHV:n asettaman
madrdajan padttymistd, hdn ei ole esittinyt mitddn syytd asiakirjojen jattamiselle vasta lokakuussa
2007.

Valituslautakunnan harkintavallan kéytto

48. Rintisch viittad, ettd unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitanyt katsoa, ettd valituslautakunta teki
virheen, kun se totesi, ettd jos silld olisi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla
harkintavaltaa, se kayttdisi tata harkintavaltaa hdntd vastaan. Unionin yleisen tuomioistuimen olisi téltd
osin pitdnyt tutkia hdnen viitteensd siitd, ettei valituslautakunta tarkastellut sitd, oliko maéardajan
paattymisen jédlkeen jatetyt todisteet otettava huomioon yhtddlta siksi, ettd aineisto oli ensiarviolta
todenndkoisesti relevanttia vditemenettelyn ratkaisemisessa, ja toisaalta siksi, etteivit se
menettelyvaihe, jossa myohidssd esittdminen tapahtui, ja siihen liittyvdt olosuhteet olisi estédneet
huomioon ottamista.

49. SMHYV viittas, ettd tdma valitusperuste on relevantti vain, jos unionin tuomioistuin katsoo, ettd

valituslautakunnalla on harkintavaltaa. Valituslautakunta oli joka tapauksessa todennut, kuinka se
kayttdisi tatd harkintavaltaa kasiteltdvdn asian olosuhteissa.

Harkintavallan védrinkéytto

50. Rintisch esittdd toisena valitusperusteena, ettd unionin yleinen tuomioistuin on kéyttdnyt vadrin
harkintavaltaansa. Tamdn valitusperusteen tueksi ei ole kuitenkaan esitetty erityisia vaitteita.

51. SMHV epidilee sitd, sdilyyko tdma peruste valituksessa. Joka tapauksessa se on perustelujen
puuttuessa jitettava tutkimatta.
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Arviointi

Valituslautakunnan harkintavalta ja tdmdn harkintavallan kédyttdminen

52. Ensimmadinen valitusperuste voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmdinen osa koskee sitd, onko
valituslautakunnalla  harkintavaltaa ottaa huomioon todisteita aikaisempien tavaramerkkien
olemassaolosta ja pétevyydestd ja tdmdn ndyton kédnnoksid viiteosaston asettaman médrédajan
péadttymisen jalkeen. Toinen osa koskee timén harkintavallan kayttamistd, jos sitd on.

Kysymys siitd, onko valituslautakunnalla harkintavaltaa

53. Totean asiassa C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans vastaan SMHYV, jossa my0s annetaan
ratkaisuehdotus tdnddn, antamassani ratkaisuehdotuksessa, ettd ldhtokohtana SMHV:n harkintavallan
arvioimiselle, kun se ottaa todisteita vastaan, on kaikentyyppisissd menettelyissd, mukaan lukien
vditeosaston ja valituslautakunnan menettelyt, oltava se, ettd SMHV:d on ldhtokohtaisesti
harkintavaltaa ottaa huomioon asetetun maardajan ulkopuolella esitetyt todisteet.

54. Valitus asiassa New Yorker SHK Jeans vastaan SMHYV koski sitd, onko viiteosastolla harkintavaltaa
paittad, ottaako se huomioon todisteiden toisen erén, joka toimitettiin SMHV:n asettaman méaardajan
jalkeen, kun on kyse tosiasiallisen kdyton osoittamisesta vditemenettelyssa.

55. Kasiteltavand olevat valitukset koskevat i) todisteita tavaramerkkien, joihin véitteentekiji vetoaa,
olemassaolosta ja pitevyydestd ja ii) nédiden todisteiden kddnnoksid. Namé ovat todisteita, jotka on
esitettdvd alkuperdisen kynnyksen vylittdmiseksi vditemenettelyssd. Jos ei ole olemassa patevad
aikaisempaa tavaramerkkid, uuden tavaramerkin rekisteroimistd koskevasta hakemuksesta ei voida
tehda vaitetta.

56. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa olevan yleisen sédnnon perusteella vaikuttaa ilmeiselta,
kuten my6s unionin yleinen tuomioistuin katsoi,"” ettd ldhtokohtana on myds tiltd osin se, ettd
valituslautakunnalla on harkintavaltaa.

