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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmainen jaosto)

12 piaivéna joulukuuta 2013*
Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Sanaosan "BASKAYA” sisiltiva kuviomerkki — Viite —
Kahdenvilinen sopimus — Kolmannen valtion alue — Tosiasiallisen kayton kasite

Asiassa C-445/12 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,
joka on pantu vireille 2.10.2012,

Rivella International AG, kotipaikka Rothrist (Sveitsi), edustajanaan Rechtsanwalt C. Spintig,
valittajana,
ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

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

vastaajana ensimmaisessd oikeusasteessa, ja
Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, kotipaikka Grosseto (Italia),
viliintulijana ensimmadisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmainen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekd tuomarit A. Borg Barthet, E. Levits
(esittelevd tuomari), M. Berger ja S. Rodin,

julkisasiamies: E. Sharpston,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Impellizzeri,

ottaen huomioon Kkirjallisessa kasittelyssd ja 16.10.2013 pidetyssé istunnossa esitetyn,
péatettyadn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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ECLIL:EU:C:2013:826 1




TUOMIO 12.12.2013 — ASIA C-445/12 P
RIVELLA INTERNATIONAL v. SMHV

tuomion

Rivella International AG vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen
tuomioistuimen asiassa T-170/11, Rivella International vastaan SMHV - Baskaya di Baskaya Alim
(BASKAYA), 12.7.2012 antaman tuomion (jdljempéana valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen
tuomioistuin  hylkédsi  valittajan  kanteen, jolla vaadittiin kumottavaksi sisaimarkkinoiden
harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljannen valituslautakunnan 10.1.2011 (asia
R 534/2010-4) tekemd paitos, joka liittyy valittajan ja Baskaya di Baskaya Alim e C. Sasin viliseen
vditemenettelyyn (jaljempéné riidanalainen paatos).

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Unionin oikeus

Asetus (EY) N:o 207/2009

Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)
8 artiklan 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Edella 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkilla’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkeji, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopdivdd, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden
etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i)  yhteison tavaramerkit,

ii) jasenvaltiossa rekisteroidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta
Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisterdidyt tavaramerkit,

iii) tavaramerkit, joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa jdsenvaltiossa,

iv) tavaramerkit, jotka on rekisterdity yhteisossd voimassa olevien kansainvilisten jarjestelyjen
mukaisesti;

Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklassa saddetddn viditemenettelystdi SMHV:ssd. Sen sanamuoto on
seuraava:

”

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnostd toimitettava
todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin [rekisteréintihakemuksen] julkaisemista edeltédneiden viiden
vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on tosiasiallisesti kaytetty yhteisossd niiden
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin vdite perustuu, tai ettd on
olemassa perustellut syyt kéyttamattd jattdmiseen, jos tdhdn pédivddn mennessa aikaisempi
tavaramerkki on ollut rekisterditynd vahintdan viisi vuotta. Jos nditd todisteita ei esitetd, véite hylataan.
Jos aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on kéytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai
palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd pidetddn viitteen tutkimisessa rekisterdityna
ainoastaan néiden tavaroiden tai palvelujen osalta.
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3. Edelld olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin
kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kaytto jasenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on suojattu, vastaa kayttod yhteisossa.

”

Kyseisen asetuksen 160 artiklassa, joka koskee kansainvilisen rekisterdinnin kohteena olevan
tavaramerkin kayttod, sdddetddn seuraavaa:

"Edelld olevan ——42 artiklan 2 kohtaa —— sovellettaessa 152 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
julkaisupaiva korvaa rekisterdintipdivan, kun on kyse pdivdstd, josta ldhtien Euroopan vyhteison
nimedvin kansainvilisen rekisterdinnin kohteena oleva tavaramerkki on otettava varsinaisesti kayttoon
yhteisossa.”

