TUOMIO 12.6.2007 — YHDISTETYT ASIAT T-57/04 JA T-71/04

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(lagjennettu viides jaosto)

12 piivani kesikuuta 2007 *

Yhdistetyissé asioissa T-57/04 ja T-71/04,

Budéjovicky Budvar, narodni podnik, kotipaikka Ceské Budé&jovice (Tsekin
tasavalta), edustajanaan asianajaja F. Fajgenbaum,

kantajana asiassa T-57/04,

Anheuser-Busch, Inc., kotipaikka Saint Louis, Missouri (Yhdysvallat), edustajinaan
aluksi asianajajat V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart ja B. Goebel,
sittemmin asianajajat von Bomhard, Renck, Ohlgart ja Goebel,

kantajana asiassa T-71/04,

* Qikeudenkéyntikieli: englanti.
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vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindidn A. Folliard-Monguiral ja 1. de Medrano Caballero,

vastaajana,

joissa muina asianosaisina SMHV:n valituslautakunnassa kéaydysséd menettelyssa oli
ja viliintulijoina ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Anheuser-Busch, Inc. (asiassa T-57/04) ja

Budéjovicky Budvar, narodni podnik (asiassa T-71/04),

ja joissa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 3.12.2003 tekemén paatoksen
(asiat R 1024/2001-2 ja R 1000/2001-2), joka liittyy Budéjovicky Budvar, narodni
podnikin ja Anheuser-Busch, Inc:n viliseen viitemenettelyyn, kumoamisesta,
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(laajennettu viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit M. E.
Martins Ribeiro, F. Dehousse, D. Svéby ja K. Jirimie,

kirjaaja: hallintovirkamies 1. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.2.2004
(asia T-57/04) ja 20.2.2004 (asia T-71/04) jatetyt kannekirjelmét,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen viidennen jaoston
puheenjohtajan 23.9.2004 antaman méardyksen, jolla esilld olevat asiat yhdistettiin
kirjallista ja suullista kisittelya ja tuomion antamista varten ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 50 artiklan mukaisesti,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.9.2004 toimitetut
SMHV:n vastineet,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.9.2004 (asia
T-71/04) ja 29.9.2004 (asia T-57/04) toimitetut viliintulijoiden vastineet,

ottaen huomioon sen, etté esilld olevat asiat on siirretty ensimmaiisen oikeusasteen
laajennetun viidennen jaoston kasiteltiavaksi, ja 13.10.2005 pidetyssd istunnossa
esitetyn,
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ottaen huomioon suullisen késittelyn uudelleen aloittamisen 14.5.2007 ja osapuolten

huomautukset Anheuser-Buschin 8.5.2007 tekemistd hakemuksesta, joka koskee
lausunnon antamisen raukeamista asiassa T-71/04,

ottaen huomioon suullisen kisittelyn péaittymisen 24.5.2007,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussainnoét

I Kansainvilinen oikeus

Alkuperinimitysten suojaamisesta ja niiden kansainvilisestd rekisterdinnista
31.10.1958 tehdyn Lissabonin sopimuksen (jiljempénd Lissabonin sopimus), jota
on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979, 1-5 artiklassa
madritiin seuraavaa:

»

nsimmdinen artikla

1) Maat, joihin tita sopimusta sovelletaan, muodostavat erityisliiton teollisoikeuden
suojelemisliiton puitteissa.

* — Kéaannetty yhteisdjen tuomioistuimessa.
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2) Ne sitoutuvat suojaamaan alueillaan timin sopimuksen mukaisesti muiden
erityisliiton maiden tavaroiden alkuperinimityksid, jotka tunnustetaan ja joita
suojataan alkuperinimityksini alkuperdmaassa ja jotka on rekister6ity Maailman
henkisen omaisuuden jirjeston perustavassa yleissopimuksessa — — tarkoitetussa
kansainvilisessi henkisen omaisuuden toimistossa — —

2 artikla

1) Alkuperanimitykselld tarkoitetaan tdssd sopimuksessa maan, seudun tai
paikkakunnan maantieteellistd nimitystd, joka osoittaa tavaran olevan perdisin
kyseisestd maasta tai kyseiseltd seudulta taikka paikkakunnalta, ja tavaran laatu tai
ominaisuudet ovat olennaisesti tai yksinomaisesti maantieteellisen ympériston, joka
késittad sen luonnon ja inhimilliset tekijit, ansiota.

2) Alkuperidmaa on maa, jonka nimi muodostaa alkuperdnimityksen, joka antaa
tavaralle sen tunnettuuden, tai jossa sijaitsee seutu tai paikkakunta, jonka nimi
muodostaa alkuperdnimityksen, jonka johdosta tavara on yleisesti tunnettu.

3 artikla

On varmistettava suoja kaikelta vadrinkaytoltd tai jaljittelylts, vaikka tuotteen oikea
alkuperid on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on kadnnetty tai siihen on liitetty
ilmaisu kuten ’laatu’, "tyyppfi’, tuotettu kuten’, ’jaljitelma’ tai muu samankaltainen
ilmaisu.

4 artikla

Taman sopimuksen madrayksilla ei mitenkédn kumota kussakin erityisliiton maassa
muiden kansainvilisten sopimusten, kuten teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883
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tehdyn Pariisin liittosopimuksen ja sen myohempien tarkistusten ja Madridissa
14.4.1891 tehdyn véérien tai harhaanjohtavien alkuperdmerkintGjen vastustamista
koskevan sopimuksen ja sen myohempien tarkistusten tai kansallisen lainsddddnnon
tai oikeuskidytinnon nojalla jo voimassa olevaa alkuperénimitysten suojaa.

5 artikla

1) Alkuperinimitysten rekisteréinti suoritetaan kansainvélisessi toimistossa erityis-
liiton maan hallintoviranomaisten hakemuksesta sellaisten luonnollisten henkil6i-
den tai julkisoikeudellisten tai yksityisoikeudellisten oikeushenkiléiden nimissé,
joilla on oikeus kdyttdd nditd nimityksid kansallisen lainsdddantonsd mukaan.

2) Kansainvilinen toimisto antaa rekisterdinnit viipymatta tiedoksi erityisliiton eri
maille ja julkistaa ne sadnnollisesti ilmestyvissd kokoelmassa.

3) Maiden hallintoviranomaiset voivat ilmoittaa, ettid ne eivit voi varmistaa niille
tiedoksiannetun alkuperdnimityksen suojaa, mutta ainoastaan silti osin kuin niiden
ilmoitus perusteluineen annetaan tiedoksi kansainviliselle toimistolle vuoden
madrdajassa rekisterointia koskevan tiedoksiannon vastaanottamisesta, eikd talla
ilmoituksella voida heikentdd kyseisessd maassa muita nimityksen suojelumuotoja,
joihin sen haltija voi vedota edelléd olevan 4 artiklan mukaisesti.
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Lissabonin sopimuksen sovellutussiédntdjen, sellaisena kuin ne ovat tulleet voimaan
. s ee . . sese eeieses *
1.4.2002, 9 ja 16 sddnnossd madratidn seuraavaa:

"9 sdanto

Hylkaysilmoitus

1) Sopimusvaltion, joka antaa hylkédysilmoituksen, toimivaltaisten hallintoviran-
omaisten on annettava kaikki hylkaysilmoitukset tiedoksi kansainviliselle toimis-
tolle, ja ndiden hallintoviranomaisten on allekirjoitettava ilmoitus.

16 sdanto

Julistaminen pédteméttoméksi

1) Jos kansainvilisen rekisterdinnin vaikutukset julistetaan patemaittdmiksi sopi-
musvaltiossa ja pateméttomiksi julistamiseen ei voida endd hakea muutosta, timén
sopimusvaltion toimivaltaisen hallintoviranomaisen on annettava mainittu péte-
mittdmaksi julistaminen tiedoksi kansainviliselle toimistolle. — —”

I Yhteison oikeus

Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja kuin sitd sovellettiin
tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, sdddetddn seuraavaa:

* — Téssd ja jaljempéna esitetyt lainaukset sovellussddnnoistd on suomennettu yhteiséjen tuomioistuimessa, koska EYVL:ss4 ei ole julkaistu
suomenkielista tekstia.
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"8 artikla

Suhteelliset hylkaysperusteet

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekisteroida:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkkid haetaan tai tavaramerkki on rekisterdity, ovat samoja kuin
tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu,

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen,
jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisén keskuudessa on sekaannus-
vaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisesti
mielleyhtymasta.

2. Edella 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavara-
merkin rekisteréintihakemuksen tekopiivdd, ottaen tarvittaessa huomioon
vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
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iii) tavaramerkit, joiden kansainvilinen rekisteréinti on voimassa jésenvaltiossa;

4. Rekister6imattomén tavaramerkin tai muun liike-elaméssa kéaytetyn merkin, jonka
vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille
haettua rekisterdintia ei myonnetd, jos ja siltd osin kuin tdhdan merkkiin sovellettavan
jasenvaltion oikeuden mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen p#ivédd, jona yhteison tavaramerkin rekiste-
rointihakemus on tehty tai jona yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemuk-
selle on vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltdd myohemmén tavaramerkin kédyttdminen.

43 artikla

Viitteen tutkiminen
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2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteis6n tavaramerkin haltijan on hakijan
pyynnostd toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista
edeltineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisén tavaramerkkiia on
tosiasiallisesti kiytetty yhteistssd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten
se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt
kéyttamatta jattdmiseen, jos tdhdn pdivadn mennessa aikaisempi tavaramerkki on
ollut rekisteroitynd vihintddn viisi vuotta. Jos néitd todisteita ei esitetd, viite
hyldtdan. Jos aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on kaytetty ainoastaan joidenkin
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd pidetdan véitteen
tutkimisessa rekisteréityna ainoastaan naiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kiytto jisenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kiyttoa jisenvaltiossa.

YhteisOn tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytint6on-
panosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja kuin sitd sovellettiin tosiseikkojen
tapahtuma-aikaan, 22 sddnngssi sdddetdan seuraavaa:

722 sdantd

Kéyton todistaminen

1. Jos viitteentekijan on asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 2 tai 3 kohdan
mubkaisesti todistettava tavaramerkin kéytto tai se, ettd on olemassa perustellut syyt
kayttamatta jattamiseen, [SMHV] pyytaa vaitteentekijada toimittamaan vaaditut
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todisteet [SMHV:n] asettaman méérdajan kuluessa. Jos viitteentekija ei toimita
todisteita maardajan kuluessa, [SMHV] hylkaa viitteen.

2. Kayton todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettiva vaitteen
perustana olevan tavaramerkin kayton paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden
osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin se perustuu seki todisteet niiden
tietojen tueksi 3 kohdan mukaisesti.

3. Todistusaineisto on periaatteessa rajoitettava viitettd tukeviin asiakirjoihin ja
todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin,
laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin seké asetuksen (EY) N:o 40/94 76 artiklan
1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.

III Kansallinen oikeus

Ranskan maaseutuoikeutta sidntelevin lakikoonnelman (code rural, jaljempéna
maaseutuoikeutta saanteleva lakikoonnelma), sellaisena kuin sitd sovellettiin
tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, L. 641-2 §:sséd sdddetddn seuraavaa:

“Jalostamattomille tai jalostetuille maatalous- tai elintarviketuotteille voidaan
myéntiéd yksinoikeudella suojattu alkuperdnimitys. Tuotteisiin ei sovelleta kulutta-
jaoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 115-2-L. 115-4 §:n ja L. 115-8-L. 115-15
§:n sadnnoksia.
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Jaljempéna saddetyin edellytyksin ndmé tuotteet voivat saada suojatun alkuperéni-
mityksen, jos ne vastaavat kuluttajaoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 115-
1 §:n sddnnoksid, niiden on asianmukaisesti osoitettu olevan yleisesti tunnettuja ja
niihin sovelletaan lupamenettelyi.

Suojattua alkuperdnimitystd ei voida koskaan pitdd yleisnimend eikd se voi olla
vapaasti kéytettavissa.

Maantieteellistd nimed, joka muodostaa alkuperdnimityksen, tai mitddn muuta sita
koskevaa mainintaa ei voida kéyttdd mitddn samankaltaista tavaraa varten, sanotun
kuitenkaan estamatta 6.7.1990 voimassa olleiden sdannosten soveltamista, eika
mitdén muuta tavaraa tai palvelua varten, jos tima kiyttd voi merkitd alkuperanimi-
tyksen tunnettuuden védrinkayttod tai heikentdmista.

Korkealaatuisen viinin rajoitetut alkuperénimitykset, jotka mainitaan L. 641-24 §:ssi,
ja alkuperinimitykset, jotka ovat voimassa 1.7.1990 merentakaisilla alueilla,
sailyttdviat asemansa.”

Ranskan kuluttajaoikeutta sddntelevin lakikoonnelman (code de la consommation,
jaljempdna kuluttajaoikeutta sadntelevd lakikoonnelma), sellaisena kuin sitéd
sovellettiin tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, L. 115-5 §:ssd sdddetddn seuraavaa:

"Suojatun alkuperdnimityksen myontimismenettely maédritetddn maaseutuoikeutta
sadntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:ssé, joka toistetaan jiljempénd — —”

II - 1843



TUOMIO 12.6.2007 — YHDISTETYT ASIAT T-57/04 JA T-71/04

Ranskan immateriaalioikeuksia sadntelevin lakikoonnelman (code de la propriété
intellectuelle, jdljempdnd immateriaalioikeuksia sddntelevd lakikoonnelma), sellai-
sena kuin sitd sovellettiin tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, L. 711-3 ja L. 711-4 §:ssd
sdadetdadn seuraavaa:

"L. 711-3 §

Tavaramerkiksi tai tavaramerkin osaksi ei voida ottaa merkkia,

a) jonka kiyttd on Lkielletty teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 tehdyn
Pariisin liittosopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna, 6 ter artiklassa
tai maailman kauppajarjeston perustamissopimuksen liitteessa I C olevan
23 artiklan 2 kohdassa;

b) joka on yleisen jirjestyksen tai hyvdn tavan vastainen tai jonka kaytt6é on lailla

kielletty;

¢) joka on omiaan johtamaan vyleis6d harhaan muun muassa tavaroiden tai
palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperéin suhteen.

L. 711-4§

Tavaramerkiksi ei voida ottaa merkkid, jolla loukataan aikaisempia suojattuja
oikeuksia ja muun muassa

a) aikaisempaa, rekisteroityd tai teollisoikeuden suojelemisesta tehdyn Pariisin
liittosopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetulla tavalla yleisesti tunnettua
tavaramerkkia;
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toiminimes, jos yleison keskuudessa on sekaannusvaara;

valtakunnallisesti tunnettua liikenimed tai myymalin merkkid, jos yleison
keskuudessa on sekaannusvaara;

suojattua alkuperdnimityst;

tekijanoikeuksia;

suojattuun malliin perustuvia oikeuksia;

kolmannen henkilokohtaisia oikeuksia, etenkin hinen oikeuttaan sukuni-
meensi, salanimeensa tai kuvaansa;

alueellisen yhdyskunnan nimeé, kuvaa tai mainetta.”

Asian tausta

1 Anheuser-Buschin jéttdmd yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus

Anheuser-Busch, Inc. jitti 1.4.1996 yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan
hakemuksen SMHV:hen asetuksen N:o 40/94 nojalla.
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o Tama hakemus koski seuraavaa kuviomerkkia:

- o i i s b . s B |
Pobwnlr e i wd's Yl Ly u:g
Dk, s, B e W3

10 Tavarat, joita varten kuviomerkin rekisteréintid haetaan, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imista varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 21, 25, 30 ja 32, ja ne vastaavat
seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat (luokassa 16); painotuotteet;
kirjansidonta-aineet; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; neuvonta-
ja opetusvilineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (luokassa 16);
pelikortit”

—  luokka 21: "Talous- ja keittidvilineet ja astiat (ei jalometalliset eikd jalometalli-
paallysteiset); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistus-
aineet; puhdistukseen kiytettivit tarvikkeet; raakalasi ja lasi puolivalmisteena
(paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini ja keramiikka luokassa 21”
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— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, padhineet”

— luokka 30: ”Jauhot ja viljavalmisteet, leipd, leivonnaiset, makeiset, jaitelot;
hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-);
mausteet, jag, vilipalat luokassa 30”

—  luokka 32: "Olut, ale, portteri, alkoholia siséltdvit ja alkoholittomat mallasjuo-
mat”.

Rekisterdintihakemus julkaistiin 1.12.1997 Yhteison tavaramerkkilehden numerossa
31/97.

11 Yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta vastaan tehty viite

Budéjovicky Budvar, nirodni podnik -yhti6 (jaljempédnd Budvar), jonka kotipaikka on
Tsekin tasavallassa, teki 27.2.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen,
joka koski kaikkia rekisterointihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita.

Viitteensa tueksi Budvar vetosi ensinnékin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan haetun kuviomerkin ja seuraavien
aikaisempien kansainvilisten tavaramerkkien, joiden haltija se oli, valilla:
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— kansainvilinen sanamerkki BUDWEISER (R 238 203), joka on rekisterdity
ensimmaisen kerran 5.12.1960 “kaikenlaista olutta” varten ja joka on voimassa
Saksassa, Itivallassa, Benelux-maissa ja Italiassa

— kansainvilinen kuviomerkki (R 342 157), joka on rekisterdity ensimmdistd
kertaa 26.1.1968 “kaikenlaista olutta” varten ja joka on voimassa Saksassa,
Itdvallassa, Benelux-maissa, Ranskassa ja Italiassa ja joka on seuraavanlainen

Anheuser-Busch vaati 3.2.1999 Budvaria toimittamaan todisteet kansainvilisten
tavaramerkkiensa kaytosta asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
SMHV:n viiteosasto kehotti 7.4.1999 toimittamaan niméa todisteet kahden
kuukauden maardajassa eli viimeistadn 7.6.1999. Tétda madraaikaa jatkettiin Budvarin
pyynnostd 7.9.1999 saakka.