57. Siséltaako asetus N:o 40/94 tai taytdntoonpanoasetus poikkeuksen, jota sovelletaan kisiteltdavina
oleviin kolmeen valitukseen?

58. Tarkastelen tdtd kysymystd ensiksi todisteiden toimittamisen kannalta, ja sen jilkeen erikseen
kaannosten kannalta.

59. Asetus N:o 40/94 ei sen 74 artiklan 2 kohtaa lukuun ottamatta sisdlld nimenomaista sddntoa
valituslautakunnan harkintavallasta p&éttdd, onko tavaramerkkien olemassaolosta ja pétevyydestd
viiteosaston asettaman méirdajan paittymisen jilkeen toimitetut todisteet otettava huomioon.”

60. Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa kuitenkin sdddetddn selvisti, ettd vain (aikaisempien)
tavaramerkkien haltijat voivat tehdd viitteen tavaramerkin rekister6intid vastaan. Viitteentekijan taytyy
taman vuoksi toimittaa tietoja siitd tavaramerkisté, johon se vetoaa, ja oikeuksistaan siihen. Aineelliset
todisteet ndistd seikoista eli tavaramerkin olemassaolosta ja patevyydestd voidaan toimittaa myohemmin
viiteosastolle. >

19 — Ks. asiassa T-62/09 annetun valituksenalaisen tuomion 30 kohta ja yhdistetyissd asioissa T-109/09 ja T-152/09 annetun valituksenalaisen
tuomion 31 kohta.

20 — Ks. taytdntoonpanoasetuksen 15 saanto.
21 — Ks. taytdntoonpanoasetuksen 19 saanto.
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61. Vaikka viiteilmoituksen mukana ei tarvitse toimittaa aineellisia todisteita, tiedot tavaramerkin
olemassaolosta ja pétevyydestd liittyvit viitteen tutkittavaksi ottamiseen. Viiteosaston on tamén vuoksi
tarkasteltava niitd ennen kuin se tarkastelee viditteen perusteita. Menettelyn tehokkuuden, hyvén
hallinnon ja oikeusvarmuuden vaatimusten nojalla katson, ettd asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta on ymmirrettivd tdssd yhteydessd siten, ettd siind suljetaan pois
valituslautakunnan mahdollisuus tutkia sille viitteen tutkittavaksi ottamista puoltavan seikan tueksi
esitettyjd sellaisia todisteita, joita ei ole esitetty missddn aikaisemmassa viditemenettelyn vaiheessa
kokonaisuudessaan, kuten (erityisesti) néyttod (aikaisempien) tavaramerkkien olemassaolosta ja
patevyydesta.

62. Taytantoonpanoasetuksen 50 sdadnnon 1 kohdan kolmas alakohta tukee tita kantaa.

63. Téaytantoonpanoasetuksen 50 sddannén 1 kohdan kolmannen alakohdan ensimmaisessd osassa
sdddetddn yleisestd sddnnostd, jota sovelletaan viiteosaston padtoksistd tehtyihin valituksiin. Katson,
ettd tdmd sddnto ja erityisesti sana “rajoittaa” tarkoittaa sité, ettd valituslautakunta voi tutkia vain niité
tosiseikkoja ja todisteita, jotka on esitetty “viiteosaston asetuksen ja ndiden sddntojen mukaisesti
asettamassa madrdajassa”. Koska sanamuodossa ei erotella aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa
ja pétevyyttd koskevia todisteita ja muita todisteita, asetuksen N:o 40/94 ja taytdntoonpanoasetuksen
eri saannot kattavat ndiden kahden tyyppisten todisteiden toimittamisen. Téytdntoonpanoasetuksen 19
ja 20 sadnto koskevat aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pétevyyttd koskevien todisteiden
esittdmistd ja esitettyjen asiakirjojen kdannoksia.