Direktiivi 2008/95/EY

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentdmisestd 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 10 artiklan 1 kohdan sanamuoto on
seuraava:

"Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdintimenettelyn péittymisestd ole ottanut
jasenvaltiossa tavaramerkkid tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisteroity, tai jos téllainen kayttd on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eika kayttamatta
jattdmiseen ole patevad syytd, tavaramerkkiin sovelletaan tédssd direktiivissa sdddettyja seuraamuksia.”

Madridin sopimus

Tavaramerkkien kansainvilisestd rekisterdinnista 14.4.1891 tehdyn Madridin sopimuksen, sellaisena
kuin se on muutettuna (jdljempand Madridin sopimus), 4 artiklan 1 kappaleessa maérétdan seuraavaa:
”— — rekister6innin — — pdivastd lukien tavaramerkin suoja kunkin asianomaisen sopimuspuolen
suhteen on sama kuin jos tavaramerkin suojaa olisi pyydetty suoraan sopimuspuolen virastolta. — —”

Vuoden 1892 sopimus

Sveitsin ja Saksan vilisen patenttien, mallien ja tavaramerkkien vastavuoroista suojaa koskevan,
Berliinissd 13.4.1892 allekirjoitetun sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna (jaljempand vuoden
1892 sopimus), 5 artiklan 1 kappaleessa madritdédn, ettd haitallisia seurauksia, joita sopimuspuolten
lakien mukaan aiheutuu siitd, ettei tehtaan- tai kauppamerkkid ole kiytetty tietyssd maédrdajassa, ei
aiheudu, jos kaytto tapahtuu toisen sopimuspuolen alueella.

Tosiseikat
Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas teki 25.10.2007 SMHV:lle rekisterointid yhteison tavaramerkiksi

koskevan hakemuksen yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla.
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Tavaramerkki, jonka rekisterointia haettiin, on seuraava kuviomerkki:

* Kk Ak A Kk

" BASKAYA

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintida haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvélista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29,
30 ja 32, ja ne vastaavat ndiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; sdilotyt, kuivatut ja umpioidut hedelmit ja
vihannekset; hillot, hyytelot, hedelmdhillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoodljyt ja
-rasvat”

— luokka 30: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot ja viljavalmisteet,
leipa, leivonnaiset, makeiset, jadtelot; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka,
kastikkeet (mauste-); mausteet; jag”

— luokka 32: "Oluet; kivennais- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmédjuomat ja
hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”.

Yhteison tavaramerkkid koskeva rekisterdintihakemus julkaistiin 31.3.2008 ilmestyneessd Yhteison
tavaramerkkilehdessa nro 13/2008.

Valittaja teki 30.6.2008 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 41 artikla) nojalla véitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan ja vetosi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b  alakohdassa  (josta ~on  tullut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

Viite perustui Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 kuuluvia tavaroita "Olut, ale
ja portteri; kivenndis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; mehutiivisteet ja muut
juomien valmistusaineet” varten 30.6.1992 aikaisempaan numerolla 470542 rekisterdityyn
kansainvaliseen kuviomerkkiin, jonka rekisterdintia oli jatkettu 30.6.2012 saakka ja joka oli voimassa
Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Itdvallassa ja Benelux-maissa. Mainittu tavaramerkki on

seuraava:

Saatuaan kehotuksen esittda todisteet aikaisemman tavaramerkin kaytosta valittaja tdsmensi 31.3.2009,
ettd se vetosi viitteeseen endd kansainvilisen rekisterdinnin Saksaa koskevilta osin ja esitti useita
asiakirjoja todisteina kaytostd Sveitsissd. Valittaja vetosi tdltd osin vuoden 1892 sopimuksen
5 artiklaan. Mainitun sopimuksen mukaan kaytto Sveitsissa vastaa Saksassa tapahtuvaa kayttoa.
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Viiteosasto hylkési viitteen 8.2.2010 tekemadllddn paatokselld sen vuoksi, ettei aikaisemman
tavaramerkin kaytostd ollut esitetty todisteita. Se totesi, ettd esitetyistd asiakirjoista ilmeni, etté
tavaramerkkid, johon viite perustui, oli kdytetty vain Sveitsissd, ja totesi, ettei vuoden 1892 sopimusta
sovelleta.