Budvar toimitti 7.9.1999 muun muassa jiljennokset mainoksista, jotka oli julkaistu
kahdeksassa aikakauslehdessi vuosina 1996 ja 1997 seka kymmenen vuosina 1993—
1997 ldhetettyd laskua todistaakseen kansainvilisen sanamerkin BUDWEISER
R 238 203 kiyton Saksassa. Lisdksi Budvar toimitti jiljennoksid mainoksista, jotka
oli julkaistu kuudessa aikakauslehdessd vuosina 1996 ja 1998 sekd kymmenen
vuosina 1993-1997 ldhetettyd laskua todistaakseen kansainvélisen sanamerkin
BUDWEISER R 238 203 kayton Itavallassa.
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Viitteensa tueksi Budvar vetosi toiseksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
perusteella neljadan alkuperdnimitykseen, jotka oli rekisterdity 22.11.1967 olutta
varten Maailman henkisen omaisuuden jarjestossd (WIPQO) Lissabonin sopimuksen
perusteella. Namé nimitykset ovat seuraavat:

- alkuperinimitys nro 49: CESKOBUDEJOVICKE PIVO (rekisteréinnin saksan-
kielisen version mukaan BUDWEISER BIER)

— alkuperinimitys nro 50: BUDEJOVICKE PIVO — BUDVAR (rekisterinnin
saksankielisen version mukaan BUDWEISER BIER — BUDVAR)

- alkuperinimitys nro 51: BUDEJOVICKY BUDVAR (rekisterinnin saksankie-
lisen version mukaan BUDWEISER BUDVAR)

— alkuperdnimitys nro 52: BUDEJOVICKE PIVO (rekistersinnin saksankielisen
version mukaan BUDWEISER BIER).

Budvar vetosi niihin rekisterinteihin ja vaitti, ettd kyseessa olevat alkuperanimi-
tykset nauttivat suojaa etenkin Ranskan alueella ja niilld voitiin téltd osin perustella
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan perustuva viite.
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Il Viditeosaston pddtés

Padtokselld nro 2412/2001, joka tehtiin 8.10.2001, vditeosasto

—  hylkasi osittain haetun kuviomerkin rekisteréintid vastaan tehdyn viitteen silta
osin kuin viite perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan ja edelld
16 kohdassa esitettyihin neljddn alkuperdnimitykseen

— hyvidksyi osittain haetun kuviomerkin rekisterdintida vastaan tehdyn viitteen
luokkaan 32 ("Olut, ale, portteri, alkoholia sisiltivit ja alkoholittomat
mallasjuomat”) kuuluvien tavaroiden osalta siltd osin kuin viite perustui
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja kansainviliseen
sanamerkkiin BUDWEISER R 238 203.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan perustuvan viitteen hylkddmisen osalta
viiteosasto katsoi ennen kaikkea, ettd alkuperdnimitysten kayttod ei ollut osoitettu
Ranskan ja Portugalin osalta — ja Ranskan ja Portugalin oikeuksiin oli vedottu
viitteen perustelemiseksi — ja ettd niin ollen ei ollut todistettu, ettd alkuperdnimi-
tysten perusteella hankitut oikeudet eivit olleet asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdassa tarkoitetulla tavalla pelkidstdian paikallisia. Italian osalta - koska
alkuperdnimitysten kaytto télla alueella oli naytetty toteen — viiteosasto katsoi, ettid
ei ollut esitetty todisteita Italian oikeuden niille alkuperénimityksille antamasta
suojasta erilaisten tuotteiden osalta.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan viitteen
osittaisen hyviksymisen osalta viiteosasto katsoi, ettd todisteet aikaisemman
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kansainvilisen sanamerkin BUDWEISER R 238 203 ja kansainvilisen kuviomerkin
R 342 157 tosiasiallisesta kiyttdmisesté oli esitetty Saksan, Itdvallan, Benelux-maiden
ja Italian osalta. Kaiken lisdksi prosessiekonomiaan liittyvisté syistd viiteosasto tutki
ensiksi kansainvilisen sanamerkin BUDWEISER R 238 203. Koska tiaméa merkki oli
selvisti patevd Saksassa ja Itdvallassa viiteosasto rajoitti tutkimuksensa néihin
kahteen jasenvaltioon. Viiteosasto katsoi, ettd luokkaan 32 kuuluvat tavarat, joita
varten kuviomerkkid haettiin ("Olut, ale, portteri, alkoholia sisaltdvit ja alkoholitto-
mat mallasjuomat”), olivat samoja kuin kansainvélisen tavaramerkin BUDWEISER
R 238 203 kattamat tavarat. Se totesi, ettd koska haettu kuviomerkki ja
kansainvilinen sanamerkki BUDWEISER R 238 203 olivat lausuntatavaltaan ja
merkityssisalloltddn samoja ja tuotteet olivat samoja, kohderyhmin keskuudessa oli
Saksassa ja Itdvallassa sekaannusvaara luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta. Sitd
vastoin se katsoi, ettd luokkiin 16, 21, 25 ja 30 kuuluvat tavarat, joita varten
tavaramerkkid haettiin, ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat eivit olleet
samankaltaisia ja ndin ollen ndiden tavaroiden osalta sekaannusvaaraa ei ollut.

IV SMHV:n toisen valituslautakunnan pddtés

Anheuser-Busch valitti 27.10.2001 viiteosaston paitoksesti siltd osin kuin talld
paatoksella hyvaksyttiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
perustuva viite luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta.

Budvar valitti 10.12.2001 viiteosaston padtoksestd muun muassa siltd osin kuin véite
oli hylatty asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla ja luokkiin 16, 21, 25, 30
ja 32 kuuluvien tavaroiden osalta.
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Budvar ei riitauttanut valituksessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaan perustuvaa osittaista hylkdamista luokkiin 16, 21, 25 ja 30 kuuluvien
tavaroiden osalta.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési Budvarin ja Anheuser-Buschin valitukset
viiteosaston paidtoksestid 3.12.2003 tekemallddn padtokselld (asiat R 1000/2001-2 ja
R 1024/2001-2, jaljempéna riidanalainen péétos).

Anheuser-Buschin tekemasta valituksesta valituslautakunta katsoi, etti viiteosasto ei
ollut tehnyt virhetti arvioidessaan, ettd todisteet kansainvilisen sanamerkin
BUDWEISER R 238 203 kiytostd oli esitetty Saksan ja Itdvallan osalta. Liséksi
valituslautakunta katsoi, ettd haetun kuviomerkin ja kansainvilisen sanamerkin
BUDWEISER R 238 203 vililla oli sekaannusvaara Saksassa ja Itdvallassa luokkaan
32 kuuluvien tuotteiden osalta, kun otettiin huomioon ensinnikin se, ettd haetun
tavaramerkin hallitsevin ominaisuus oli sama kuin aikaisempi tavaramerkki, ja
toiseksi se, ettd kyseiset tavarat olivat samoja.

Budvarin tekemaista valituksesta valituslautakunta katsoi aluksi, ettd valitus oli
jitettdava tutkimatta luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta sikili kuin Budvar oli
voittanut asian tilta osin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla.

Piasasiasta valituslautakunta katsoi aluksi tavaramerkkihakemuksen luokkiin 16, 21,
25 ja 30 kuuluvista tavaroista ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan
perustuvasta viitteestd, joka perustui alkuperinimityksiin, ettd Budvarin esittamit
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todisteet eivit riittdneet osoittamaan sitd, ettd kyseisid alkuperdnimityksia suojattiin
Italian ja Portugalin oikeusjérjestelmissa.

Sitten, pdinvastoin kuin viiteosasto oli katsonut, valituslautakunta katsoi, ettid
todisteet siitd, ettd alkuperdnimityksind hankitut oikeudet eivit olleet pelkistidn
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla paikallisia, oli jo
esitetty muissa menettelyissd Ranskan osalta. Valituslautakunnan mukaan Budvarilla
ei ollut velvollisuutta todistaa niitd tosiseikkoja uudestaan painvastoin kuin
véiteosasto oli katsonut.

Nidin ollen valituslautakunnan mukaan ainoa esiin nouseva kysymys oli se,
suojattiinko kyseisid alkuperdnimityksia Ranskan oikeudessa. Se vastasi siihen
luokkiin 16, 21, 25 ja 30 kuuluvien tavaroiden osalta katsomalla, ettd Lissabonin
sopimuksen perusteella rekisterdityja alkuperdnimityksid suojattiin Ranskassa
maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:l4, jossa sdddettiin, ettd
“maantieteellistd nimed, joka muodostaa alkuperdnimityksen, tai mitdén muuta sitd
koskevaa mainintaa ei voida kdyttdd mitddn samankaltaista tavaraa varten — — eikd
mitdén muuta tavaraa tai palvelua varten, jos télla kiyt6lld voidaan vadrinkayttda tai
heikentdd alkuperdnimityksen yleistd tunnettuutta”. Valituslautakunta lisdsi, ettd
koska tavarat, joita yhteison tavaramerkkia koskeva hakemus koski, olivat erilaisia
kuin tavarat, joita kyseiset alkuperdnimitykset koskivat, oli tarkastettava, voiko
haetun kuviomerkin kiytté Ranskassa merkitd mainittujen alkuperdnimitysten
yleisen tunnettuuden vaidrinkayttod tai heikentdmistd. Téltd osin valituslautakunta
tdsmensi, ettd tunnettuutta ei voitu vadrinkédyttaa tai heikentés, jos sitd ei ollut, ja
ettd Budvar ei ollut toimittanut mitdén todisteita siité, ettd kyseinen alkuperanimitys
olisi Ranskassa yleisesti tunnettu. Valituslautakunta katsoi, etti tillaisen tunnettuu-
den olemassaoloa ei lisiksi voitu olettaa eikd Budvar ollut kyennyt osoittamaan,
kuinka alkuperédnimitysten yleistd tunnettuutta, jos sellainen oli olemassa, voitiin
vadrinkayttda tai heikentdd, jos Anheuser-Buschille annetaan lupa kayttdaa kuvio-
merkkid, joka sisdltdd ilmaisun "Budweiser”, luokkiin 16, 21, 25 ja 30 kuuluvia
haettuja tavaroita varten.
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Asianosaisten vaatimukset

1 Asia T-57/04

Budvar vaatii, etta ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa SMHV:n toisen valituslautakunnan 3.12.2003 tekemin péadtoksen
asiassa R 1024/2001-2

— hylkd4 Anheuser-Busch-yhtion nimissd 1.4.1996 tehdyn tavaramerkin rekiste-
rointihakemuksen luokkiin 16, 21, 25 ja 31 kuuluvien tavaroiden osalta

— toimittaa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion SMHV:lle

— velvoittaa Anheuser-Buschin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV ja Anheuser-Busch vaativat, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkas kanteet

— velvoittaa Budvarin korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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Il Asia T-71/04

Anheuser-Busch vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa SMHV:n toisen valituslautakunnan 3.12.2003 tekemin péadtoksen
asiassa R 1000/2001-2 siltd osin kuin siind hyldtddan tavaramerkkihakemus
luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylk&4 kanteen kokonaisuudessaan

— velvoittaa Anheuser-Buschin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Budvar vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

jattad Anheuser-Buschin nostaman kanteen tutkimatta

— toissijaisesti pysyttdd Anheuser-Buschin riitauttaman paatoksen

—  mairad, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio annetaan
tiedoksi SMHV:lle

— velvoittaa Anheuser-Buschin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

1 Asia T-57/04

Alustavasti on todettava, ettdi Budvarin kanteella ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimessa pyritddn riitauttamaan riidanalainen paétos siltd osin kuin silld
on hylatty asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan perustuva viite luokkiin 16, 21,
25 ja 30 kuuluvien tavaroiden osalta.

Budvarin kanteella ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa ei pyritd riitautta-
maan riidanalaista p#dtostd siltd osin kuin siind jatettiin tutkimatta valitus-
lautakuntaan tehty valitus [uokaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta.

Lisdksi on todettava, ettd kannekirjelméssdan Budvar viittaa virheellisesti luokkaan
31, jota kyseinen kuviomerkkid koskeva hakemus ei koske.

A Budvarin toisen vaatimuskohdan tutkittavaksi ottaminen

On todettava, etté toisella esittdmallddn vaatimuskohdalla, jolla vaaditaan “hylké&a-
méidn Anheuser-Busch-yhtion nimissa 1.4.1996 tehty tavaramerkin rekisterdintiha-
kemus luokkiin 16, 21, 25 ja 31 kuuluvien tavaroiden osalta”, Budvar ennen kaikkea
vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin méirdéa SMHV:n epdiméiin
haetun kuviomerkin rekisterdinnin (ks. vastaavasti asia T-388/00, Institut fiir
Lernsysteme v. SMHV - Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002,
s. I1-4301, 18 kohta ja asia T-33/03, Osotspa v. SMHV - Distribution & Marketing
(Hai), tuomio 9.3.2005, Kok. 2005, s. 1I-763, 14 kohta).
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Talta osin on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mulkaisesti
SMHV:n on toteutettava yhteiséjen tuomioistuimen tuomion taytintéonpanosta
johtuvat toimenpiteet. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtdvini ei siis
ole antaa SMHV:lle tiaytinto6npanoa koskevaa madrdysta (asia T-331/99, Mitsubishi
HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-433,
33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOQL), tuomio
27.2.2002, Kok. 2002, s. I11-683, 12 kohta ja edelld 38 kohdassa mainittu asia ELS,
tuomion 19 kohta).

Budvarin toista vaatimuskohtaa ei siis voida ottaa tutkittavaksi.

B Pddasia

Budvarin kanne perustuu yhteen ainoaan perusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa.

Alustavasti Budvar palauttaa mieleen jarjestelmin, jolla ohjataan alkuperdnimitysten
suojaa Ranskan oikeudessa.

Budvar toteaa muun muassa, ettd alkuperdnimityksen tavoite on yhdistdad tavara
maantieteelliseen nimeen, joka takaa sen alkuperin ja ominaisuudet sekd timén
tavaran kuluttajien ettd tuottajan suojaamiseksi véddrinkaytolta. Talla tavoitteella
voidaan perustella se, ettd alkuperinimitysten suojaa Ranskassa koskevat sdddos-
tekstit ovat sekd immateriaalioikeuksia sédidntelevissd lakikoonnelmassa ettd
maaseutuoikeutta sddntelevissid lakikoonnelmassa, joissa molemmissa viitataan
kuluttajaocikeutta sdintelevddn lakikoonnelmaan. Budvar korostaa myds, ettéd
alkuperinimitys mééritetddn asetuksella, jolla rajataan maantieteellisesti tuotanto-
alue ja vahvistetaan tavaran tuotantoa ja hyviksymista koskevat edellytykset.
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Lisdksi Budvar tismentéd, ettd alkuperdnimityksilld on yleiseen jarjestykseen liittyva
asema ja tiaydellinen suoja ja ettd Ranskan oikeudessa alkuperinimityksilld on etusija
suhteessa tavaramerkkeihin. Tdmi ilmenee ehdottomana kieltona rekister6ida
tavaramerkkid, jolla loukataan alkuperinimitystd, mutta myos kieltona kayttaa
mitdén merlkkid, jolla loukataan alkuperidnimitysti toistamalla maantieteellinen nimi,
joka muodostaa tdméan alkuperénimityksen. Budvar korostaa tiltd osin ensinndkin,
ettd kuluttajaoikeutta sdidntelevian lakikoonnelman L. 115-5 §:ssd sidddetddn, ettd
“suojattua alkuperdnimitystd ei voida koskaan pitdd yleisnimeni eikd se voi olla
vapaasti kaytettavissd”, toiseksi, ettd alkuperdnimitys on olemukseltaan maératysta
paikasta perdisin olevan tavaran nimitys ja kolmanneksi, ettd alkuperdnimitysta ei
voi menettdd pédinvastoin kuin tavaramerkin, jota ei kiyteta.

Budvar pédttelee téstd, ettd tavaramerkin rekisterdinti ei koskaan ole mahdollista, jos
tavaramerkilla voidaan loukata Ranskassa suojattua alkuperidnimitystd riippumatta
tavaroista tai palveluista, joita varten tdmai rekisterdintihakemus tehdian. Nain ollen
alkuperdnimitystd ei voida kéyttdd muuta tavaraa varten olipa timé tavara sitten
sama, samankaltainen tai erilainen.

Kun otetaan huomioon nama seikat, Budvar viitta, etté valituslautakunta on tehnyt
kaksi virhetta.

Ensimmaisessa osassa Budvar katsoo, ettd maaseutuoikeutta saantelevin lakikoon-
nelman L. 641-2 § ei soveltunut asiaan ja ettd valituslautakunnan olisi pitédnyt
turvautua immateriaalioikeuksia sddntelevian lakikoonnelman L. 711-3 ja L. 711-
4 §:adn arvioidessaan sitd, voidaanko suojattuun nimitykseen kuuluvan maantie-
teellisen nimen muodostama merkki rekister6idi tavaramerkiksi.
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Toisessa osassa Budvar katsoo toissijaisesti, ettd valituslautakunta on joka
tapauksessa soveltanut viddrin maaseutuoikeutta sédidntelevin lakikoonnelman
L. 641-2 §:34.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd asianosaisten perustelut
koskevat erityisesti maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n
neljannen momentin merkitysti esilld olevassa asiassa.

1. Ensimmiinen osa, joka koskee sitd, ettd maaseutuoikeutta sididntelevidn
lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljis momentti ei sovellu asiaan

a) Asianosaisten lausumat

Budvarin lausumat

Budvar palauttaa mieleen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan ja toteaa, ettd ei
ole riitautettu sité, ettd Ranskan oikeudessa annetaan alkuperénimityksen haltijalle
oikeus kieltad sekd myohemmin tavaramerkin rekisterdinti ettd sen kaytto
immateriaalioikeuksia sddntelevin lakikoonnelman L. 711-4 §:n ja maaseutuoikeutta
saantelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n nojalla.

Tasséd asiassa haetaan kuitenkin nimityksen "Budweiser” rekisterdintid tavaramer-
kiksi ja téllaisen tavaramerkin kaytto ei liity kiistaan.

II - 1859



52

53

54

55

TUOMIO 12.6.2007 — YHDISTETYT ASIAT T-57/04 JA T-71/04

Niin ollen Budvar viittaa immateriaalioikeuksia sidntelevin lakikoonnelman L. 711-
3 ja L. 711-4 §:34n, joissa sen mukaan ilmoitetaan tavaramerkin rekister6innin
hylkdémisen perusteet.

Immateriaalioikeuksia sddntelevin lakikoonnelman L. 711-4 §:n d alakohdan, jossa
saddetddn, ettd "tavaramerkiksi ei voida hyviksyd merkkid, joka loukkaa aikaisemmin
suojattuja oikeuksia ja muun muassa — — suojattua alkuperdnimitystid”, perusteella
Budvar katsoo, ettd alkuperdnimityksen kéyttéoikeuden haltija voi saada tavara-
merkin, jossa toistetaan tai jaljitellddn alkuperdnimityst, julistettua mitéttomaksi tai
kieltdd sen kayton.