64. Vastoin Rintischin véitettd 50 sdannon 1 kohdan kolmannen alakohdan ensimmadinen osa ei siis ole
ensisijainen 20 sdannoén 1 kohtaan ndahden. Siind pikemminkin viitataan tdahén sdédnnokseen ja suljetaan
muiden kuin lisdyksend esitettyjen tai tdydentdvien tosiseikkojen ja todisteiden osalta ulkopuolelle se,
ettd valituslautakunta voisi tutkia tosiseikkoja ja todisteita, jotka on esitetty viiteosaston asetuksen
N:o 40/94 ja tdytdntoonpanoasetuksen mukaisesti asettamien tai madrittdmien madrdaikojen
ulkopuolella. Valituslautakunnalla ei viiteosaston tavoin® ole harkintavaltaa piaittid, ottaako se
tdllaista ndytt6d huomioon vai ei.

65. Toisessa osassa tarkennetaan virkkeen ensimméisessd osassa asetettua sddntod: titd sadntoa
sovelletaan, “ellei valituslautakunta katso, ettd olisi otettava huomioon uusia tai tdydentdvid
tosiseikkoja ja todisteita asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti”, johon sisdltyy harkintavaltaa
koskeva yleissdanto.

66. Valituslautakunnan harkintavalta riippuu ndin ollen siitd, voidaanko todisteet aikaisempien
tavaramerkkien olemassaolosta ja pitevyydestda katsoa “uusiksi tai tdydentéviksi” (englanniksi
"additional or supplementary” eli lisiyksend esitetty tai tdydentidvid).” Vaikka mielestédni ei ole
tarpeellista maddritelld nditd sanoja tyhjentdvasti kyseisten valitusten johdosta, on selvdd, etté
todisteiden katsominen tdllaisiksi edellyttdd, ettd menettelyn aikaisemmassa vaiheessa on toimitettu
muita todisteita.

67. Tilanteessa, jossa tdytintoonpanoasetuksessa maddritellidn i) ehdottomat muotovaatimukset
tosiseikan osoittavan todisteen huomioon ottamiselle ja ii) méérdaika tdiméan todisteen esittimiselle, en
katso, ettd viitteentekija voi toimittaa riittdimattomid todisteita asetetussa médrdajassa ja sitten
myohemmin ehkd ensimméisen kerran vasta valitusasteessa jopa valttamattomid todisteita silld
verukkeella, ettd ne ovat lisdyksend esitettyjd tai tdydentévid todisteita.

22 — Ks. jéljempana 74 kohta.

23 — Taytantoonpanoasetuksen 50 sddnnoén 1 kohdan kolmannen alakohdan eri kieliversiot eivdt tdysin vastaa toisiaan. Esimerkiksi
ranskankielisesséd tekstissd mainitaan “faits et preuves nouveaux ou supplémentaires” ja hollanninkielisessd tekstissd “aanvullende feiten en
bewijsstukken”.
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68. Viitteen perustasta riippumatta viitteentekijan on aina toimitettava todisteita niiden aikaisempien
tavaramerkkien, joihin se vetoaa, olemassaolosta, pitevyydestdi ja suojan laajuudesta.
Taytdantoonpanoasetuksen 19 sddnnon 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa: ”Viitteentekijan on erityisesti
esitettdvd seuraavat todisteet.” Taytdntoonpanoasetuksen 2 artiklan a kohdan ii alakohdassa
madritelldédn tdmén jélkeen vaaditut asiakirjatodisteet, kun viite perustuu muuhun tavaramerkkiin kuin
yhteison tavaramerkkiin, nimittdin asiaa koskeva rekisterdintitodistus ja tapauksesta riippuen viimeisin
uudistamistodiste.

69. Taytantoonpanoasetuksen 20 sdadnnon 1 kohdassa sdddetddn sen muuttamisesta asetuksella
N:o 1041/2005 alkaen selvistd seurauksesta, jos viitteentekija jattdd toimittamatta asiaa koskevan
rekisterointitodistuksen (ja tarvittaessa uudistamistodistuksen) ennen véiteosaston asettaman méaardajan
péaattymistd: "— — véite hylatdan perusteettomana.”

70. Vaikka on totta, ettd tdmid lause on samankaltainen kuin tdytdntéonpanoasetuksen 22 sdadnnoén
2 kohdan lause "virasto hylkaa viitteen”, katson kuitenkin, ettd niitd lauseita on tulkittava eri tavalla.