Valittaja teki 7.4.2010 viiteosaston paatoksestd valituksen SMHV:lle.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkési valituksen riidanalaisella péétokselld silla perusteella, ettd
todisteet sen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd, johon viitteen tueksi oli vedottu,
koskivat vain Sveitsin valaliittoa. Valituslautakunta katsoi, ettd ainoat asiassa merkitykselliset
oikeussddannot olivat asetus N:o 207/2009 ja erityisesti sen 42 artiklan 2 ja 3 kohta, jonka mukaan
aikaisempaa tavaramerkkid on pitdnyt tosiasiallisesti kéyttad siind jasenvaltiossa, jossa se on suojattu.

Oikeudenkidyntimenettely unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Valittaja nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.3.2011 toimittamallaan kannekirjelmalla
kanteen riidanalaisen paatoksen kumoamiseksi.

Valittaja vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koski asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista.

Valittaja viitti erityisesti, ettd koska vuoden 1892 sopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen mukaan
tavaramerkkid katsotaan kéytettdvdn Saksassa sen Sveitsissd tapahtuvan kéyton perusteella, sen ei
tarvinnut esittdd todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostda Saksassa.

Unionin yleinen tuomioistuin tutki ensimmadiseksi valituksenalaisen tuomion 22-36 kohdassa sen,
minké alueen osalta todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostd oli toimitettava.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, “ettd asetuksen
N:o 207/2009 asiaa koskevat sddnnokset sddntelevdt yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemusta
vastaan tehtyjen viitteiden tueksi esitettdviin todisteisiin ja tavaramerkkien kayttoa koskeviin
alueellisiin nékokohtiin liittyvdt kysymykset” jasenvaltioiden kansallisesta oikeudesta riippumatta. Se
tdsmensi tdssd yhteydessd kyseisen tuomion 27 kohdassa, ettd yhteison viitemenettelyssd vedotun
aikaisemman tavaramerkin kansallinen tai kansainvilinen luonne ei millddn tavoin merkitse
sovellettavan kansallisen oikeuden soveltamista kyseiseen aikaisempaan tavaramerkkiin.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi siten, ettd vaikka tavaramerkkien rekisterdintimenettelyt kuuluvat
kunkin jasenvaltion kansallisen oikeuden soveltamisalaan, ndin ei kuitenkaan ole sen alueen
madrittdmisen osalta, jolla aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kédyttiminen on osoitettava, koska
tatd kysymystd sddannelldédn unionin oikeuden sédannoksilla.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi lisdksi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, etti vaikka
kansallista oikeutta voidaan soveltaa tietyissd tilanteissa, asetuksessa N:o 207/2009 on saddetty
tavaramerkkien suojaa koskevien kansallisten jérjestelmien ja yhteison jdrjestelmdn samanaikaisesta
voimassaolosta.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 37-40 kohdassa toiseksi, ettd myos
aikaisemman kansainvilisen tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostd voidaan vaatia todisteita asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan nojalla, koska tdllainen tavaramerkki rinnastetaan kansalliseen
tavaramerkkiin.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkési ndin ollen valittajan nostaman kumoamiskanteen.
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Asianosaisten vaatimukset

Valittaja vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion,
palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja velvoittamaan SMHV:n korvaamaan unionin
tuomioistuimessa ja unionin yleisessé tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

SMHV vaatii unionin tuomioistuinta hylkddmaééan valituksen ja velvoittamaan valittajan korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

Valitus

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomiseen. Tdma valitusperuste jakautuu kolmeen osaan.

Ainoan valitusperusteen ensimmdinen osa

Asianosaisten lausumat

Valittaja katsoo, ettei asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa voida soveltaa
tavaramerkkeihin, joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa jasenvaltiossa.