Budvar tismentdd myos, ettd alkuperdnimitykset ovat aikaisempia oikeuksia, jotka
ovat esteend tavaramerkin patevyydelle, eikd sekaannusvaaraa tai tavaroiden
samankaltaisuutta tarvitse osoittaa pédinvastoin kuin toiminimien, myymaélan
merkkien ja liikenimien tai vielipd aikaisempien tavaramerkkien osalta. Budvar
viittaa tdmén viimeisen seikan osalta immateriaalioikeuksia sddntelevin lakikoon-
nelman L. 716-1, L. 713-2 ja L. 713-3 §:44n. Nain ollen immateriaalioikeuksia
sadntelevin lakikoonnelman L. 711-4 §:n perusteella on Budvarin mukaan
katsottava, ettd merkkid, jossa toistetaan alkuperdnimitys, ei voida ottaa kdyttoon
tavaramerkking, eikd ole tarpeen huomioida mainitun alkuperénimityksen yleistd
tunnettuutta, joka alkuperdnimityksellda méaritelméan mukaisesti on, tai tavaroita,
joita varten merkkid haetaan.

Toisaalta Budvar lisdd, ettd tavaramerkin rekisterdinti voidaan hylatd myos
immateriaalioikeuksia sddntelevin lakikoonnelman L. 711-3 §:n b alakohdassa, jossa
saadetdan, ettd “tavaramerkiksi tai tavaramerkin osaksi ei voida ottaa merkkia — —
joka on vyleisen jarjestyksen tai hyvin tavan vastainen tai jonka kéytté on lailla
kielletty”, sadnnellyn yleisen jarjestyksen vastaisuuden perusteella. Koska alkupera-
nimityksen yleiseen jérjestykseen liittyva luonne on osoitettu edelld, alkuperanimi-
tystd loukkaavan tavaramerkin rekisterdintia koskevat hakemukset on Budvarin
mukaan hylattéva talla perusteella. Budvar viittaa erityisesti cour d’appel de Paris’n
15.2.1990 antamaan tuomioon, jolla mainittu tuomioistuin katsoi, ettd yleisen

II - 1860



56

57

58

BUDEJOVICKY BUDVAR JA ANHEUSER-BUSCH v. SMHV (AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

jarjestyksen oli katsottava tarkoittavan taloudellisen lainsddddnnon pakottavia
saannoksid, muun muassa sddnnoksid, joiden tarkoituksena on kuluttajien
suojaaminen, ja Ranskan cour de cassationin 26.10.1993 antamaan tuomioon, joissa
vahvistettiin nimitysten "Fourme d’Ambert” ja "Fourme de Montbrison” yleiseen
jarjestykseen liittyvé suoja.

Budvar toteaa lopuksi, ettd immateriaalioikeuksia koskevan lakikoonnelman L. 711-
3 §:n ¢ alakohdassa kielletddn my6s harhaanjohtavien tavaramerkkien rekisterdinti ja
todetaan taltd osin, ettd “tavaramerkiksi tai tavaramerkin osaksi ei voida ottaa
merkkid — — joka on omiaan johtamaan yleis6d harhaan muun muassa tavaroiden tai
palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperin suhteen”. Siten Budvarin
mukaan luokkiin 16, 21, 25 ja 30 kuuluvien tavaroiden laittaminen saataville nimella
"Budweiser”, joka on tunnettu tietysti joukosta tuotteita, joihin kuuluu oluita, johtaa
yleis6d harhaan tai silld voidaan pettdd yleisod nididen tavaroiden ominaisuuksien,
etenkin valmistuspaikan osalta.

Sitd vastoin maaseutuoikeutta sdédntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannelld
momentilla, joka on esitetty uudestaan kuluttajaoikeutta sddntelevin lakikoonnel-
man L. 115-5 §:ssd, ei ole tarkoitus kieltdd alkuperdnimityksen vastaisen
tavaramerkin rekisterdintid, vaan siind kielletadn ainoastaan sellaisen maantieteelli-
sen nimen kaytto, joka muodostaa alkuperdnimityksen tai osan alkuperanimityk-
sestd. Budvarin mukaan immateriaalioikeksia sdéntelevin lakikoonnelman sédnnos-
ten tarkoitus ei ole sama kuin kuluttajacikeutta sdédntelevin lakikoonnelman
saannosten. Immateriaalioikeuksia sadntelevian lakikoonnelman siddnnokset liittyvit
immateriaalioikeuteen kuuluvien merkkien hankintaan, kun kuluttajaoikeutta
sddntelevan lakikoonnelman sadnnokset taas koskevat vilittomasti kuluttajien
suojaa.

Niin ollen jotta voidaan arvioida voidaanko merkki, joka muodostuu suojattuun
nimitykseen kuuluvasta maantieteellisestd nimestd, ottaa kiyttoon tavaramerkking,
on Budvarin mukaan tarkasteltava immateriaalioikeuksia saintelevian lakikoonnel-
man L. 711-3 ja L. 711-4 §:44 eikd maaseutuoikeutta sdéntelevin lakikoonnelman
L. 641-2 §:n neljiattda momenttia, kuten valituslautakunta on tehnyt.
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Budvar toteaa lisiksi 24.8.2005 péivityssd kirjeessd, joka on jdtetty vastauksena
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen esittimaidn kysymykseen, ettd se on
vedonnut viitteensda tueksi SMHV:n elimissd ja etenkin valituslautakunnassa
maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljanteen momenttiin.
Budvar viittdd kuitenkin, ettd sen on sallittua vastedes vedota ensimmdiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa siihen, ettei tama sadnnos sovellu esilld olevaan
asiaan. Téltd osin ensinndkin Budvar katsoo, ettd se ei muuta oikeudenkdynnin
kohdetta sikéli kuin kohteena on haetun kuviomerkin rekisteréintid vastaan tehty
vaite. Toiseksi Budvar toteaa, etti vetoaminen immateriaalioikeuksia saintelevan
lakikoonnelman L. 711-3 ja L. 711-4 §:4én ei johda uusien tosiseikkojen huomioon
ottamiseen, koska ndmdi pykilit ovat ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen
kasiteltavind olevan kanteen perustana. Erityisesti immateriaalioikeuksia sdéntele-
vin lakikoonnelman L. 711-4 §:n d alakohdasta Budvar tismentdd, ettd se on
vedonnut tdhdn sddnnokseen SMHV:n eri elimissid. Lopuksi Budvar vetoaa
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-318/03, Atomic Austria
vastaan SMHV - Fabricas Agrupadas de Mufecas de Onil (ATOMIC BLITZ),
20.4.2005 antamaan tuomioon (Kok. 2005, s. 11-1319) ja katsoo ennen kaikkea, etti
SMHV:n olisi pitinyt viran puolesta tutustua kyseessd olevan jidsenvaltion
kansalliseen oikeuteen.

SMHV:n lausumat

Ennen kuin SMHYV vastaa Budvarin ensimmdiisessid osassaan esittdmiin perus-
teluihin, se esittdd tulkintansa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
saddostekstistd ja erityisesti siind asetetuista edellytyksisté.

Ensinndkin SMHV korostaa, ettd aikaisemman oikeuden on perustuttava kayttoon,
joka ei ole pelkistian paikallista. Taltd osin SMHV toteaa, ettd Lissabonin
sopimuksen perusteella tehdyt rekisterdinnit ovat aikaisempia oikeuksia, jotka
kuuluvat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan. Lisiksi SMHV
tdsmentéd, ettd Budvar on toimittanut esilld olevassa asiassa todisteet aikaisempien
oikeuksien kaytostd Ranskassa.
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Toiseksi SMHYV katsoo, ettd asetuksen N:o 40/94 8§ artiklan 4 kohtaa sovelletaan
rekister6iméttomiin tavaramerkkeihin ja samankaltaisiin aikaisempiin merkkeihin,
joita kaytetdin liike-eldmissd osoittamaan oikeuden haltijan tavaroita tai palveluita
taikka liiketoimintaa. Maantieteellinen alkuperd on kaupalliseen toimintaan liittyvi
tekija sikdli kuin se on avaintekijé, joka ratkaisee kyseisten tavaroiden valinnan ja
oston. SMHYV viittaa tilta osin asiassa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma
ja Salumificio S. Rita, 20.5.2003 annettuun tuomioon (Kok. 2003, s. I-5121).

Kolmanneksi SMHV huomauttaa, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa
edellytetddn, ettd viitteen tekija on ’rekisterdimittomin tavaramerkin tai muun
liike-eldmassa kaytetyn merkin — — haltija”. SMHV tasmentdd tiltd osin, ettd
tietyissd oikeusjdrjestelmissd maantieteelliset merkinnit eivit ole kaupallisia
merkkejd, koska henkiléille, joilla on oikeus kéyttdd niitd, ei my6nneti mitddn
henkilokohtaista oikeutta. Toisissa oikeusjirjestelmissd sitd vastoin mydnnetdin
luonnollisille henkiléille tai yhdistyksille maantieteelliseen merkintdén yksinoikeus,
johon kuuluu oikeus kieltdd myohemmén tavaramerkin kéyttd. Tassd viimeksi
mainitussa tapauksessa, johon esilld olevassa asiassa sovellettava Ranskan oikeus
SMHV:n mukaan liittyy, maantieteellisestd merkinnistd johdettu oikeus kuuluu
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan.

Lisdksi SMHYV viittaa Lissabonin sopimuksen 5 artiklan 1 kohtaan ja toteaa, ettid
alkuperdnimitykset rekisterdiddan, vaikkakin toimivaltaisten hallintoviranomaisten
pyynnostd, julkis- tai yksityisoikeudellisten luonnollisten henkildiden tai oikeus-
henkildiden nimissi. Lisdksi Lissabonin sopimuksen 8 artiklassa ma&éritdan, ettd
alkuperdnimitysten suojaamiseksi tarpeelliset kanteet tai syytteet voidaan nostaa
kansallisen lainsdddénnon mukaisesti toimivaltaisen hallintoviranomaisen aloitteesta
tai yleisen syyttdjanviraston pyynnosti, taikka asianomainen voi nostaa ne. SMHV:n
mukaan sellainen yksinoikeus kiyttdd suojattua nimitystd, johon liittyy oikeus ryhtyi
oikeustoimiin nimityksen vaaraa kayttda vastaan, riittda siihen, etta oikeus katsotaan
haltijan oikeudeksi tai ainakin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua haltijan oikeutta vastaavaksi oikeudeksi. Lissabonin sopimuksen
5 artiklan 3 kohta tukee titd padtelmaa.
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Neljanneksi SMHV toteaa, ettd kyseisen oikeuden on oltava kansallisen lainsaa-
dinnon mukaisesti suojattu ennen riidanalaisen tavaramerkkihakemuksen teke-
mistd. Tadssd asiassa SMHV korostaa, ettd kyseessd olevat alkuperinimitykset on
rekisterdity 22.11.1967 ja etti niiden suoja Ranskassa on alkanut timén
rekister6innin ajankohdasta. Kyseiset oikeudet ovat siis riidanalaisen tavaramerkin
hakemispéivid aikaisempia.

Viidenneksi SMHV keskittyy edellytykseen, jonka mukaan aikaisemman oikeuden
on annettava haltijalleen sovellettavan kansallisen lainsdddédnnon mukaisesti oikeus
kieltdd sen tavaramerkin kéytto, josta viite on tehty.

Tassda vaiheessa SMHV vastaa muun muassa Budvarin ensimmaisessd osassa
esittdmiinsé viitteisiin, jotka liittyvit sovellettavaan Ranskan oikeuteen.

SMHV:n mukaan on riidatonta, etti Ranskan oikeuden sainnot sisiltiviat useita
sdadnnoksid, jotka liittyvidt alkuperénimitysten ja myohempien tavaramerkkien
ristiriitoihin.

SMHYV palauttaa mieleen maaseutuoikeutta saiantelevian lakikoonnelman L. 641-
2 §:n neljannen momentin ja huomauttaa, etti timé sdédnnos mainitaan ja esitetdan
uudestaan kuluttajaoikeutta sdéntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:ssd.

Budvarin viitteistd, joilla esitetdin, etti sovellettavat sddnnokset olivat immateriaa-
lioikeuksia saédntelevin lakikoonnelman L. 711-3 §:n b ja ¢ alakohta ja L. 711-4 §:n d
alakohta eikd maaseutuoikeutta sdéntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §, pdinvastoin
kuin valituslautakunta oli katsonut, SMHV tasmentii, etti asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohtaan liittyvissd tilanteessa kansallista lainsdéddantod on sovellettava
samalla tavalla kuin kansallinen tuomioistuin tekisi. Talta osin kansallisella
tuomioistuimella on erityinen toimivalta, joka sitoo SMHV:ta.
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SMHYV huomauttaa, etti kaikissa kansallisissa tuomioissa, jotka Budvar on esittanyt
viitemenettelyssd tai ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja jotka ovat
koskeneet alkuperéinimitysten ja myohempien tavaramerkkien vilisid ristiriitatilan-
teita, on sovellettu maaseutuoikeutta saantelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n
neljattd momenttia ennemmin kuin immateriaalioikeuksia sdantelevin lakikoonnel-
man L. 711-4 §:n d alakohtaa. Tama osoittaa, ettei immateriaalioikeuksia sdantelevan
lakikoonnelman L. 711-4 §:n d alakohtaa eikd mitdin muutakaan tissa lakikoon-
nelmassa esitettyd saannosta sovelleta.

SMHYV tarkastelee erityisesti immateriaalioikeuksia saantelevan lakikoonnelman
L. 711-4 §:n d alakohtaa ja kiistdd Budvarin péaédtelmin, jonka mukaan suoja, jonka
alkuperinimitykset antavat mydhempia tavaramerkkejd vastaan, on téydellinen ja
ehdoton. SMHYV toteaa tiltd osin, ettd immateriaalioikeuksia saantelevan lakikoon-
nelman L. 711-4 §:n d alakohta koskee kieltoa rekister6idd merkki, joka kilpailisi
alkuperinimityksen kanssa, eikd kieltoa kiyttds tallaista merkkid. Koska asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa edellytetidan nimenomaisesti, ettd kansallisella
lainsdddannolla annetaan “oikeus kieltia my6hemmin tavaramerkin kéayttdminen”
ennemminkin kuin sen rekister6iminen, SMHYV péittelee timén perusteella, ettd
immateriaalioikeuksia siéntelevin lakikoonnelman L. 711-4 §:44 ei sovelleta.

Vaikka oletettaisiin, ettd oikeus kieltdd rekistersinti sisdltada my6s oikeuden kieltda
myShemmin tavaramerkin kidyton, on otettava huomioon alkuperdnimityksen
immateriaalioikeuksia saantelevin lakikoonnelman L. 711-4 §:n d alakohdassa
tarkoitettua "loukkaamista” koskevat edellytykset.

SMHV huomauttaa, kuten Budvar on todennut, etti immateriaalioikeuksia
sadntelevissi lakikoonnelmassa ei sdddetd tastid “loukkaamisen” kisitteestd alkupe-
ranimitysten osalta, kun taas lakikoonnelma on selkedmpi aikaisempien tavara-
merkkien, toiminimien ja liilkenimien osalta. SMHV:n mukaan tamé ei ole yllattavas,
koska alkuperdnimitysten suojan laajuus mééritetddn nimenomaisesti maaseutuoi-
keutta sddntelevian lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannessd momentissa. Loukkaa-
misen kisitettd on niin ollen tulkittava tdmian sddannoksen perusteella.
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SMHV:n mukaan kaiken edelld esitetyn perusteella immateriaalioikeuksia sadnte-
levin lakikoonnelman L. 711-4 §:n d alakohdalla ei voida lisdtd mitdén
maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannen momentin
oikeudelliseen sisdltoon eikd vdhentdd mitddn siitd. Ainoastaan maaseutuoikeutta
sadntelevan lakikokoonnelman L. 641-2 §:n neljattd momenttia sovelletaan
alkuperénimityksille my6hempien merkkien, etenkin tavaramerkkien, kayttoa
vastaan tunnustetun suojan laajuuden méérittamiseen.

Siitd, ettd Budvar vetoaa immateriaalioikeuksia saantelevin lakikoonnelman L. 711-
3 §:n b ja ¢ alakohtaan, SMHYV katsoo, etté tilld sddnnokselld ei ole merkitystd, silld
se koskee ehdottomia hylkéysperusteita eli tiettyjen yleisen jarjestyksen vastaisten tai
sellaisten merkkien kieltoa, jotka ovat omiaan johtamaan yleis6d harhaan muun
muassa tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperin
suhteen. Tama sdadnnds on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan
vastine. SMHYV viittaa asiassa T-224/01, Durferrit vastaan SMHV - Kolene (NU-
TRIDE), 9.4.2003 annettuun tuomioon (Kok. 2003, s. II-1589) ja tismentaa, etta joka
tapauksessa ehdottomiin hylkdysperusteisiin liittyviin kansallisiin tai yhteison
saannoksiin ei voida vedota vaitemenettelyissa SMHV:ssa.

SMHYV toteaa lisdksi 9.8.2005 pdivityssd kirjeessd, joka on jétetty vastauksena
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen esittimain kysymykseen, ettd Budvar ei
voi vedota siihen, ettd maaseutuoikeutta siintelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n
neljas momentti ei sovellu esilld olevaan asiaan sen jéilkeen, kun se on SMHV:n
elimissd viittdnyt, ettd timéa sddnnos on kyseisen viitteen perusteena.

Anheuser-Buschin lausumat

Anheuser-Busch palauttaa aluksi mieleen, etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdan yhteydessd ja asiaan vaikuttavan kansallisen lainsédddnnoén kannalta
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sovellettavat oikeudelliset sadannokset, oikeuskaytinté ja oikeuskirjallisuus kuuluvat
tosiseikkoihin. Viitteen tekijan kuuluu esittdd ja ndyttdd toteen ndmé seikat
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Esilld olevassa asiassa Budvar
ei ole esittinyt mitddn yhtendistd selitystd sovellettavasta oikeudesta ja vield
vihemmain todisteita viitteidensd tueksi.