71. Katsoin asiassa C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans vastaan SMHV antamassani
ratkaisuehdotuksessa, ettd viiteosaston piti tdytdntoonpanoasetuksen 22 sddnnon 2 kohdan toisen
virkkeen nojalla hyldta viite, jos mitddn todisteita tavaramerkin tosiasiallisesta kéytosta ei ollut
toimitettu SMHV:n asettaman mairdajan piittyessd.”* Totesin myods, ettei poikkeusta asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan yleisesta sddnndstd endd sovelleta, jos viitteentekijd, jota on pyydetty
esittdimaan tavaramerkkinsd tosiasiallinen kéytto, on vilpittomassd mielessd toimittanut uskottavia
alkuperiisid todisteita tastd kaytostd.” Vaikka 22 sadnnon 3 kohdassa sdddetddn, mitd on todistettava,
ja 22 sadannon 4 kohdassa luetellaan, kuinka tdma voidaan tehdd, ei ole olemassa tyhjentdvaa luetteloa
valttaimattomistd asiakirjatodisteista, jotka on toimitettava tosiasiallisen kdyton osoittamiseksi.
Olosuhteista, kuten tavaramerkin tyypistd ja markkinoista, joilla sitd kéytetdén, riippuen todisteiden
laatu ja médrd voivat vaihdella ja hakija voi laillisesti kyseenalaistaa toimitettujen alkuperdisten
todisteiden riittdvyyden inter partes -menettelyssa.

72. En tulkitse 20 sddnnon 1 kohtaa samalla tavalla. Téytdntoonpanoasetuksen 19 sddnnon 2 kohdan a
alakohdan ii alakohdassa lainsddtdja on etenkin maédritellyt todistuskynnyksen: muiden rekisterdityjen
tavaramerkkien kuin yhteison tavaramerkkien osalta viitteentekijan on toimitettava jaljennos asiaa
koskevasta rekisterdintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmastd uudistamistodistuksesta,
joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin viiteosaston asettama maédrdaika ja
mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat perdisin tavaramerkin
rekisterdineeltd hallintoviranomaiselta.

73. Viitteentekija joko toimittaa asiaa koskevan rekisterointitodistuksen (ja tarvittaessa
uudistamistodistuksen) tai ei. Taman vuoksi katson SMHV:n tavoin, ettei ole mahdollista
kyseenalaistaa todisteiden riittdvyyttd tai pohtia sitd, ovatko ne lisdyksend esitettyja tai tdydentdvid
aikaisemmin toimitettuihin todisteisiin ndhden. Vilttimattomét asiakirjatodisteet eivdat voi olla
lisdyksend esitettyjd tai tdydentdvid muihin asiakirjatodisteisiin ndhden. (Viimeksi mainitut voivat
kuitenkin olla lisdyksend esitettyja tai tdydentdvid edelld mainittuihin ndhden).

74. Toisin kuin Rintisch, en nde mitdén perustetta tehdd eroa viiteosastolle miaédrdajan padttymisen
jalkeen jdtettyjen asiakirjojen ja valituslautakunnalle médrdajan pédttymisen jilkeen jatettyjen
asiakirjojen vililla. Mielesténi viiteosastolla ei ole taytdntoonpanoasetuksen 19 sddnnoén 2 kohdan a
alakohdan ii alakohdasta ja 20 sadnnon 1 kohdasta esittdméni tulkinnan mukaan harkintavaltaa ottaa
huomioon asetetun maddrdajan péddttymisen jalkeen jatettyja  rekisterdintitodistuksia  tai

24 — Ks. edelld 53 kohdassa mainitussa asiassa New Yorker Jeans v. SMHV antamani ratkaisuehdotuksen 57 kohta.

25 — Ibid., ratkaisuehdotuksen 65 kohta; tdssd kyseessd oleva asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta on sama kuin asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta.
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uudistamistodistuksia. Jatkuvuusperiaatteen mukaisesti ja tilanteessa, jossa ei ole vastakkaista sddnnostd,
ei ole perusteita antaa valituslautakunnan ottaa huomioon myohéssé jatettyja vélttaméattomid todisteita,
joita vditeosasto ei voi ottaa huomioon. Jatkuvuus edellyttdd samojen sddntojen tulkinnan
johdonmukaisuutta. **

75. Mielestdni samaa sovelletaan asiaa koskevien rekisterdintitodistusten (ja tarvittaessa
uudistamistodistusten) kiddnnosten toimittamiseen liian myohéén.