Valittaja viittdd kyseisen artiklan sanamuotoon tukeutuen, ettd kyseinen sddnnds koskee
nimenomaisesti ainoastaan “aikaisempia yhteison tavaramerkkeji” ja “aikaisempia kansallisia
tavaramerkkeja” eikd mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa, jossa kéytetddn yleisempdd ilmaisua
"aikaisemmat tavaramerkit”, sdddettyjd muita tilanteita. Aikaisempi tavaramerkki, joka on ristiriidassa
sen tavaramerkin kanssa, jonka rekisterdimistd on haettu, kuuluu siten kyseisen 8 artiklan 2 kohdan a
alakohdan soveltamisalaan.

Koska kyseinen aikaisempi tavaramerkki on kansainvilisesti rekisterdity, unionin yleinen tuomioistuin
menetteli virheellisesti, kun se vaati valittajaa osoittamaan, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on kaytetty
Saksassa.

SMHV korostaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 160 artiklassa on nimenomaisesti sdddetty Euroopan
unionin nimedville kansainvilisille rekisterdinneille kayttod koskeva vaatimus, sellaisena kuin se
ilmenee kyseisen asetuksen 42 artiklasta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Ainoan valitusperusteensa ensimmadisessd osassa valittaja katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki
oikeudellisen virheen, kun se sovelsi asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddettya
tosiasiallisen kédyton vaatimusta aikaisempaan tavaramerkkiin, jonka haltija valittaja on, vaikka kyseessa
on kansainvilinen tavaramerkki, joka ei kuulu kyseisen sddnnoksen soveltamisalaan.

Ensimmaiseksi on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan sanamuodosta ilmenee, etté
kyseisen sdadnnoksen 2 kohtaa sovelletaan aikaisempiin yhteison tavaramerkkeihin ja sen 3 kohtaa

aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin.

On myos todettava, ettei ndissd kahdessa sdadnnoksessd tehdd eroa kansallisten tavaramerkkien ja
kansainvalisesti rekisterdityjen tavaramerkkien valilla.
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Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdassa mainitut “aikaisemmat kansalliset tavaramerkit” on
kuitenkin ymmarrettéva tavaramerkeiksi, jotka ovat voimassa jdsenvaltiossa siitd riijppumatta, onko ne
rekisteroity kansallisella vai kansainviliselld tasolla.

Kyseisen artiklan 3 kohdassa nimittdin sdddetddn, ettd siind asetettuja sdadntoja sovelletaan asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin “aikaisempiin kansallisiin
tavaramerkkeihin” tekeméttd kuitenkaan eroa viimeksi mainitussa sddnnoksessd mainittujen
"aikaisempia tavaramerkkejd” koskevien neljin ryhmén vélilld, ja ndihin kuuluvat muun muassa
tavaramerkit, joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa jasenvaltiossa.

Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdan tarkoituksena on siten ainoastaan soveltaa edellytysta
aikaisemman yhteison tavaramerkin kayttdmisestd yhteison alueella, sellaisena kuin se ilmenee
kyseisen asetuksen 42 artiklan 2 kohdasta, sellaisten aikaisempien kansallisten tavaramerkkien
tilanteisiin, joiden osalta tismennetdin, ettd kdyton on tapahduttava jasenvaltion alueella.

Toiseksi valittajan esittdmalld tulkinnalla, jonka vaikutuksesta kansainviliset tavaramerkit jdisivit
kayttod koskevan perustavanlaatuisen edellytyksen soveltamisalan ulkopuolelle, sivuutetaan
suojajdrjestelmd, johon asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta kuuluvat, sekd kyseisten
saannosten tehokas vaikutus. Yhtddlta on erityisesti korostettava, ettd mainitun asetuksen
johdanto-osan ~ kymmenennessd  perustelukappaleessa,  jossa  muistutetaan  tavaramerkin
aikaprioriteettiperiaatteesta, ei tehdd lainkaan eroa viitteen kohteena olevan tavaramerkin tyypin
suhteen. Toisaalta tdma kdy ilmi myos asetuksen N:o 207/2009 160 artiklasta, jossa edellytetddn
tavaramerkin kayttamistd rekisterdintipdivin madrittamisen yhteydessd silloin, kun viite perustuu
kansainvéliseen tavaramerkkiin.