Sovellettavista Ranskan oikeuden sddnnoksistd Anheuser-Busch katsoo, ettd
Budvarin eri menettelyissd esittdmit seikat ovat olleet keskendén ristiriitaisia ja
epaselvia. SMHV:ssa viite on perustunut paiasiallisesti maaseutuoikeutta saéntele-
vin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljanteen momenttiin. Koska valituslautakunta oli
hylannyt viitteen talld perusteella, Budvar oli muuttanut mieltddn ja esitti
ensimmadisti kertaa, ettei maaseutuun sovellettavan lakikoonnelman L. 641-2 §:n
neljattd momenttia sovellettu (ja viitti, ettd oli sovellettava immateriaalioikeuksiin
sovellettavan lakikoonnelman L. 711-3 ja L. 711-4 §:34). Anheuser-Busch katsoo, ettd
timi mielenmuutos ja Ranskan oikeudellisen tilanteen ristiriitainen esittiminen
antavat itsessddn perusteet hylidtd esilld olevan kanteen. Anheuser-Busch viittia
erityisesti, ettd Budvar ei voi muuttaa oikeudellista perustaa tdssd menettelyn
vaiheessa ja ettd taltd osin ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyja
viitteitd ei pidd ottaa huomioon. Tami on ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistui-
men asiaa koskevan kdytinnon mukaista (asia T-129/01, Alejandro v. SMHV -
Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. [1-2251, 67 kohta ja
asia T-10/03, Koubi v. SMHV - Flabesa (CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004,
Kok. 2004, s. 11-719, 52 kohta).

Anheuser-Busch vaittaa lisiksi, etti maaseutuoikeutta sdantelevian lakikoonnelman
L. 641-2 §:n neljattd momenttia sovelletaan. Anheuser-Busch korostaa, ettd Budvar
on itse todennut, etti immateriaalioikeuksia saantelevan lakikoonnelman L. 711-
4 §:ssd “kielletddn sellaisen merkin rekister6iminen tavaramerkiksi, joka loukkaa
alkuperinimitystd”, vaikka toisaalta maaseutuoikeutta siéntelevin lakikoonnelman
L. 641-2 §:n neljannessd momentissa “kielletddn pelkéstaan sellaisen maantieteellisen
nimen kaytto, joka muodostaa alkuperdnimityksen tai alkuperdnimityksen osan”.
Toisin sanoen immateriaalioikeuksia saantelevin lakikoonnelman L. 711-4 § koskee
ranskalaisten tavaramerkkien rekisterointia, kun maaseutuoikeutta sdantelevan
lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljias momentti taas koskee myo6hidisemmaén
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tavaramerkin kéytt6d. Niin ollen, kun otetaan huomioon se, ettd asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta koskee "oikeutta kieltdd myohemmin tavaramerkin
kéayttidminen”, Anheuser-Busch katsoo timén perusteella, ettd ainoastaan maaseu-
tuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljittd momenttia sovelletaan.

Lisdksi vaikka oletettaisiin, ettd Budvarin immateriaalioikeuksia saiantelevian
lakikoonnelman L. 711-4 §:44 koskevat viitteet voitaisiin ottaa tutkittavaksi, ja niitd
olisi arvioitava, Anheuser-Busch katsoo, ettd nami viitteet ovat perusteettomia.

Anheuser-Busch korostaa erityisesti, ettd immateriaalioikeuksia sadntelevin laki-
koonnelman L. 711-4 §:Ild ei médritetd kaikkien siind mainittujen aikaisempien
oikeuksien suojan laajuutta. Immateriaalioikeuksia sddntelevin lakikoonnelman L-
711-4 §:ssd todetaan, ettd ndima oikeudet ovat esteeni tavaramerkin rekisterdinnille,
jos tavaramerkilld loukataan niit4, ja oletetaan pikemminkin, ettd suojan laajuus on
médritelty ja sddnnelty muualla. Jos Budvarin kannattama tulkinta olisi oikea, muilla
aikaisemmilla oikeuksilla — kuten erittiin tunnetuilla aikaisemmilla tavaramerkeilla,
tekijanoikeuksilla, teollisoikeuksilla tai henkilokohtaisilla oikeuksilla — olisi "taydel-
linen suoja” suhteessa myGhempiin tavaramerkkeihin riippumatta muista edelly-
tyksistd, kuten kyseisten oikeuksien samankaltaisuudesta.

Anheuser-Buschin mukaan immateriaalioikeuksia sdidntelevin lakikoonnelman
L. 711-4 §:n kannalta todellinen kysymys on se, onko aikaisempia oikeuksia
loukattu. Vastaus voidaan antaa ainoastaan huomioimalla néihin oikeuksiin
sovellettavat erityissddnnét. Téltd osin Anheuser-Busch huomauttaa, ettd itse
immateriaalioikeuksia sédntelevissid lakikoonnelmassa viitataan nimenomaisesti
maaseutuoikeutta siddnteleviin lakikoonnelmaan. Se toteaa erityisesti, ettd immate-
riaalioikeuksia sddntelevin lakikoonnelman VII kirjan II osasto, joka koskee
“alkuperdnimityksid”, sisdltdd yhden ainoan pykalan (L. 721-1 §), jossa todetaan,
ettd "alkuperdnimitysten médrittdmiseen liittyvat sddnnot vahvistetaan kuluttajaoi-
keutta sadntelevin lakikoonnelman L. 115-1 §:ss&”. Alkuperanimitysten suojaan on
ndin ollen sovellettava kuluttajaoikeutta sdintelevin lakikoonnelman sadnnoksia,
joissa puolestaan viitataan maaseutuoikeutta sididntelevddn lakikoonnelmaan.
Anheuser-Busch vastustaa siten Budvarin tukemaa kantaa, jonka mukaan merkkis,
jolla toistetaan alkuperidnimitys, ei voida rekisterdidd tavaramerkiksi olosuhteista
riippumatta. Anheuser-Buschin mielestd alkuperdnimitystd suojataan tiettya tavaraa
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varten. Koska esilld olevissa asioissa kyseessid olevat tavarat ovat erilaisia, saman
ilmaisun kayttamiselld nditd tavaroita varten ei voida loukata alkuperénimityksid,
paitsi erityisissd olosuhteissa. Téllaisista olosuhteista saddetddn ainoastaan maaseu-
tuoikeutta sddntelevian lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannessié momentissa eikd
immateriaalioikeuksia sadntelevin lakikoonnelman L. 711-4 §:ssid. Immateriaali-
oikeuksia saantelevan lakikoonnelman L. 711-4 § ei siis sovellu sen maarittamiseen,
annetaanko Ranskan oikeudessa Budvarille asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdassa tarkoitettu oikeus.

Anheuser-Busch toteaa lisiksi, ettd Budvar vetoaa immateraalioikeuksia sdédntelevin
lakikoonnelman L. 711-3 §:n b ja c¢ alakohdan rikkomiseen ensimmaistd kertaa
kuusivuotisen menettelyn aikana. Anheuser-Busch ei usko, ettd niihin viitteisiin,
joita ei voida ottaa tutkittavaksi ja jotka ovat soveltumattomia, on tarpeen vastata.
Niama viitteet on esitetty my6hassa ja joka tapauksessa tosiseikat tai todisteet eivit
tue niitd. Anheuser-Busch korostaa myos sitd, ettd esilld olevat asiat perustuvat
viitteisiin, jotka koskevat suhteellisia hylkdysperusteita. Immateriaalioikeuksia
saantelevdn lakikoonnelman L. 711-3 § koskee kuitenkin tavaramerkin rekisterdin-
nin ehdottomia hylkdysperusteita ja kaiken lisdksi siti sovelletaan ainoastaan
Ranskassa jitettyihin tavaramerkin rekisteréintid koskeviin hakemuksiin.

b) Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdalla mahdollistetaan
viitteen tekeminen yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta vastaan muun
merkin kuin aikaisemman tavaramerkin perusteella ja ettd tilanteesta, jossa kyse on
aikaisemmasta tavaramerkistd, sdddetddn 8 artiklan 1-3 ja 5 kohdassa.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaan tatd merkkia on kéytettavi liike-
eldmissi ja sen vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen. Tdhdn merkkiin
sovellettavan jasenvaltion oikeuden mukaan merkkiin perustuvien oikeuksien on
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oltava hankittu ennen yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen jattamispaivaa
tai ennen yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen tueksi vedottua etuoikeus-
péivad. Edelleen tdhdn merkkiin sovellettavan jiasenvaltion oikeuden mukaan merkin
on annettava haltijalleen oikeus kieltdd myohemmaén tavaramerkin kaytto.

Budvar on saattanut ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kasiteltaviksi
kysymyksen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa asetettua
viimeistd edellytysti eli sitd, onko esilld olevassa asiassa riittdvélld tavalla todistettu,
ettd alkuperdnimitykset, joihin on vedottu, antavat sovellettavan Ranskan oikeuden
perusteella oikeuden kieltdd myohemmain tavaramerkin kayton.

Koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta sijoittuu suhteellisille hylkays-
perusteille varattuun osaan, ja kun otetaan huomioon saman asetuksen 74 artikla,
todistustaakka sen osalta, antaako kyseinen merkki oikeuden kieltdd myohemmin
tavaramerkin kiyton, on SMHV:ss, esitetyn viitteen tekijalla.

Tasséd yhteydessd on huomioitava muun muassa kansallinen lainséddéanto, johon on
vedottu, ja kyseessd olevassa jisenvaltiossa annetut tuomioistuinratkaisut. Talla
perusteella viitteen tekijan on osoitettava, ettd kyseinen merkki kuuluu jasenvaltion
oikeuden, johon on vedottu, soveltamisalaan ja ettd merkin nojalla voidaan kieltaa
myShemmén tavaramerkin kédyttd. On korostettava, ettd asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdan yhteydessa viitteen tekijan esittdméin ndyton on liityttdva
yhteison tavaramerkkiin, jonka rekisterdintid haetaan.

Palautettuaan mieleen Lissabonin sopimuksen 1 artiklan 1 ja 2 kohdan, 2 artiklan
1 kohdan, 3 artiklan, 5 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan (riidanalaisen paatéksen 41—
45 kohta) valituslautakunta katsoi, ettd “Lissabonin sopimuksen perusteella
rekisterdityja alkuperdnimityksid suojataan Ranskassa maaseutuoikeutta sédntelevin
lakikoonnelman L. 641-2 §:n nojalla” (riidanalaisen paatoksen 46 kohta).
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On todettava, etti maaseutuoikeutta sdintelevian lakikoonnelman L. 641-2 §:n
neljannen momentin sddnnokset toistetaan kuluttajaoikeutta sddntelevin lakikoon-
nelman L. 115-5 §:n neljinnessd momentissa.

On myo6s korostettava, ettd Budvar on vedonnut SMHV:n elimissé maaseutuoikeutta
sdantelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannen momentin s&éénndksiin, jotka on
toistettu kuluttajaoikeutta siédntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannessi
momentissa, erityisesti valituslautakuntaan tehdyn valituksen yhteydessa.

Budvar vetoaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmaiisti kertaa
siihen tosiseikkaan, etti maaseutuoikeutta saantelevin lakikoonnelman L. 641-2 § ei
soveltunut esilld olevaan asiaan ja ettd valituslautakunnan olisi pitinyt turvautua
immateriaalioikeuksia sddntelevin lakikoonnelman L. 711-3 §:n b ja c alakohtaan ja
L. 711-4 §:n d alakohtaan.

Alustavasti on korostettava, ettd maaseutuoikeutta saiantelevan lakikoonnelman
L. 641-2 §:n saannosten lisaksi Budvar on vedonnut SMHV:n elimissd immateriaa-
lioikeuksia sédédntelevin lakikoonnelman tiettyihin pykaliin. Lisdksi erityisesti
immateriaalioikeuksia sidintelevian lakikoonnelman L. 711-4 §:n d alakohdasta on
todettava, ettd timd sddnnds koskee "suojattuja” alkuperdnimityksid. Tastd syystd
kantajalla oli oikeus pohtia immateriaalioikeuksia siddntelevin lakikoonnelman
L. 711-4 §:n d alakohdan asemaa Ranskan oikeudessa ja mahdollista yhteyttd tdmén
sadnnoksen ja maaseutuoikeutta sdédntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n vililla.
Naistd syistd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd Budvarin tekemd
riitauttaminen tavasta, jolla valituslautakunta on soveltanut maaseutuoikeutta
sdantelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:34 esilld olevassa asiassa ja se, ettd muun
muassa immateriaalioikeuksia saantelevian lakikoonnelman L. 711-4 §:n d alakohtaa
ei ole otettu huomioon, voidaan ottaa tutkittavaksi.

Paaasian osalta on ensiksi todettava, ettd Budvar irrottautuu oikeudellisesta
olettamasta, jonka mukaan maaseutuun sovellettavan lakikoonnelman L. 641-
2 §:44 ei sovelleta sikili kuin talla saannoksella kielletadn sellaisen maantieteellisen
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nimen kéytto, joka muodostaa alkuperinimityksen, eikéd tavaramerkin rekisterdintia.
Budvarin viitteet on ymmérrettiva siten, ettd niiden mukaan maaseutuun
sovellettavan lakikoonnelman L. 641-2 §:44 ei sovelleta yhteison tavaramerkin
rekisterdintid koskevassa menettelyssd. Riittdd, ettd tédltd osin todetaan, ettd
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa sdddetdidn, ettd sovellettavan kansallisen
oikeuden mukaan kyseisen merkin on annettava haltijalleen oikeus kieltaa
mydhemmain tavaramerkin "kaytt6”. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa ei
vaadita, ettd sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan kyseiselld merkilla annetaan
sen haltijalle oikeus kieltdd "tavaramerkin rekistersinti”. Budvarin olettama ei siis ole
perusteltu. Niin ollen maaseutuoikeutta sdintelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n
neljattd momenttia ei voida jattdd huomioimatta téstd syysta.

Toiseksi on todettava, ettd maaseutuoikeutta sdédntelevin lakikoonnelman L.641-
2 §:n neljds momentti koskee tilanteita, joissa mychemmissd merkissd kéytetddn
vilittdmasti tai vilillisesti maantieteellistd nimed, joka muodostaa alkuperimerkin-
nan.

Lissabonin sopimuksen 2 artiklassa, jonka perusteella kyseiset nimitykset on
rekisterdity alkuperdnimityksiksi, médratddn, ettd tdssi sopimuksessa tarkoitetut
alkuperiamerkinnit muodostuvat maan, seudun tai paikkakunnan "maantieteellisesti
nimityksestd”, joka osoittaa tavaran olevan perdisin kyseisestd maasta tai kyseiseltd
seudulta taikka paikkakunnalta, ja tavaran laatu tai ominaisuudet ovat olennaisesti
tai yksinomaisesti maantieteellisen ympériston, joka kisittdd sen luonnon ja
inhimilliset tekijét, ansiota.

Esilld olevassa asiassa on riidatonta, ettd kuviomerkissd, jonka rekisterdintid haetaan,
kédytetdadn valittomésti maantieteellistd nimitystd, joka muodostaa Lissabonin
sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun alkuperénimityksen.

Kolmanneksi on todettava, ettd maaseutuoikeutta sidantelevan lakikoonnelman
L. 641-2 §:n neljds momentti on maatalous- tai elintarviketuotteiden hyddyntamisté
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koskevassa IV osastossa ja 1 luvussa, jonka otsikko on ”Alkuperinimitykset”.
Maaseutuoikeutta siddntelevin lakikoonnelman L. 641-1-L. 641-4 §:1l4 ohjataan
alkuperinimitysten tunnustamista koskevaa menettelys, ja L. 641-2 §:n neljannessi
momentissa tismennetddn alkuperanimityksille annetun suojan laajuus silloin, kun
kéytetddn maantieteellistd nimitystd, josta ne muodostuvat, tai jotakin muuta
mainintaa, joka synnyttdd mielikuvan siitd. On todettava, ettd yhteisén tasolla
rekisterdityjen alkuperdnimitysten, maantieteellisten merkint6jen ja erityisluon-
teesta annettujen todistusten suoja esitetddn uudestaan maaseutuoikeutta siédntele-
vin lakikoonnelman L. 642-1-L. 642-4 §:ssa.

Kuluttajaoikeutta sdidntelevin lakikoonnelman L. 155-5 §:n neljis momentti, jossa
esitetddn uudestaan maaseutuoikeutta siddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n
neljannen momentin sddnnokset, esitetddn osaltaan uudestaan jaksossa, jonka
otsikko on ”Alkuperéinimitykset” ja joka on tavaroiden ja palvelujen hyédyntamisti
koskevassa luvussa ja osastossa, joka koskee kuluttajille annettavia tietoja.
Kuluttajaoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannessd momentissa
palautetaan mieleen suojatun alkuperinimityksen myontamista koskeva menettely
sellaisena kuin se on maddriteltynd maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman
L. 641-2 §:ssd sekd tdimédn sadnnoksen neljannen momentin perusteella alkuperi-
nimityksille annetun suojan laajuus silloin, kun kiytetddn maantieteellistd nimitysta,
josta ne muodostuvat, tai jotakin muuta mainintaa, joka synnyttdd mielikuvan siita.

Tistd seuraa, ettd maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljis
momentti ja kuluttajaoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljés
momentti, jossa se esitetddn uudestaan, ovat erityissaannoksid, joilla médritellddn
alkuperdnimitysten suojan laajuus Ranskan oikeudessa silloin, kun kaytetadn
maantieteellisti nimed, josta ne muodostuvat, tai jotakin muuta mainintaa, joka
synnyttdd mielikuvan siita.

Immateriaalioikeuksia sidntelevian lakikoonnelman L. 711-4 §:n d alakohta ja muut
tamédn lakikoonnelman sdénnokset, joihin Budvar vetoaa, esitetidn osaltaan
uudestaan valmistajan, myyjan tai palvelun tarjoajan tavaramerkkeihin liittyvissa 1
osastossa ja 1 luvussa, jonka otsikko on "Tavaramerkin osatekijit”.
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Talta osin on todettava aluksi, ettd immateriaalioikeuksia sdiantelevian lakikoonnel-
man sddnnokset, joihin Budvar vetoaa, toisin kuin edelld mainitut maaseutuoikeutta
sadntelevin lakikoonnelman ja kuluttajaoikeutta sadntelevin lakikoonnelman
sadnnokset, eivit ole lakikoonnelman alkuperinimityksid koskevassa erityisessd
osassa.