76. Taytantoonpanoasetuksen 19 sddnnon 3 kohdassa selvennetddn, ettd 19 sddnnon 2 kohdassa
mainitut asiakirjat toimitetaan joko menettelyn kielelld tai niihin liitetdédn kddnnos. Samassa sadnnossa
sdddetddn, ettd kadnnos on “jatettdava alkuperdisen asiakirjan jattamiselle asetetun méérédajan kuluessa”.
Taytdntoonpanoasetuksen 19 sdadnnon 4 kohdan mukaan SMHYV ”ei ota huomioon” sellaisia asiakirjoja,
joita ei ole jdtetty tai kddnnetty asetetun maiérdajan kuluessa. Néiden yksiselitteisten sanamuotojen
perusteella ndyttdd mielesténi siltd, ettei vditeosastolla voi olla harkintavaltaa paattaa, onko 19 sdédnnon
2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittujen asiakirjojen kaannokset, jotka on jatetty myohassd,
otettava huomioon. Harkintavaltaa ei ole mydskéén valituslautakunnalla.

77. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti, ettei
valituslautakunta tehnyt virhettd katsoessaan, ettei silla ole harkintavaltaa ottaa huomioon véiteosaston
asettaman maddrdajan padttymisen jilkeen jatettyja todisteita aikaisempien tavaramerkkien
olemassaolosta ja pétevyydesta.

Valituslautakunnan harkintavallan kéytto

78. Jos valituslautakunnalla ei ole harkintavaltaa ottaa huomioon i) todisteita, jotka eivit ole lisayksena
esitettyjd tai tdydentdvid ja ii) kddnnoksid, jotka on toimitettu viiteosaston asettaman maédrdajan
paittymisen jilkeen, ei voida tarkastella sitd, kuinka se voi tai kuinka sen pitdisi kéyttdd téllaista
harkintavaltaa.

79. Tamidn vuoksi olen SMHV:n kanssa samaa mieltd siitd, ettd tdmd valitusperuste on
merkityksellinen vain, jos unionin tuomioistuin katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki virheen
tulkitessaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ja ettd valituslautakunnalla on kyseisissé
kolmessa valituksessa kyseessd olevien todisteiden ja kddnnosten osalta harkintavaltaa péattds, ottaako
se ndmd asiakirjat huomioon vai ei. Kun otetaan huomioon tdmin perusteen ensimmaiisestd osasta
tekemini péaidtelmd, en tarkastele toista osaa enempaa.

Harkintavallan védrinkéytto

80. Katson SMHV:n tavoin, ettd toinen valitusperuste on jatettavd tutkimatta, koska sen tueksi ei ole
esitetty minkéénlaisia perusteluja.

Oikeudenkayntikulut

81. Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota saman tyojérjestyksen
184 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan valituksen kisittelyyn, asianosainen, joka hévida asian,
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Tydjarjestyksen
184 artiklan 4 kohdassa todetaan, ettd unionin tuomioistuin voi péaittdd, ettd ensimmaéisen
oikeusasteen menettelyyn osallistuva viliintulija vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan.

26 — Ks. edelld alaviitteessd 14 mainitussa asiassa SMHV v. Kaul antamani ratkaisuehdotuksen 111 kohta.
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82. SMHV on vaatinut kulujen korvaamista kaikissa asioissa ja Valfleuri on vaatinut kulujen
korvaamista asioissa C-121/12 P ja C-122/12 P. Arviointini mukaan Rintischin pitéisi havita kaikissa

asioissa.
Ratkaisuehdotus
83. Nailla perusteilla ehdotan, ettd unionin tuomioistuin

— hylkaa valitukset kokonaisuudessaan

— velvoittaa Bernhard Rintischin korvaamaan SMHV:n oikeudenkdyntikulut ja véliintulijan
oikeudenkéyntikulut asioissa C-121/12 P ja C-122/12 P.
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