Unionin yleinen tuomioistuin korosti lahinna tita seikkaa, kun se muistutti valituksenalaisen tuomion
38 kohdassa, ettd Madridin sopimuksen 4 artiklan 1 kappaleessa ja Madridin sopimukseen liittyvan
poytakirjan 4 artiklan 1 kappaleen a kohdassa maéddrdtadn, ettd tavaramerkin suoja kunkin
asianomaisen sopimuspuolen suhteen on sama kuin jos tavaramerkin suojaa olisi pyydetty suoraan
sopimuspuolen virastolta.

Niiden sddnnosten nojalla on siten niin, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan
iii alakohdassa tarkoitetut "tavaramerkit, joiden kansainvélinen rekisterdinti on voimassa jasenvaltiossa”,
kuuluvat samaan jdrjestelmadn kuin kyseisen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut
“jasenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit”.

Unionin yleinen tuomioistuin ei tdten tehnyt oikeudellista virhettd, kun se sovelsi asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohtaa tavaramerkkiin, jonka haltija valittaja on.

Valittaja ei siten voi vedota siihen, ettd unionin yleisen tuomioistuimen padttelyt valituksenalaisen
tuomion 33 ja 38 kohdassa olisivat ristiriitaiset. Unionin yleinen tuomioistuin korostaa
valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa ldhinnd nimittdin, ettd tosiasiallisen kdyton késite on
yhdenmukaistettu yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemusta koskevassa menettelyssd, kun taas
mainitun tuomion 38 kohdassa se viittaa kansainvilisen tavaramerkin pétevyyteen jésenvaltion alueella.

Ainoan valitusperusteen ensimmaiinen osa on siten hylattidva perusteettomana.
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Ainoan kanneperusteen toinen osa

Asianosaisten lausumat

Ainoan valitusperusteensa toisessa osassa valittaja katsoo, ettd pdinvastoin kuin unionin yleinen
tuomioistuin totesi, kysymystd kansallisella tasolla rekisteréidyn tavaramerkin “alueellisesta
patevyydestd” sddnnellddn yksinomaan kansallisessa oikeudessa. Téllainen on tilanne erityisesti
sellaisten kansallisten tavaramerkkien kohdalla, joiden kansainvidlinen rekisterdinti on voimassa
jasenvaltiossa.

SMHYV katsoo, ettd aiemman tavaramerkin kayttod koskevaa kisitettd on tulkittava yhtendisesti
asetuksen N:o 207/2009 yhteydessd, jossa sdddetddn tyhjentdvésti kyseessd olevan kidyton luonteesta
sekd alueesta, jolla kdyttd on ndytettivd toteen. Téssd yhteydessd on niin, ettd vaikka vuoden 1892
sopimuksella voi olla vaikutuksia Saksan tavaramerkkioikeudessa, silld ei kuitenkaan ole vaikutuksia
yhteison tavaramerkkijarjestelmassa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on muistutettava, ettd yhteison tavaramerkkejd koskeva lainsddddnté muodostaa itsendisen
jarjestelmdn, joka koostuu sille ominaisten tavoitteiden ja sdéntdjen kokonaisuudesta ja jonka
soveltaminen on riippumaton kansallisista jarjestelmistéd (ks. asia C-190/10, Génesis, tuomio 22.3.2012,
36 kohta ja asia C-320/12, Malaysia Dairy Industries, tuomio 27.6.2013, 33 kohta).