Sitten on todettava, ettd immateriaalioikeuksia séddntelevian lakikoonnelman
sdaannokset, joihin Budvar vetoaa, koskevat tavaramerkkien rekisteréinnin edelly-
tyksia Ranskan oikeudessa eivitka niiden asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b
alakohdassa tarkoitettua kayttoa.

Lisdksi erityisesti immateriaalioikeuksia sadntelevin lakikoonnelman L. 711-4 §:n d
alakohdassa tidsmennetddn, ettd “tavaramerkiksi ei voida ottaa merkkis, jolla
loukataan — — suojattua alkuperdnimitystd”. Sen médrittelemiseksi, missd méérin
alkuperinimitys on “suojattu” ja “loukataanko” merkilldi mahdollisesti sitd, on
tarkasteltava muun muassa maaseutuoikeutta siidntelevin lakikoonnelman L. 641-
2 §:n neljattd momenttia, joka on esitetty uudestaan kuluttajaoikeutta sddntelevin
lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannessié momentissa, kun, kuten esilld olevassa
asiassa, maantieteellistd nimitystd, joka muodostaa mainitun alkuperdnimityksen,
kéytetadn haetussa tavaramerkissa.

Neljanneksi on korostettava, ettd silla hetkelld, kun riidanalainen piétos tehtiin,
ainoa Ranskan tuomioistuinlaitoksen ratkaisu, joka koski, kuten esilld oleva asia,
maantieteellisen nimityksen, joka muodostaa kolmannessa maassa rekisteréidyn ja
Lissabonin sopimuksella suojatun alkuperdnimityksen, kayttod erilaista tavaraa
varten, ja joka oli tehty sen jidlkeen, kun maaseutuoikeutta sidntelevin lakikoon-
nelman L. 641-2 §:n neljds momentti otettiin kiyttoon Ranskan oikeudessa vuonna
1990, on cour d’appel de Paris’m 17.5.2000 antama tuomio, jolla vahvistettiin
kuubalaiset alkuperdnimitykset Habana ja Habanos sikareita ja tupakanoksien tai
valmistetun tupakan sekd tdstd tupakasta valmistettujen tuotteiden osoittamista
varten (jaljempana cour d’appel de Paris’n tuomio asiassa Habana). Budvar on
vedonnut tihdn tuomioon SMHV:n elimissa.
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Téssé asiassa riitautettiin tavaramerkki Havana, joka oli rekisteréity ja jota kaytettiin
Ranskassa etenkin hajuvesid varten.

Tissd tuomiossa cour d’appel de Paris arvioi aluksi kuluttajaoikeutta sddntelevin
lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannessd momentissa, jossa esitetddn uudelleen
maaseutuoikeutta sdintelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljdnnen momentin
saannokset, sdddetyt edellytykset ja padtyi toteamaan, ettd “vaara alkuperdnimityk-
sen Habana yleisen tunnettuuden vadrinkéytostd [oli] todellinen ja [ilmeni] siten
riittdvin selvépiirteisesti”.

Sitten toisen kerran osassa, jonka otsikko on “Toteutettavat toimenpiteet”, cour
d’appel de Paris katsoi, ettdi muun muassa immateriaalioikeuksia siintelevin
lakikoonnelman L. 711-4 §:n d alakohdan mukaisesti valittajalla oli "perusteet hakea
Ranskassa rekisteroidyn tavaramerkin Havana julistamista mitattoméksi”.

Lisdksi kayttamittd perusteena immateriaalioikeuksia siéntelevan lakikoonnelman
saannoksia cour d’appel de Paris tismensi, ettd kantajalla oli myds "perusteet vaatia,
ettd [kyseisid] yhtioité kielletddn kiayttdimistd nimitystd "havana’ [heiddn] valikoimiin
[sa] kuuluvien tavaroiden kokonaisuutta varten”. Kun otetaan huomioon cour
d’appel de Paris'n kédyttimidt sanavalinnat, nimityksen havana kielto perustui
kuluttajaoikeutta sdédntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannen momentin
sadnnoksiin, joilla esitetddn uudestaan maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnel-
man L. 641-2 §:n neljannen momentin sddnnokset.

Téstd seuraa, ettd cour d’appel de Paris arvioi mainitussa asiassa kuluttajaoikeutta
sadntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannessd momentissa, jossa toistetaan
maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L-641-2 §:n sddnnokset, asetettuja
edellytyksid, méarittdessddn suojaa, joka kyseisilla Lissabonin sopimuksen perus-
teella rekister6idyilld alkuperdnimityksilla voi olla Ranskan oikeudessa.
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Tastd seuraa myos, ettd soveltamalla edelld mainittuja kuluttajacikeutta sdéntelevin
lakikoonnelman sddnnoksid, joissa esitetddn uudestaan maaseutua sdédntelevin
lakikoonnelman sadnnokset, cour d’appel de Paris on voinut kieltdd kiyttamista
maantieteellistd nimed, joka muodostaa kyseiset alkuperinimitykset kyseessd olevia
tavaroita varten, ja siis ndin ollen kiyttdmdstd riidanalaista tavaramerkkid.
Maaseutuoikeutta sdéntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannen momentin,
jossa esitetddn uudestaan kuluttajaoikeutta sadntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n
neljis momentti, soveltamisella voidaan siis antaa oikeus kieltdd myohédisemmaén
tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu "kayttaminen”.

On todettava, ettd cour d’appel de Paris oli jo kiyttinyt asiassa Habana
noudattamaansa lihestymistapaa Ranskan oikeuden perusteella rekistersityjen
alkuperinimitysten suojan yhteydessid 15.12.1993 annetussa tuomiossa, joka koski
suojattua alkuperinimitystd Champagne. Tami tuomio, johon Budvar mygs vetosi
SMHV:n elimissd, koski Ranskassa hajuvesid varten rekisterdityd tavaramerkkid,
johon kuului maantieteellinen nimi, joka muodosti mainitun alkuperinimityksen.
Mainitussa asiassa cour d’appel de Paris sovelsi aluksi kuluttajacikeutta sddntelevin
lakikoonnelman L. 115-5 §:4n neljaitti momenttia, jossa esitetddn uudestaan
maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljas momentti, ennen
kuin se lausui immateriaalioikeutta siddntelevin lakikoonnelman sddnnosten
soveltamisesta.

Kun otetaan huomioon kaikki nimé seikat, on todettava, etté valituslautakunta ei ole
tehnyt virhettd, kun se on huomioinut maaseutuoikeutta sidntelevin lakikoonnel-
man L. 641-2 §:n neljainnen momentin, joka on esitetty uudestaan kuluttajaoikeutta
sadntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannessd momentissa.

Nidin ollen Budvarin esittimin ainoan kanneperusteen ensimmiinen osa on
hyldttiva perusteettomana.
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2. Toinen osa, joka on toissijainen ja liittyy maaseutuoikeutta sdédntelevin
lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljainnen momentin vadridn soveltamiseen

a) Asianosaisten lausumat

Budvarin lausumat

Vaikka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi todettava, ettd hakemus,
joka koskee maantieteellisen nimen, joka muodostaa alkuperinimityksen, rekiste-
roimista tavaramerkiksi, on maantieteellisen nimen maaseutuoikeutta sadntelevan
lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljainnessd momentissa tarkoitettua kayttamista,
Budvar vaatii joka tapauksessa, ettd se toteaa, ettd valituslautakunta on riidanalai-
sessa paatoksessid soveltanut vadrin tdtd pykidlaa ja Lissabonin sopimuksen
madrayksia.

Budvar toteaa aluksi, etté valituslautakunta on todennut perustellusti seuraavaa:

”On kiistatonta, ettd ranskalaisia alkuperanimityksid suojataan Ranskassa ainoastaan,
jos niiden yleinen tunnettuus on asianmukaisesti osoitettu. Maaseutuoikeutta
saantelevan lakikoonnelman L. 641-2 §:ssa saadetdin, ettd maatalous-, metsatalous-
ja elintarviketuotteet voivat saada alkuperdnimityksen, jos muiden edellytysten

ohella ’'niiden yleinen tunnettuus on asianmukaisesti osoitettu’.” (Riidanalaisen
paiatoksen 50 kohta.)

Budvar lisdd, ettd valituslautakunta on kuitenkin uskonut voivansa tdsmentai
seuraavaa:

"Tatd edellytystd ei kuitenkaan sovelleta Lissabonin sopimuksen perusteella
Ranskassa suojattuihin ulkomaisiin alkuperdnimityksiin. Sopimuksen 5 artiklan
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1 kohdasta ilmenee selvisti — — ettd alkuperdmaassa suojattuja alkuperinimityksia
suojataan muissa erityisliiton maissa pelkian alkuperdmaan toimivaltaisten viran-
omaisten esittdimén pyynnon perusteella.” (Riidanalaisen paddtoksen 50 kohta.)

Budvarin mielestd tdmaé jilkimmainen kannanotto on perusteeton.

Budvar toteaa ensinnikin, ettd kaikilla Lissabonin sopimuksen allekirjoittajamailla
on samankaltainen lainsdddéant6 alkuperdnimitysten hankkimisen osalta. Lissabonin
sopimuksen 2 artiklassa annetaan taltd osin kaikissa allekirjoittajamaissa pateva
alkuperinimityksen mééritelma.

Niin ollen kaikissa Lissabonin sopimuksen allekirjoittajamaissa edellytetdan
alkuperanimityksen myontamiseksi vakiintuneen yleisen tunnettuuden osoittamista.
Budvarin mukaan titd seikkaa ei kiistetd riidanalaisessa pédiatoksessé.

Budvar lisd4, ettd maantieteellisten nimitysten "Budweiser” yleinen tunnettuus oluita
varten on vilttdmittd osoitettu T$ekin tasavallassa kyseessd olevien alkuperanimi-
tysten saamiseksi. Budvar palauttaa téltd osin mieleen, etti kyseessd olevat
alkuperinimitykset on rekisterdity 22.11.1967 WIPO:ssa.

Lisaksi Ranskan valtio on Lissabonin sopimuksen 1 artiklan toisen kohdan
mukaisesti tunnustanut ja julistanut suojaamiskelpoiseksi alkuperinimitykset, joihin
sisdltyy maantieteellinen nimitys "Budweiser”, Ranskan alueella 9.1.1970 annetulla
asetuksella nro 70-65, joka on julkaistu Journal officiel de la République francaisessa
23.1.1970. Budvar tidsmentai, ettd titi asetusta vastaan ei ole nostettu mitidn
kannetta conseil d’Etat’ssa.
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Budvarin mielesté kyseessa olevia alkuperénimityksié suojataan ndin ollen Ranskassa
jo pelkistddn Lissabonin sopimuksen ja etenkin sen 1 artiklan toisen kohdan nojalla.

Siten Budvarin mukaan alkuperénimitystd, joka on syntynyt Lissabonin sopimuksen
allekirjoittajamaassa, suojataan Ranskan alueella samalla tavalla kuin kansallisia
nimityksid, eikd vaadita osoittamaan, ettd nimitys on tosiasiallisesti yleisesti
tunnettu. Riidanalaisessa péaitoksessd todetaan siis virheellisesti, ettd “ei voida
olettaa, ettd alkuperdnimitykset — — joita suojataan Ranskassa Lissabonin
sopimuksen perusteella, ovat Ranskassa yleisesti tunnettuja” (riidanalaisen paatok-
sen 50 kohta).

Budvar lisdd, ettd valituslautakunta on soveltanut virheellisesti myds maaseutuoi-
keutta sdédntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljattd momenttia, kun se toteaa
seuraavaa:

"Kun alkuperinimitysti — — suojataan Ranskassa Lissabonin sopimuksen perus-
teella, se saa suojaa erilaisten tavaroiden osalta ainoastaan, jos esitetddn todisteet
siitd, ettd nimitys on Ranskassa yleisesti tunnettu, ja sen kaytto erilaisia tavaroita
varten merkitsisi timén tunnettuuden véirinkayttod tai heikentdmista.

Esilld olevassa asiassa [Budvar] ei ole kyennyt esittimiin todisteita siitd, ettd
alkuperinimitykset ovat Ranskassa yleisesti tunnettuja, eikd siitd, kuinka alkupera-
nimitysten yleistda tunnettuutta, jos sellainen oli, voitiin védrinkayttdd tai heikentaa,
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jos [Anheuser-Buschille] annettiin lupa kayttaa kuviomerkkid, joka sisaltda ilmaisun
"‘Budweiser’, luokkiin 16, 21, 25 ja 30 kuuluvia hakemuksessa mainittuja tavaroita
varten.”

Budvar kiinnittia ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen huomion siihen, etta
maaseutuoikeutta sdédntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljas momentti,
sellaisena kuin se on esitettynd uudestaan kuluttajaoikeutta sadntelevissé lakikoon-
nelmassa, koskee sellaisen maantieteellisen nimen kéyttod, joka muodostaa
alkuperanimityksen tai osan siitd. Siind ei tarkoiteta alkuperénimitystd vaan
maantieteellistd nimed, joka mainitaan alkuperdnimityksessd. Téastd on siis
padteltdvd, ettd maantieteellisen nimen, joka muodostaa alkuperdnimityksen,
toisintaminen on kiellettyd riippumatta siitd, ovatko tavarat samoja, samankaltaisia
vai erilaisia. Tdma& ratkaisu on johdonmukainen, koska maantieteellinen nimi on
kaikkien alkuperdnimitysten keskeinen ja ratkaiseva osatekija. Pelkidn maantieteelli-
sen nimen kiytté on omiaan muistuttamaan tavarasta, jota alkuperdnimitys koskee.

Esilld olevassa asiassa Anheuser-Busch on hakenut sellaisen tavaramerkin rekiste-
rdintid, jossa tiivistettynd toisinnetaan pelkkd maantieteellinen nimi "Budweiser”
liittamétta sitd kokonaisuuteen, joka olisi omiaan hiivyttimain sen alkuperdnimi-
tysluonteen. Ei siis ole aihetta soveltaa maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnel-
man L. 641-2 §:n neljannessd momentissa sdddettyd poikkeusta ja tarkastaa,
voidaanko kuviomerkilld, jonka rekisterdintia haetaan ja joka on tiivistettyni
maantieteellinen nimi "Budweiser”, heikentaa tai vaarinkayttad kaikkiin alkuperéni-
mityksiin valttdmatts liittyvad yleistd tunnettuutta.

Erittdin toissijaisesti Budvar katsoo siti paitsi, ettd kyseessé oleville alkuperanimi-
tyksille ominaista yleistd tunnettuutta voidaan vaérinkayttid tai heikentda kyseisen
tavaramerkin rekisteroinnilli. Budvar tidsmentaa tilta osin, etti missaan Ranskan
sdaadoksessd ei edellytetd, ettd tdmén luontaisen yleisen tunnettuuden pitéisi olla
erityisen voimakasta, jotta sen suoja ulottuisi erilaisiin tavaroihin. Voidaan
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korkeintaan vaatia, ettd tavaramerkin, jolla toisinnetaan alkuperdnimitykseen
kuuluva maantieteellinen nimi, rekister6innilld voidaan heikentdi ja latistaa titi
luontaista yleistd tunnettuutta.

Budvar toteaa, ettd kyseessd olevan tavaramerkin rekisteréintia koskevan hakemuk-
sen on tehnyt panimoyhtié eli valiton kilpailija. Budvar toteaa toisaalta, ettd yksi
Anheuser-Buschin rekisterdintihakemubksista (joka on ollut kohteena yhdistetyssi
asiassa T-71/04) on ollut olutta varten. Lisdksi Budvar toteaa, ettd yksi haetun
kuviomerkin osista on iskulause “king of beers”. Niin ollen haetulla tavaramerkilld
viitataan valittomaésti oluisiin. Joka tapauksessa rekisteréintihakemuksen tekoaikaan
Anheuser-Busch on panimoalan ammattilaisena valttamittd ollut tietoinen alkupe-
ranimitysten, joihin vedotaan, yleisestd tunnettuudesta ainakin Tsekin alueella.

Tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen jattimisen olosuhteet paljastavat
siis ilmeisen tahdon loukata tarkasteltujen alkuperinimitysten tunnettuutta
heikentédmalld niitd ja tuhoamalla niiden ainutlaatuisuuden silld, ettd latistetaan
nimitys "Budweiser”, sekd myo6s yrityksen anastaa itselle nimé alkuperdnimitykset.
Se, ettd Anheuser-Busch on merkittivd panimo, paljastaa sen vapaamatkustamiseen
liittyvit ja vilpilliset aikomukset seké tarkoituksen heikentdd ja latistaa alkuperéni-
mityksid. Budvar toteaa, ettd asioissa, joiden johdosta cour d’appel de Paris on
antanut tuomiot 15.12.1993 (Champagne) ja 17.5.2000 (Habana, edelld 106 kohta)
oli kyse vyrityksistd, jotka eivit kilpailleet keskenddn. Niissd asioissa todettiin
kyseessd olevien alkuperinimitysten tunnettuuden viarinkéytto.

Kaiken lisdksi Budvarin mukaan on otettava huomioon aikaisemmat oikeudelliset
suhteet, joissa Budvar ja Anheuser-Busch ovat olleet vastakkain. Niiden asian-
osaisten vilinen riita on alkanut yli sata vuotta sitten. Budvar toteaa, ettd vuonna
1894 Adolphus Busch oli niet ilmoittanut, ettd Budweisissa, Tsekkoslovakiassa,
valmistetun oluen erinomaisuus oli innoittanut hinet kehittimian "Budweiser”-
oluen, jota pannaan t$ekkildistdi menetelméa kiyttden Saint Louisissa (Missouri),
joka on Anheuser-Busch-yhtion kotipaikka.
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Budvar katsoo tdmin perusteella, ettd alkuperdnimitysten yleisen tunnettuuden
vahingoittamisen vaara on siten riittdvin selvd, joten ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuimen on hylattiva kyseessé olevien tavaramerkkien rekisterointi.

SMHV:n lausumat

SMHYV vastaa Budvarin viitteisiin arvioinnissaan, joka koskee asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdassa sdddettyd edellytystd, jonka mukaan aikaisemman oikeuden on
annettava haltijalleen sovellettavan kansallisen lainsddddannon mukaisesti oikeus
kieltdd sen tavaramerkin kaytt, josta viite on tehty.

Todettuaan yhden ainoan kanneperusteen ensimmaiisen osan yhteydessd, ettd
maaseutuoikeutta siddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljittd momenttia
sovellettiin, SMHV arvioi alkuperdnimityksille timidn sddnnoksen perusteella
annettavan suojan laajuuden.