Valittaja ei voi tdssa yhteydessa kyseenalaistaa unionin yleisen tuomioistuimen unionin tuomioistuimen
asiassa C-234/06 P, Il Ponte Finanziara vastaan SMHYV, 13.9.2007 antaman tuomion (Kok., s. 1-7333)
perusteella noudattamaa paittelyd tavaramerkin kéayttamisen késitteestd. Kuten unionin yleinen
tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa muistuttanut, unionin tuomioistuin totesi
kyseisessd tuomiossa nimittdin, ettd sen puolustavan tavaramerkin kansallinen kisite, jonka nojalla
aikaisempaa tavaramerkkid suojataan kansallisen oikeuden perusteella, vaikka sen kéyttod ei voida
osoittaa, ei voi olla esteend yhteison tavaramerkiksi rekisteroimiselle.

Asia olisi toisin vain silloin, jos yhteison tavaramerkkid koskevilla saannoksilla ei yhdenmukaistettaisi
tavaramerkin kdyttamisen kasitetta.

Direktiivin ~ 2008/95,  jonka  tarkoituksena  on  kansallisen  tavaramerkkilainsddaddnnon
yhdenmukaistaminen, 10 artiklan 1 kohdassa sdddetddn kuitenkin, ettd tavaramerkkiin, jota sen haltija
ei ole ottanut jasenvaltiossa tosiasialliseen kayttoon, sovelletaan tietyn maédrédajan jélkeen kyseisessd
direktiivissa sdddettyjd seuraamuksia, joihin kuuluu muun muassa mitattomyys.

Unionin yleinen tuomioistuin ei titen tehnyt oikeudellista virhettd todetessaan, ettd yhteison
tavaramerkin unionin alueella tapahtuvaa kayttod koskevasta kisitteestd sdddetddn tyhjentdvasti yksin

unionin oikeudessa.

Nain ollen ainoan valitusperusteen toinen osa on hylédttidva perusteettomana.

8 ECLIL:EU:C:2013:826
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TUOMIO 12.12.2013 — ASIA C-445/12 P
RIVELLA INTERNATIONAL v. SMHV

Ainoan valitusperusteen kolmas osa

Asianosaisten lausumat

Valittajan mukaan se, ettd rekisterditaviksi haetun tavaramerkin kdyttaminen Saksassa voitaisiin kieltaa
vuoden 1892 sopimuksen perusteella, vaikuttaisi yhteison tavaramerkin yhtendisyyteen. Vaikka
hyviksyttdisiin, ettd téllaisen tavaramerkin yhtendisyyttd koskevaan periaatteeseen on tehty
poikkeuksia, poikkeuksista tdytyy kuitenkin olla nimenomaisesti sdddetty asetuksessa N:o 207/2009,
kuten kyseisen asetuksen johdanto-osan kolmannesta perustelukappaleesta ilmenee.

Viitaten mainitun asetuksen 111 ja 165 artiklaan SMHV korostaa, ettei yhteison tavaramerkin
yhtendisyyden periaate ole ehdoton.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettd yhteison tavaramerkin yhtendisyyden periaatteeseen on tehty asetuksessa
N:o 207/2009 sdadetyn kaltaisia poikkeuksia.

Etenkin kyseisen asetuksen 111 artiklan 1 kohdan nojalla paikallisesti vaikuttavan aikaisemman
oikeuden haltija voi kieltdd yhteison tavaramerkin kayton alueella, jossa kyseinen oikeus on suojattu,

siltd osin kuin kyseisen jdsenvaltion oikeus sen sallii.

Unionin yleinen tuomioistuin on siten perustellusti todennut valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa,
ettei yhteison tavaramerkin yhtendisyyden periaate ole ehdoton.

Tamédn perusteella on todettava, ettei ainoan kanneperusteen kolmas osa ole perusteltu ja ettd koko
valitus on téiten hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin tuomioistuimen tydjarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan tydjérjestyksen
184 artiklan 1 kohdan nojalla valituksen kasittelyyn, asianosainen, joka havidd asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut Rivella
International AG:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkéyntikulut ja koska Rivella International AG
on hédvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (ensimméinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylitdén.

2) Rivella International AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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