Téassa vaiheessa SMHV erottaa toisistaan tarpeen todistaa alkuperdnimityksen
tunnettuuden ja vaaran timéin tunnettuuden vairinkaytosta tai heikentymisesta.

— Tarve todistaa alkuperdnimityksen tunnettuus

SMHYV toteaa, ettd Lissabonin sopimuksessa edellytetéddn, ettd jokainen sopijapuoli
suojaa rekister6ityjd nimityksid. Témén suojan on SMHV:n mukaan vastattava
vidhintdaédn Lissabonin sopimuksessa méérittyd suojan tasoa.
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Taltd osin SMHV huomauttaa, ettd Lissabonin sopimuksen 3 artiklassa maaritién,
ettd “on varmistettava suoja kaikelta vadrinkaytoltd tai jéljittelylts, vaikka tuotteen
oikea alkuperd on merkitty tai vaikka suojattu nimi on kiénnetty tai siihen on liitetty
ilmaisu kuten ’laatu’, ‘tyyppi’, ‘tuotettu kuten’, ’jiljitelmé’ tai muu samankaltainen
ilmaisu”.

SMHV:n mukaan edellytetty vihimmaiissuoja ulottuu ainoastaan tavaroihin, joita
varten rekisteréinti on tehty, ja samaan luokkaan kuuluviin tavaroihin (esilla
olevassa asiassa olueen). Lissabonin sopimuksella ei vaadita titd tavararyhmii
laajempaa suojaa.

Tama ei kuitenkaan merkitse sitd, ettd alkuperdnimitys ei voisi saada laajempaa
suojaa sen maan lainsddddnnon mukaisesti, jossa hankittua oikeutta kaytetaan.

SMHYV palauttaa mieleen maaseutuoikeutta sdantelevin lakikoonnelman L. 641-
2 §:n neljainnen momentin ja katsoo, ettd tilld sdannokselld annetaan kahdenlaista
suojaa.

Aluksi maaseutua siédntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannessd momentissa
saddetddn vihimmadissuojasta, joka kattaa saman nimityksen tai nimityksen, joka voi
tuoda mieleen alkuperinimityksen, kdyton samankaltaisia tavaroita varten. Tamd
suoja on ehdotonta, siihen voidaan vedota kaikkien, kotimaisten ja ulkomaisten,
alkuperdnimitysten osalta ja ainoat seikat, jotka on osoitettava, ovat merkkien
vilinen mahdollinen mielleyhtymai ja tavaroiden samankaltaisuus.
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Sitten maaseutuoikeutta sdintelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannessi
momentissa sdddetddn kotimaisten tai ulkomaisten alkuperinimitysten laajemmasta
suojasta, joka ulottuu saman nimityksen tai nimityksen, joka voi tuoda mieleen
alkuperinimityksen, kdytt6on erilaisia tavaroita varten. Timéin suojan edellytyksend
ovat todisteet siitd, ettd alkuperdnimitys on tunnettu, ja etti titid tunnettuutta
voidaan vadrinkayttda tai heikentéa.

Tétd vaaraa on arvioitava ranskalaisen yleison kannalta. Vastaavasti on todistettava,
ettd ranskalainen yleisé on tietoinen alkuperinimityksen yleisestd tunnettuudesta.
Jos titd yleistd tunnettuutta ei ole, ei voi olla vaaraa sen véirinkaytostd tai
heikentdmisesté.

Niin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhettd, kun se on katsonut, ettid "ei voida
olettaa, ettd alkuperinimityksilli — — joita suojataan Ranskassa Lissabonin
sopimuksen perusteella, ovat Ranskassa tunnettuja” (riidanalaisen paatoksen
50 kohta).

Niin ollen Budvar viittda perusteettomasti, ettd alkuperdnimitys on maéritelménsa
mukaisesti yleisesti tunnettu tai hyvin tunnettu. Budvarin sekaannus johtuu siit4,
ettd “tavaran yleinen tunnettuus”, jota edellytetdén Lissabonin sopimuksen 2 artiklan
2 kohdassa alkuperidmaassa tapahtuvaa rekisterointid varten, ei vilttimétta ulotu
muihin jisenmaihin, joissa suojaa haetaan. Niin ollen "Budweiserin” kaltaisella
merkinnilld, joka on yleisesti tunnettu TSekin tasavallassa, mutta jota ei tunneta tai
kéytetd lagjalti Ranskan markkinoilla, ei voi olla yleistd tunnettuutta Ranskassa.

Tamin seikan osalta SMHYV katsoo, ettd maaseutuoikeutta sidintelevan lakikoon-
nelman L. 641-2 §:n neljannen momentin ja kaikkien muidenkin sddnnosten, joilla
kielletddn alkuperdnimityksen yleisen tunnettuuden védrinkaytto, hyvaksikaytto,
heikentdminen tai tahraaminen (SMHYV viittaa erityisesti maataloustuotteiden ja
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elintarvikkeiden maantieteellisten merkintéjen ja alkuperédnimitysten suojasta
14.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (EYVL L 208, s. 1)
13 artiklan 1 kohtaan), tarkoituksena on suojata alkuperanimityksen "mielikuvaa” eli
sen taloudellista arvoa. Tama vahinko voi syntyé ainoastaan, jos alkuperinimitys on
yleisesti tunnettu maassa, jossa suojaa vaaditaan.

SMHV toteaa, ettd yhteisdjen tuomioistuin on tunnistanut alkuperdnimitysten
“tunnettuuden” kasitteen edella 62 kohdassa mainitussa asiassa Consorzio del
Prosciutto di Parma ja Salumificio S. Rita antamassaan tuomiossa (64 kohta), joka
koski asetusta N:o 2081/92, seuraavin sanoin:

”Alkuperdnimitysten maine riippuu siitd mielikuvasta, joka kuluttajilla on niista.
Téamé mielikuva riippuu puolestaan olennaisesti tuotteen erityisominaisuuksista ja
yleisemmin ottaen sen laadusta. Tuotteen maine perustuu viime kiddessd sen
laatuun.”

SMHV:n mukaan mielikuva alkuperdnimityksistd tai niiden tunnettuus riippuu
yleison subjektiivisesta mieltdmistavasta ja voi vaihdella tarkasteltavana olevan
alueen mukaan. SMHV:n mukaan pitda paikkansa, ettd mielikuva alkuperdanimityk-
sestd tai sen tunnettuus perustuu tavaran laatuun. Mielikuva alkuperédnimityksesté
tai sen tunnettuus riippuu kuitenkin merkittdvisti muista seikoista, jotka eivit liity
tavaraan itseensi. SMHV tarkoittaa erityisesti myynninedistamiseen tehtyjen
sijoitusten médrad, alkuperinimitysten kayton intensiivisyyttd ja tavaralla olevaa
markkinaosuutta.

Koska alkuperinimitysten tunnettuus riippuu SMHV:n mukaan paaasiallisesti naistd
seikoista ja niiden vaikutuksesta yleisdon, tdtd tunnettuutta ei voida paitelld
Lissabonin sopimuksen mukaisesti tehdysti rekisterdinnistd, ja se on aina tarpeen
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todistaa jokaisessa maassa, jossa vedotaan tille tunnettuudelle aiheutuneeseen
haittaan. Muun ratkaisun seurauksena laajalti tunnetuille ja heikosti tunnetuille
alkuperédnimityksille annettaisiin samanasteinen suoja ja heikosti tunnetuille
alkuperinimityksille todennikéisesti suoja maassa, jossa ne eivit ole yleisesti
tunnettuja.

SMHYV katsoo edelld esitetylld perusteella, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt
virhettd pitidessddn maaseutuoikeutta sdintelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n
neljannen momentin soveltamisen edellytykseni sitd, ettd alkuperanimitykset ovat
tunnettuja Ranskassa.

Ranskalainen oikeuskiytinté tukee titd paatelmad. SMHV:n mukaan tietyissd
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa
kansallista lainsddddnt6d on sovellettava niin kuin kansallinen tuomioistuin tekisi.
Niin ollen kansallisilla tuomioilla on erityisen suuri merkitys.

Taltd osin SMHV:n mukaan valituslautakunta on perustellusti viitannut edelld
106 kohdassa mainittuun asiassa Habana annettuun tuomioon, joka koski
Lissabonin sopimuksen perusteella sikareja varten suojatun alkuperdnimityksen
Havane ja hajuvesié varten rekister6idyn myohemmén tavaramerkin Havana vilista
ristiriitaa. Tdstd tuomiosta ilmenee, ettd kanne on hylitty, koska kansainvilisen
alkuperinimityksen Havane tunnettuutta Ranskassa ei ollut osoitettu.

SMHYV lisda, ettd kun vaaditaan suojaa myohemmain nimityksen kaytolta erilaisia
tavaroita varten, Ranskan tuomioistuimet edellyttavit todisteita kaikkien alkuperi-
nimitysten tunnettuudesta riippumatta siitd, ovatko ne kansallisia vai kansainvélisia.
SMHYV viittaa cour d’appel de Paris'n 15.12.1993 ja 12.9.2001 antamiin tuomioihin,
jotka liittyvdt alkuperdnimitykseen Champagne ja jotka ovat kannekirjelmén
liitteend. Niin ollen erilaista kohtelua ei esiinny, painvastoin kuin Budvar viittaa.
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— Alkuperédnimityksen tunnettuuden vaarinkaytto tai heikentdminen

SMHYV viittaa, ettd valituslautakunta on hyldnnyt kanteen perustellusti myos siita
syystd, ettd Budvar ei ollut kyennyt “osoittamaan, kuinka alkuperdnimitysten
tunnettuutta, jos sellainen oli, voitiin vadrinkayttdd tai heikentdd, jos [Anheuser-
Buschille] annetaan lupa kayttdd kuviomerkkid, joka sisédltdd ilmaisun "Budweiser’,
luokkiin 16, 21, 25 ja 30 kuuluvia hakemuksessa mainittuja tavaroita varten”
(riidanalaisen paatoksen 53 kohta).

Budvar ei ole missdin menettelyn vaiheessa esittinyt mitddn tosiseikkaa tai
perustelua, joka tukisi kanneperustetta, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien
kéyttdminen voisi merkitd alkuperdnimitysten yleisen tunnettuuden vaarinkayttoa
tai heikentdmistd. Valituslautakunta, jota sitoi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
1 kohta, ei ndin ollen tehnyt virhettd torjuessaan téllaisen véirinkayton tai
heikentimisen mahdollisuuden.

SMHV:n mukaan kannekirjelméassa tilta osin esitettyja viitteitéd ei siten voida ottaa
tutkittavaksi, koska ne on esitetty ensimmadisen kerran ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

Vaikka olisi kuitenkin katsottava, ettdi nama viitteet voidaan ottaa tutkittavaksi,
SMHYV toteaa, ettd alkuperdanimitysten tunnettuuden véarinkaytosta voi olla kyse
silloin, kun yhti6t ottavat tahallaan kaytt6on samat tai samankaltaiset merkit
kaytettiaviksi eri aloilla tarkoituksenaan hyé6tyd aikaisemman oikeuden haltijan
toteuttamista sijoituksista. Tamd tilanne muistuttaa jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddannon lahentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimméisen neuvoston direktii-
vin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan tai asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdan mukaista aikaisemman tavaramerkin maineen epioikeutettua
hyviksi kiyttamista.
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SMHV myéntas, ettd kuviomerkin, joka sisaltdd ilmaisun “king of beers”, kiytto
minkd tahansa tavaran yhteydessd voi teoriassa luoda yleisén keskuudessa
mielleyhtymén oluisiin, koska tavaramerkki sisdltdd ilmaisun “king of beers” ja
koska yleis6 voi mieltdd timin kéyttimisen Anheuser-Buschin panimon péitoi-
minnan vililliseksi edistdmiseksi. Tdmi on totta erityisesti silloin, kun kyse on
haetun kuviomerkin kiytostd luokkaan 30 kuuluvien "vélipalojen” yhteydessd, koska
nditd tavaroita voidaan myydd baarien ja kahviloiden tiskeilld. Niin ollen jos
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi, ettd alkuperdnimitysten voidaan
olettaa olevan yleisesti tunnettuja, SMHV pyytdd, ettd asia palautetaan valitus-
lautakuntaan tita kysymystd koskevaa lisdarviointia varten.

Alkuperdnimitysten tunnettuuden heikkenemisestdi SMHV katsoo, ettd tillaista
heikkenemistd voi esiintyd silloin, kun tavarat, joita varten kilpailevaa merkkia
kéytetddn, vetoavat yleison aisteihin siten, ettd vaikutetaan mielikuvaan alkuperi-
nimityksesti ja sen vetovoimaan. Tdmai tilanne muistuttaa ensimmdiisen direktiivin
89/104 5 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaista
haitan aiheuttamista aikaisemman tavaramerkin maineelle.

Téssd asiassa ei kuitenkaan ole yhtdilté oluen ja toisaalta suurimman osan tavaroista,
joita rekisterdintihakemus koskee, vililld vastakkainasettelua, joka voisi vaikuttaa
mielikuvaan aikaisemmista alkuperdnimityksistd. Lisdksi on epidtodennikoistd, ettd
kyseessé olevien tavaramerkkien kiytté suurimman osan tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitetuista tavaroista yhteydessd voi synnyttdd kielteisid tai epamiellyttavid
mielleyhtymi, jotka olisivat ristiriidassa aikaisempien alkuperdnimitysten mahdolli-
sen ylellisyyden kanssa.

Lisdksi SMHYV esittdda huomautuksia Ts$ekin tasavallan liittymisasiakirjasta, joka on
tullut voimaan 1.5.2004, ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan muutoksesta.
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Tsekin tasavallan liittymisasiakirjasta SMHYV toteaa, ettd 1.5.2004 ldhtien eli
riidanalaisen paatoksen tekemisen jialkeen nimid “Ceskobudejovické pivo” ja
"Budejovické pivo” ("Budweiser Bier”) suojataan asetuksen N:o 2081/92 perusteella
alkuperinimityksind, mutta toisaalta liittymisasiakirjassa méaérataén, ettd timi suoja
"ei kuitenkaan vaikuta Euroopan unionissa liittymispdivind olemassa oleviin
olutmerkkioikeuksiin tai muihin oikeuksiin”.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan osalta SMHYV toteaa, ettd kyseistd artiklaa
on muutettu 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella N:o 422/2004 (EUVL L 70,
s. 1) eli riidanalaisen péatoksen tekemisen jilkeen, jotta yhteison lainsdddannolla
suojatut aikaisemmat oikeudet siséllytettdisiin sadnnoksen soveltamisalaan.

SMHV:n mukaan niiden muutosten ei pitiisi vaikuttaa esilld olevaan asiaan, koska
ne on tehty riidanalaisen péaitéksen tekemisen jilkeen. Joka tapauksessa SMHV
toteaa, ettd asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuoto
vastaa maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n sanamuotoa.

Anheuser-Buschin lausumat

Anheuser-Busch katsoo, ettd maaseutuoikeutta saantelevan lakikoonnelman L. 641-
2 §:n perusteella tunnettuus on edellytyksend suojan saamiselle muuta kuin sitd
tavaraa varten, jota varten alkuperdnimitystd suojataan, ja arvioi, onko tillaisesta
tunnettuudesta kyse téssd asiassa.
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Anheuser-Buschin mukaan Budvar ei ole koskaan viittdnyt, ettd tunnettuus
ranskalaisen yleison keskuudessa olisi tosiasiallisesti olemassa, eikd esittinyt
todisteita tdstd tunnettuudesta. Anheuser-Busch lisdd, ettd alkuperdnimitysten
kaytosta Ranskassa ei ole edes vihjattu, ja toteaa tiltd osin, ettd Budvar ei ole
toimittanut laskuja, mainoksia, esitteitd eikd myyntiin tai mainoskuluihin, markkina-
osuuksiin tai alkuperénimitysten tunnettuuteen liittyvid lukuja.

Budvar on pikemminkin viittinyt, ettd alkuperinimityksilldi on “luontainen
tunnettuus”, jonka olemassaolo on oletettava, koska téllainen tunnettuus on taysin
riippumaton maantieteellisen nimen kaytostd Ranskassa ja siitd, miten kuluttajat
mieltavit sen. Tata viitettd tukeva perustelu, jonka Budvar on esittinyt, on se, etté
ranskalaisen alkuperdnimityksen tunnettuus on todistettava silld hetkelld, kun sen
suojaa haetaan Ranskassa Institut national des appellations d’originelta.

Anheuser-Buschin mukaan todisteita tillaisesta tunnettuudesta edellytetddn ai-
noastaan suojattaessa ranskalaisia alkuperdnimityksid. Tunnettuutta Ranskassa ei
vaadita ulkomaisten alkuperénimitysten tunnustamista varten. On satoja rekisteroi-
tyja alkuperdnimityksid, jotka ovat voimassa Ranskassa Lissabonin sopimuksen
perusteella, mutta jotka ovat tdysin tuntemattomia ranskalaisten suurelle enemmis-
tolle. Anheuser-Busch viittaa 18.2.2002 valituslautakunnalle jattaméaansa kirjelméaén,
jonka se liittdd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittimainsi vastaus-
kirjelméén, ja erityisesti immateriaalioikeuksiin erikoistuneen ranskalaisen asian-
ajajan lausuntoon.

Anheuser-Busch viittaa cour d’appel de Paris'n antamiin tuomioihin asioissa Habana
ja Champagne ja lisdd, ettd ei ole koskaan osoitettu, ettd esilld olevissa asioissa
kyseessé olevia alkuperanimityksid on kéytetty Ranskassa, eikd edes sité, etti niistd
on tullut tunnettuja Ranskan yleisén keskuudessa.
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Naistd syistd valituslautakunnan padtelmit riidanalaisessa paatoksessd ja erityisesti
tdmén padtoksen 49-53 kohdassa vahvistetut padtelmét ovat paikkansapitévid.

Lisdksi Anheuser-Busch korostaa, ettd maaseutuoikeutta sdantelevan lakikoonnel-
man L. 641-2 §:1l4 asetetaan sen edellytykseksi, ettd alkuperdnimitystd suojataan
siltd, ettd suojattua nimitystid kiytetddn erilaisia tavaroita varten, sen, etti tdmén
nimityksen tunnettuutta voidaan vaarinkéyttaa tai heikentda.

Anheuser-Buschin mukaan tunnettuutta, jota ei ole, ei voida védrinkiyttaa tai
heikentdd maaseutuoikeutta sidntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:ssé tarkoitetulla
tavalla. Budvar ei ole kyennyt osoittamaan minkdéinlaista alkuperinimitysten
vadrinkdyttoa tai heikentdmista.

Budvarin viitteilld, jotka koskevat Anheuser-Buschin viitettyd pahansuopaa
asennetta, ei ole merkitystd, ja ne on esitetty selvisti liian my6hédn. Kaiken lisdksi
mikadn merkityksellinen tosiseikka tai todiste ei tue niitd ja ne ovat tosiasiassa
yksinkertaisesti vadrid. Anheuser-Busch katsoo myos, ettid asianosaisen asenteella ei
ole mitddn merkitystd sen kannalta, aiheutuuko merkin kaytostd mahdollista haittaa
tai vadrinkdytetaanko toisen merkin yleistd tunnettuutta.

Joka tapauksessa esitettyjen lisdperustelujen nojalla Anheuser-Busch katsoo, etté
Budvarin véite on hylattavé asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella.

Ensinndkin Anheuser-Busch katsoo, ettd yhteni viitteen hylkddmisen perusteena on
se, ettd Budvar on toimittanut riittimattoman selvityksen asiassa sovellettavasta
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oikeudesta. Toiseksi Anheuser-Busch esittid, ettd alkuperdanimitysten kaytosta liike-
eldmissd Ranskassa ennen tavaramerkkihakemuksen jittimistd ei ole todisteita.
Kolmanneksi Anheuser-Buschin mukaan Budvar ei ole esittinyt mitddn todisteita
siitd, ettd kyseisten merkkien kiytté olisi ollut merkittivampidd kuin pelkistidn
paikallista. Neljanneksi Anheuser-Busch viittas, ettd kyseiset alkuperinimitykset
eivit ole pitevid, koska ne eivit ole Lissabonin sopimuksessa asetettujen tunnusta-
misedellytysten mukaisia.

b) Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensiksi, kun otetaan huomioon se, ettd maaseutuoikeutta sdidntelevian lakikoonnel-
man L. 642-1 §:n neljattd momenttia sovellettiin esilla olevaan asiaan ja ettd haetun
kuviomerkin kattamat tavarat ja kyseisen alkuperanimityksen kattamat tavarat olivat
erilaisia, valituslautakunta totesi seuraavaa:

"On kiistatonta, ettd ranskalaisia alkuperdnimityksid suojataan Ranskassa vain, jos
niiden yleinen tunnettuus on asianmukaisesti osoitettu — — [ja] ei voida olettaa, ettd
ulkomaiset alkuperinimitykset, joita suojataan Ranskassa Lissabonin sopimuksen
perusteella, ovat Ranskassa tunnettuja.” (Riidanalaisen paitoksen 50 kohta.)

Toiseksi valituslautakunta tdsmensi seuraavaa:

"Kun ulkomaista alkuperdnimitystd suojataan Ranskassa Lissabonin sopimuksen
perusteella, se saa suojaa erilaisten tavaroiden osalta ainoastaan, jos esitetddn
todisteet siitd, ettd nimitys on Ranskassa tunnettu, ja sen kaytté voisi merkitd
alkuperénimityksen vyleisen tunnettuuden vadrinkdyttod tai heikentéisi sitd.”
(Riidanalaisen paitoksen 51 kohta.)
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Kolmanneksi valituslautakunta tismensi seuraavaa:

"[Budvar] ei ole kyennyt esittiméidn todisteita siitd, ettd alkuperdnimitykset ovat
Ranskassa tunnettuja, eikd osoittamaan, kuinka alkuperinimitysten tunnettuutta, jos
sellainen oli, voitiin vddrinkéyttda tai heikentdd, jos [Anheuser-Buschille] annetaan
lupa kéyttdad kuviomerkkid, joka sisdltdad ilmaisun ‘Budweiser’, luokkiin 16, 21, 25 ja
30 kuuluvia hakemuksessa mainittuja tavaroita varten.” (Riidanalaisen paitoksen
53 kohta.)

Yhden ainoan kanneperusteen toisessa osassa esitetyillda Budvarin véitteilld vedotaan
tosiasiassa kahteen virheeseen, jotka valituslautakunta on Budvarin mukaan tehnyt.

Aluksi Budvar katsoo ennen kaikkea, ettd maaseutuoikeutta sddntelevian lakikoon-
nelman L. 641-2 §:n neljannessia momentissa asetetut edellytykset sille, etté toisessa
maassa rekisteroityja alkuperdnimityksid suojataan Lissabonin sopimuksen perus-
teella Ranskassa erilaisten tavaroiden ollessa kyseessd, ja erityisesti tarve osoittaa
mainittujen nimitysten yleisen tunnettuuden véaarinkaytto tai heikentédminen, ovat
tiukempia kuin Lissabonin sopimuksessa madrityt edellytykset. Ndin ollen
maantieteellistd nime4, joka muodostaa Lissabonin sopimuksen perusteella suojatun
rekisterdidyn alkuperénimityksen, suojataan riippumatta siitd, mitéd tavaroita varten
my6hempi tavaramerkki on, eikd mink&énlaisen yleisen tunnettuuden tai mainitun
tunnettuuden védrinkdyton tai heikentimisen vaaran osoittaminen ole tarpeen.

Téssd yhteydessd Budvar tdsmensi suullisessa kisittelyssd, ettd Ranskan perustuslain
55 §:n perusteella asianmukaisesti ratifioiduilla tai hyviksytyilla valtiosopimuksilla
on julkaisemisestaan saakka sdddoshierarkiassa lakeja korkeampi asema, jollei
kunkin valtiosopimuksen osalta siitd, miten muu osapuoli soveltaa sitd, muuta
johdu. Niin ollen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa aikaisempia ja jopa
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myodhiisempid Ranskan lain sédnnoksid on tulkittava timén sopimuksen méérdysten
mukaisesti. Budvar on lisinnyt, ettd se arvostelee tapaa, jolla Ranskan viranomaiset
soveltavat Lissabonin sopimusta.

Sitten ja joka tapauksessa Budvar katsoo, ettd kyseessé olevien alkuperdnimitysten
voidaan olettaa olevan yleisesti tunnettuja, ja vaara timén tunnettuuden véarinkay-
tostd tai heikentdmisestd on néytetty toteen.

Maaseutuoikeutta sidntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannessid momentissa
asetettujen edellytysten yhdenmukaisuus Lissabonin sopimuksen mééraysten kanssa
erilaisten tavaroiden osalta

Euroopan unionin nykyisistd jasenvaltioista Ranskan tasavalta, Unkarin tasavalta,
Italian tasavalta, Portugalin tasavalta, Tsekin tasavalta ja Slovakian tasavalta olivat
Lissabonin sopimuksen sopijapuolia riidanalaisen paatoksen tekohetkelld.

Ensinndkin Lissabonin sopimuksen médrdysten mukaisesti on huomioitava alkupe-
ranimityksen ja tavaran, jota tdméd nimitys koskee, sekd nimitykseen perustuvan
suojan vilinen ldheinen yhteys. Lissabonin sopimuksen sopijapuolet ovat erityisesti
sitoutuneet suojaamaan mainitun sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan nojalla muiden
maiden "tavaroiden” alkuperanimityksid. Lissabonin sopimuksen sovellutussaanto-
jen 5 sddnnén 2 kohdan iv alakohdan mukaan mainitun sopimuksen perusteella
tehtdvissé alkuperdnimityksen kansainvilistd rekisteréintid koskevissa hakemuksissa
on tdsmennettdvi “tavara, jota varten titd nimitystd sovelletaan”.

II - 1894



186

187

188

189

BUDEJOVICKY BUDVAR JA ANHEUSER-BUSCH v. SMHV (AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

Toiseksi Lissabonin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa méaratadn, etta tavaran, jonka
hyviksi alkuperdnimitystd sovelletaan, laadun tai ominaisuuksien on oltava
olennaisesti tai yksinomaisesti maantieteellisen ympiriston, joka kisittdd sen
luonnon ja inhimilliset tekijat, ansiota. Lisdksi Lissabonin sopimuksen 3 artiklassa
tarkoitettu suoja koskee tilannetta, jossa rekisterdityd alkuperdnimitystd vaarinkay-
tetddn tai jiljitellddn. Téassd yhteydessd alkuperdnimitystd suojataan kaikkea
vadrinkayttoa tai jéljittelyd vastaan, kun kyseessd olevat tavarat ovat samoja tai
samankaltaisia. Tdmén suojan tarkoituksena on varmistaa, etti kyseessd olevan
tavaran laatua tai ominaisuuksia, jotka johtuvat sen maantieteellisestd ympéristosta,
joka kisittad sen luonnon ja inhimilliset tekijit, ei oikeudettomasti anasteta tai
jaljitells.

Kolmanneksi Lissabonin sopimuksen 3 artiklassa méérétidn, ettd suoja varmiste-
taan, "vaikka tuotteen oikea alkuperéd on merkitty” tai nimitys on kadnnetty tai siihen
on liitetty ilmaisu kuten "laatu”, “tyyppi”, "menetelmi”, "tuotettu kuten”, “jiljitelma”
tai muu samankaltainen ilmaisu. Kun otetaan huomioon kéytetyt ilmaisut, niilld
tdsmennyksilla on merkityssisilto ainoastaan silloin, kun kyseessé olevat tavarat ovat

samoja tai vahintiddn samankaltaisia.

Niin ollen on todettava, ettd Lissabonin sopimuksen perusteella myonnettivia
suojaa sovelletaan, sanotun kuitenkaan estamittd sopijapuolta laajentamasta titi
suojaa alueellaan, kun kyseessd olevan alkuperinimityksen ja merkin, jolla voidaan
loukata mainittua alkuperdnimitystd, kattamat tavarat ovat samoja tai vihintdén
samankaltaisia.

Lisaksi, eikd kyse ole analogiaan perustuvasta arvioinnista, yhteisén tasolla
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintgjen ja alkupera-
nimitysten suojasta 14.7.1992 annettu asetus N:o 2081/92, sellaisena kuin sitd
sovellettiin tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, sisdltdd 13 artiklansa 1 kohdan b
alakohdassa sddnnoksid, jotka muistuttavat Lissabonin sopimuksen 3 artiklassa
olevia méariyksid, mutta myos 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa nimenomaisesti
saannoksid, joissa sdddetddn tietyin edellytyksin yhteison tasolla rekisterdityjen
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nimitysten suojasta silloin, kun kyseessd olevat tavarat eivit ole vertailukelpoisia
niiden tavaroiden kanssa, joita varten ndmi nimitykset on rekisteroity.

Oikeuskaytinnostd ja etenkadan yhteisdjen tuomioistuimen asiassa C-87/97,
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, 4.3.1999 antamasta tuomiosta
(Kok. 1999, s. I-1301) tai julkisasiamies Jacobsin titid tuomiota varten antamasta
ratkaisuehdotuksesta (Kok. 1999, s. 1-1304) ei ilmene, ettd asetuksen N:o 2081/92
13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa olisi tulkittu niin, ettd mainitun artiklan perusteella
annettua suojaa sovellettaisiin silloin, kun kyseessi olevat tavarat ovat erilaisia, koska
mainittua tilannetta sidannellidan saman asetuksen 13 artiklan 1 artiklan
a alakohdassa.

On tissa yhteydessd todettava, ettd jos Budvarin esittdma Lissabonin sopimuksen
tulkinta, jonka mukaan nimitysten suoja ulottuisi kaikkiin tavaroihin riippumatta
siitd, olivatko ne samoja, samankaltaisia vai erilaisia, vastaisi mainitun sopimuksen
laatijoiden tahtoa, tdstd tulkinnasta olisi seurannut silla hetkelld, kun asetus
N:o 2081/92 annettiin, etté tietyt jasenvaltiot, jotka ovat myds mainitun sopimuksen
sopijapuolia, asetettaisiin ristiriitaiseen tilanteeseen. Vaikka asetuksen N:o 2081/92
13 artiklan 1 kohdan b alakohta ja Lissabonin sopimuksen 3 artikla niet on laadittu
sanamuodoltaan lihes samanlaisiksi, rekisterdityjen alkuperdnimitysten suoja
yhteison tasolla tai Lissabonin sopimuksen perusteella vaihtelisi huomattavasti
yhteismarkkinoilla erilaisten tuotteiden osalta sen mukaan, mitd edelld mainituista
sadnnoksistd tai madrayksistd sovellettaisiin.

Se, ettd Lissabonin sopimukseen perustuvaa suojaa sovelletaan vain, kun kyseessi
olevan alkuperinimityksen ja merkin, jolla voidaan loukata mainittua alkuperini-
mitystd, kattamat tavarat ovat samoja tai vdhintddn samankaltaisia, ei kuitenkaan
estd sitd, ettd Lissabonin sopimuksen sopijapuolet voivat sdatda kansallisessa
lainsédddidnnossiddn laajemmasta suojasta.
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Lissabonin sopimuksen 4 artiklassa todetaan lisiksi, ettd mainitun sopimuksen
madrayksilld ei mitenkddn kumota kussakin sopijapuolena olevassa maassa muiden
kansainvilisten sopimusten tai kansallisen lainsddddannon tai oikeuskdytinnon
nojalla jo voimassa olevaa alkuperdnimitysten suojaa.

Maaseutuoikeutta sddntelevan lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannen momentin
sadnnokset, jotka on esitetty uudestaan kuluttajaoikeutta sddntelevin lakikoonnel-
man L. 115-5 §:n neljannessd momentissa, sellaisina kuin Ranskan tuomioistuimet
soveltavat niitd Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdityjen alkuperdnimitys-
ten suojaan, ovat tdmin ajattelutavan mukaisia.

Niissd sddnnoksissd sdddetddn, ettd maantieteellistd nimed, joka muodostaa
alkuperinimityksen, tai mitddn muuta mainintaa, joka synnyttdd mielikuvan siit4,
ei voida kayttdd mitddn samankaltaista tavaraa varten ja mahdollistetaan se, ettd
Lissabonin sopimuksen perusteella rekisteréidyt alkuperinimitykset voivat saada
mainitun sopimuksen 3 artiklassa maédrdtyn suojan jéljittelyd ja vadrinkadyttéa
vastaan. Téassd yhteydessd, jos kyseessd olevat tavarat olisivat samoja tai
samankaltaisia, alkuperdnimityksié, joihin Budvar on vedonnut ja jotka on esitetty
edelld 16 kohdassa, voitaisiin suojata Ranskan oikeuden perusteella, eiké tarvitsisi
osoittaa, ettd ndmdi nimitykset ovat tunnettuja Ranskan alueella, eikd varsinkaan sit4,
ettd titd tunnettuutta voidaan vadrinkayttdd tai heikentda.

Lisaksi saatdmalld, ettd maantieteellistd nimed, joka muodostaa alkuperdnimityksen,
tai mitddn muuta mainintaa, joka synnyttdd mielikuvan siiti, ei voida kayttdd mitdan
muuta tavaraa tai palvelua varten, jos tilld kaytolld voidaan védrinkayttaa tai
heikentdd alkuperanimityksen tunnettuutta, L. 641-2 §:n neljinnessd momentissa,
joka on esitetty uudestaan kuluttajaoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 115-
5 §:n neljannessi momentissa, mahdollistetaan se, ettd Lissabonin sopimuksen
perusteella rekisterdidyt alkuperdnimitykset voivat saada laajempaa suojaa kuin
mainitussa sopimuksessa on madritty. Tille laajemmalle suojalle on kuitenkin
asetettu tiettyja edellytyksia.
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Edelld esitetystd seuraa, ettd pédinvastoin kuin Budvar padasiallisesti vaittas,
maaseutuoikeutta sidntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannessd momentissa
asetetut edellytykset erilaisten tavaroiden osalta eivit ole tiukempia kuin Lissabonin
sopimuksessa asetetut edellytykset.

Ylimédrdisend perusteluna ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd
WIPOn kansainvilinen toimisto, joka hallinnoi Lissabonin sopimusta, on itse
korostanut 8.6.2000 paivityssé julkisessa asiakirjassa, jonka otsikko on "Mahdollisia
ratkaisuja tavaramerkkien ja alkuperdnimitysten vilisessd ristiriitatilanteessa ja
samannimisten alkuperdnimitysten vilisessé ristiriitatilanteessa”, joka on saatavissa
WIPOn internet-sivustosta viittauksella SCT/5/3 ja jota on jaeltu tavaramerkkeja,
teollismalleja ja maantieteellisida merkint6jd koskevaa lainsdddéntod kisittelevan
pysyvan komitean viidennessé istunnossa, seuraavaa:

"Jokaisella maantieteellisen merkinnin laillisella kayttdjalla on oikeus estdd ketd
tahansa kayttdmaéstd tatd merkintdd, jos tavaroilla, joissa sitd kaytetddn, ei ole
merkinndn mukaista maantieteellistid alkuperdd. Kuten tavaramerkkeihin, maantie-
teellisiin merkint6ihin sovelletaan ’tavaralajiperiaatetta’, eli niitd suojataan ai-
noastaan sen tavaralajin osalta, joissa niitd todella kéytetddn, ja "alueperiaatetta’, eli
niitd suojataan maaritylld maantieteelliselld alueella ja niihin sovelletaan tilld
alueella sovellettavia lakeja ja asetuksia. Tavaralajiperiaatteesta on poikkeus
tunnettujen maantieteellisten merkint6jen osalta. Télld hetkelld WIPOn hallinnoi-
missa sopimuksissa tai [tekijan- ja teollisoikeuksien kauppaan liittyvistd nakokoh-
dista tehdyssd] sopimuksessa ei médriatd suojan laajentamisesta tdhidn erityiseen
maantieteellisten merkintojen ryhméan.” (Asiakirjan SCT/5/3 20 kohta.)

Todisteet kyseessd olevien alkuperénimitysten tunnettuudesta Ranskan alueella
erilaisten tavaroiden yhteydessi

Ensimmaiseksi on todettava, kuten edella 188 kohdassa on todettu, ettid Lissabonin
sopimuksen perusteella annettua suojaa sovelletaan silloin, kun kyseessd olevat
tavarat ovat samoja tai samankaltaisia.
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Toiseksi on todettava, etti asiassa T-57/04 kyseessé olevat eli haetun kuviomerkin
kattamat tavarat - jotka kuuluvat luokkiin 16, 21, 25, 30, luokkaan 32 kuuluvat
tavarat ovat kohteena asiassa T-71/04 - ja niiden alkuperinimitysten kattamat
tavarat, joihin Budvar vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan kannalta -
jotka kuuluvat luokkaan 32 - ovat erilaisia. Kukaan oikeusriidan asianosaisista ei
kyseenalaista titd tosiseikkaa, jonka valituslautakunta on liséksi todennut.

Kolmanneksi maaseutuoikeutta séédntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljinnen
momentin sddnndsten, jotka on esitetty uudestaan kuluttajaoikeutta sdédntelevin
lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljinnessd momentissa, sellaisina kuin Ranskan
tuomioistuimet soveltavat niitd Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdityjen
alkuperdnimitysten suojaan, mukaan maantieteellistdi nimed, joka muodostaa
alkuperinimityksen, tai mitddn muuta mainintaa, joka luo mielikuvan siit4, ei voida
kayttdd mitddn muuta tavaraa tai palvelua varten, jos timid kiytté voi merkitd
alkuperdnimityksen yleisen tunnettuuden vairinkayttéa tai heikentdd sitd. Kuten
edella 196 kohdassa on todettu, talla saannoksella mahdollistetaan se, etti
Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdidyt alkuperdnimitykset voivat saada
laajempaa suojaa kuin mainitussa sopimuksessa on maaritty.

Neljanneksi tissi yhteydessa alueperiaatteen mukaisesti alkuperdnimitysten suojaan
sovelletaan sen maan, jossa suojaa pyydetddn, oikeutta (asia C-3/91, Exportur,
tuomio 10.11.1992, Kok. 1992, s. 1-5529, Kok. Ep. XIII, s. I-161, 12 kohta). Tami
suoja madritetddn siis tdmdn maan oikeuden mukaisesti ottaen huomioon sielld
vallitsevat tosiseikat.

Viidenneksi on todettava, ettd alkuperanimitysten tunnettuus riippuu mielikuvasta,
joka kuluttajilla on niistd. Tdm& mielikuva puolestaan riippuu tavaran erityisisté
ominaisuuksista ja yleisemmin laadusta. Laatu on loppujen lopuksi tavaran
tunnettuuden perusta, ja tdimé tunnettuus voi olla suurempi tai pienempi.
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Naistd seikoista seuraa, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt virhetti katsoessaan, etti
Budvarin olisi pitdnyt esittda todisteet siité, ettd kyseessd olevat alkuperdnimitykset
olivat tunnettuja Ranskan alueella. Niiden todisteiden olisi erityisesti pitanyt
mahdollistaa sen madrittiminen, millainen mielikuva ranskalaisilla kuluttajilla oli
kyseessd olevista alkuperanimityksista.

Valituslautakunta on todennut, ettd Budvar ei ole toimittanut todisteita téllaisesta
tunnettuudesta Ranskan alueella. Budvar ei ole kyseenalaistanut ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuimessa, erityisesti kannekirjelméssaan, valituslautakunnan
tosiseikkoihin liittyvi4 arviointia tdimén seikan osalta. Budvar viittaa tosiasiassa, etti
kyseisten alkuperinimitysten voidaan olettaa olevan yleisesti tunnettuja Ranskan
oikeuden sddnnosten tai Lissabonin sopimukseen perustuvien rekisterdintien
perusteella.

On todettava, ettd Budvarin esittdimid tunnettuusolettamia ei voida pitaa objektii-
visina seikkoina, joiden perusteella olisi mahdollista ymmaértda konkreettisesti
kyseessé olevien tavaramerkkien tunnettuus Ranskan alueella tai tarvittaessa mitata,
missé lagjuudessa ne ovat tunnettuja.

Tiltd osin on korostettava, ettd cour d’appel de Paris on edelld 106 kohdassa
mainitussa asiassa Habana tdsmentanyt, ettd “oikeudelle esitetyilld asiakirjoilla (mm.
otteella kirjasta La grande histoire du cigare ja eri lehtileikkeilld) osoitetaan
kiistattomasti ja seikkaperiisesti, ettd Kuubasta periisin oleva havanna-sikari on
poikkeuksellisen tunnettu, ja sitd pidetddn yleisesti yhtend maailman parhaista”.
Tédstd seuraa, ettd tarkastaessaan esilld olleessa asiassa, ettd kuluttajaoikeutta
sdantelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannessd momentissa asetetut edelly-
tykset, joilla esitettiin uudestaan maaseutuoikeutta siintelevin lakikoonnelman
L. 641-2 §:n neljainnen momentin sédnnokset, tayttyivit, cour d’appel de Paris
nojautui objektiivisiin seikkoihin, eikd olettanut mainitussa asiassa kyseessé olevien
alkuperénimitysten olleen yleisesti tunnettuja. Néiden objektiivisten seikkojen
perusteella sen oli mahdollista todeta, ettd kyseessd olleen alkuperdnimityksen
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tunnettuus oli "poikkeuksellinen” ja katsoa lisdksi, ettd nédin ajatuksia herittivin ja
“hienon” nimityksen yleisen tunnettuuden vaédrinkaytté saattoi aiheuttaa vaaran
nimityksen heikentymisesta etenkin Ranskassa.

Erityisesti niiden Ranskan oikeuden sdénnoésten osalta, joihin Budvar on vedonnut,
on todettava, ettd maaseutuoikeutta saintelevian lakikoonnelman L. 641-2 §:n
toisella momentilla ei mahdollisteta minkaénlaisen kyseessé olevien alkuperanimi-
tysten yleisen tunnettuuden olettamista Ranskan alueella. Tdssd sddnnoksessi
saddetddn seuraavaa: “Jdljempidna sdddetyin edellytyksin [jalostamattomat tai
jalostetut maatalous- tai elintarviketuotteet] voivat saada suojatun alkuperdnimi-
tyksen, jos ne vastaavat kuluttajaoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 115-1 §:n
sadnnoksid, niilldi on asianmukaisesti osoitettu tunnettuus ja niihin sovelletaan
lupamenettelyd.” Kuten valituslautakunta perustellusti toteaa, titd sddnnostd ei
sovelleta Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdityihin alkuperdnimityksiin,
vaan se koskee "suojatun alkuperinimityksen” hankkimismenettelyd Ranskassa.
Mikadn Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdityjen alkuperdnimitysten
yleistd tunnettuutta Ranskan alueella koskeva olettama ei ndin ollen voi perustua
tdhin sddnnokseen.

Tita paatelmad ei voi kumota sillé seikalla, ettd Ranskan tuomioistuimet soveltavat
lisiksi kuluttajaoikeutta sdidntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannen
momentin sddnnoksid, joissa esitetdéin uudestaan maaseutuoikeutta sddntelevin
lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljainnen momentin sddnnokset, antaakseen
Lissabonin sopimuksen perusteella rekisteréidyille alkuperanimityksille laajan
suojan silloin, kun kyseessd olevat tavarat ovat erilaisia. On néet erotettava
toisistaan alkuperdnimityksen tunnustamisen edellytykset ja niiden Ranskan
oikeuden mukaisen suojan edellytykset. Néin ollen, vaikka Ranskan tuomioistuimet
myéntivit Lissabonin sopimuksen perusteella rekisteroidyille alkuperénimityksille
lagjemman suojan kuin mainitussa sopimuksessa on médritty muun muassa
maaseutuoikeutta sddntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannen momentin
sdadnnosten, jotka esitetddn uudelleen kuluttajaoikeutta siéntelevin lakikoonnelman
L. 115-5 §:n neljannessd momentissa, nojalla, timé ei merkitse sitd, ettd nididen
alkuperinimitysten hyvéksi sovellettaisiin tunnettuusolettamaa Ranskassa rekiste-
roityihin  suojattuihin alkuperidnimityksiin sovellettavan tunnustamismenettelyn
perusteella. On lisdksi korostettava, ettd tillainen maaseutuoikeutta sidéntelevin
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lakikoonnelman L. 641-2 §:n toiseen momenttiin perustuva tunnettuusolettama ei
ilmene tuomioistuimelle esitetyista asiakirjoista eiké erityisesti edelld 106 kohdassa
mainitusta cour d’appel de Paris’n tuomiosta asiassa Habana.

Myéskaan Lissabonin sopimuksen méaraykset eivit mahdollista sitd, ettd alkupe-
ranimitysten, joihin Budvar on vedonnut, oletettaisiin olevan yleisesti tunnettuja
Ranskan alueella. On aluksi huomautettava, kuten edelld 188 kohdassa on todettu,
ettd mainitulla sopimuksella annettu suoja ei koske tilanteita, joissa, kuten esilld
olevassa asiassa, kyseessid olevat tavarat ovat erilaisia. Néin ollen Lissabonin
sopimuksella ei voi olla vaikutusta todisteisiin, jotka koskevat kyseessd olevien
alkuperdnimitysten yleistd tunnettuutta Ranskan alueella erilaisten tavaroiden
yhteydessd. Niin ollen tosiseikkojen kannalta on todettava, ettd vaikka Lissabonin
sopimuksen 2 artiklassa madratidn, ettd “alkuperimaa on maa, jonka nimi
muodostaa alkuperdnimityksen, joka antaa tavaralle sen tunnettuuden, tai jossa
sijaitsee seutu tai paikkakunta, jonka nimi muodostaa alkuperinimityksen, joka
antaa tavaralle sen tunnettuuden”, tdstd mdidrdyksestd ei voida paitelld, ettd
Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdidyt alkuperdnimitykset ovat tunnettuja
jokaisen mainitun sopimuksen sopijapuolen alueella.

Kaikista ndistd seikoista seuraa, etti valituslautakunta ei ole tehnyt virhettid
katsoessaan, ettd Budvar ei ollut esittinyt todisteita siitd, ettd alkuperinimitykset
olivat tunnettuja Ranskassa, ja ettd ndin ollen yksi maaseutuoikeutta sddntelevin
lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljannelld momentilla, joka on esitetty uudestaan
kuluttajaoikeutta sdédntelevin lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannessid momentissa,
myénnetyn suojan osatekijoistd puuttui esilld olevassa asiassa.

Kaiken lisiksi on todettava, ettd valituslautakunta ei ole pelkistddn todennut, ettid
Budvar ei ollut esittanyt todisteita siitd, ettd alkuperdnimitykset olivat tunnettuja
Ranskan alueella, vaan se on lisinnyt, ettd Budvar ei lisdksi ole kyennyt
“osoittamaan, kuinka alkuperdnimitysten tunnettuutta, jos sellainen oli, voitiin
vadrinkdyttda tai heikentdd, jos [Anheuser-Buschille] annetaan lupa kayttaa
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kuviomerkkis, joka sisdltdd ilmaisun ‘Budweiser’, luokkiin 16, 21, 25 ja 30 kuuluvia
hakemuksessa mainittuja tavaroita varten” (riidanalaisen paitoksen 53 kohta).

On korostettava, ettd maaseutuoikeutta saintelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n
neljannessd momentissa, joka on esitetty uudestaan kuluttajaocikeutta siédntelevin
lakikoonnelman L. 115-5 §:n neljannessd momentissa, tismennetdin, ettd maantie-
teellistd nimed, joka muodostaa alkuperidnimityksen, tai mitddn muuta mainintaa,
joka luo mielikuvan siitd, ei voida kiyttdd mitdadn samankaltaista tavaraa varten eikd
“mitddn muuta tavaraa tai palvelua varten”, jos “tdmi kidytt6” voi merkitd
alkuperanimityksen yleisen tunnettuuden véaarinkayttoa tai heikentamista. Maantie-
teellisen nimen, joka muodostaa alkuperdnimityksen, kiyton tiettyd “tavaraa” tai
"palvelua” varten on siis voitava merkitd alkuperdnimityksen yleisen tunnettuuden
vadrinkayttoa tai heikentdmistd. Tama tavara tai timé palvelu on siis valttdmatta
huomioitava arvioitaessa alkuperénimityksen yleisen tunnettuuden véarinkéayttami-
sen tai heikentdmisen vaaraa.

Téama tulkinta vahvistetaan Ranskan oikeuskdytdnnossd, muun muassa cour d’appel
de Paris’n asiassa Habana antamassa tuomiossa (edelld 106 kohta).

Cour d’appel de Paris on todennut mainitussa tuomiossa seuraavaa:

”Aramis-yhti6 on laskenut markkinoille ja jaellut miesten hajuvettd kayttien
nimitystd "havana’ — —; pullon muoto — — synnyttéd mielikuvan palavasta sikarista,
koska sen muoto on pitkulainen ja sen kirjessd on harmaa metallikorkki — —
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Ei ole Liistetty, ettd tihdn uuden hajuveden lanseeraukseen liittyy merkittava
taloudellinen riski, ja timén riskin pienentédmiseksi on houkuteltava yleis64, joka ei
tunne sen tuoksua, synnyttimélld yleisén keskuudessa erityisen houkutteleva
mielikuva ajatuksia herittavilld vaikutuksella, jonka se voi synnyttid — —

Ilmaisun "havana’ — — valinta miesten ylellisyyshajuveden myynnin edistamiseksi ei
ole mitenkddn sattumanvarainen vaan ilmentdi yhtion lujaa tahtoa kayttaa
havannasikarilla olevan erityisen voimakkaan ajatuksia heréttdvin vaikutuksen
vuoksi havannasikariin liittyvié ja savukiehkuroista ilmenevaa ylellistd, aistillista ja
hyvéan makuun liittyvdd mielikuvaa — -”

Téstd seuraa, ettd cour d’appel de Paris on tukeutunut suurelta osin tavaraan, jota
maantieteellisen nimen, joka muodostaa kyseessé olevan alkuperinimityksen, kaytto
koskee, piitellessddn, ettd timédn nimityksen yleistd tunnettuutta voidaan véérin-
kayttad tai heikentéa.

Ranskan tuomioistuimet ovat lisiksi noudattaneet tité ldhestymistapaa ranskalaisten
suojattujen alkuperdnimitysten suojan yhteydessé. Siten cour d’appel de Paris on
15.12.1993 antamassaan tuomiossa, joka liittyy suojatun alkuperdnimityksen
Champagne suojaan ja jonka Budvar on my6s toimittanut SMHV:n elimiin,
tasmentanyt, ettd “ottamalla kaytt66n nimen Champagne uuden ylellisyyshajuveden
lanseerausta varten, valitsemalla ulkoasun, joka muistuttaa titd viinid sisédltdvien
pullojen tyypillisen korkin muotoa ja kiyttdmailla myynninedistamisessd mielikuvia
makuaistimuksista, ilosta ja juhlasta, joita samppanja herdttdd, valittajat ovat
halunneet luoda houkuttelevan vaikutuksen, jolla lainataan riidanalaisen nimityksen
ylellisyyttd”.

Esilla olevassa asiassa on todettava, ettd Budvar ei ole esittinyt SMHV:n elimissi eiké
varsinkaan valituslautakunnassa seikkoja, joilla pyritdén osoittamaan, ettd kyseessa

II - 1904



219

220

221

BUDEJOVICKY BUDVAR JA ANHEUSER-BUSCH v. SMHV (AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

olevan maantieteellisen nimityksen kéytté erityisesti niitd tavaroita varten, joita
varten kuviomerkkid haetaan ja jotka on esitetty luokissa 16, 21, 25 ja 30, voisi
merkitd kyseessa olevien alkuperdnimitysten yleisen tunnettuuden — olettaen, etti se
on naytetty toteen Ranskan alueella — véadrinkéytt6d tai heikentdmistd. On lisittavi,
ettd koska kyse on pelkistddn arvailuun perustuvasta kysymyksestd, Budvarin asiana
oli tismentdi riittdvisti vaatimustaan, jotta SMHV olisi voinut antaa ratkaisun
kaikista sen vaatimuksista.

Kaikista edelld esitetyistd syistd Budvarin esittimdn yhden ainoan kanneperusteen
toinen osa on hylattavi.

Niin ollen Anheuser-Buschin esittimista lisdperusteluista ei ole tarpeen lausua ja
Budvarin kanne on hylattéva kokonaisuudessaan. Siltd osin kuin Anheuser-Buschin
esittdmit lisdperustelut on ymmérrettivid tydjarjestyksen 134 artiklan 2 kohtaan
perustuvaksi itsendiseksi kanneperusteeksi, on lisdksi todettava, ettd timé kanne-
peruste ei sovellu yhteen viliintulijan omien vaatimusten kanssa, ja se on niin ollen
hylattava (ks. vastaavasti asia T-278/04, Pardo v. SMHV — Quimi Romar (YUKI),
tuomio 16.11.2006, (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, Kok. 2006, s. 11-90%, 44 ja
45 kohta)). Anheuser-Buschin lisdperusteluilla néet pyritaan riitauttamaan ennen
kaikkea tiettyjd tosiseikkoihin liittyvid ja oikeudellisia nikokohtia, jotka valitus-
lautakunta on vahvistanut. Anheuser-Busch ei ole kuitenkaan vaatinut riidanalaisen
pédiatoksen kumoamista tai muuttamista tydjdrjestyksen 134 artiklan 3 kohdan
nojalla.

Il Asia T-71/04

Anheuser-Busch ilmoitti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimelle kirjaamoon
8.5.2007 osoitetulla kirjeelld, ettd se oli peruuttanut yhteisén tavaramerkin
rekisterdintia koskevan hakemuksensa luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta.
Anheuser-Busch esitti jaljennoksen SMHV:hen 8.5.2007 toimitetusta rekisterdin-
tihakemuksen peruuttamista koskevasta asiakirjasta.
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Sikali kuin kanteen kohteena asiassa T-71/04 on nimenomaan haetun tavaramerkin
rekisteréiminen luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten, Anheuser-Busch katsoo, ettei
ole endi syyta jatkaa oikeudenkéyntid ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Anheuser-Busch jittaa oikeudenkiyntikuluja koskevan kysymyksen asianmukaisen
ratkaisun ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen harkittavaksi.

Sen jalkeen, kun suullinen kisittely aloitettiin uudestaan 14.5.2007 annetun
madrdyksen perusteella, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin kehotti SMHV:ti
ja Budvaria esittdimédn huomautuksensa Anheuser-Buschin lausunnon antamisen
raukeamista koskevasta hakemuksesta, minkd nami tahot tekivat annetussa
madriajassa.

SMHYV vahvisti 16.5.2007 ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
osoitetulla kirjeelld, ettd yhteisén tavaramerkin rekisterdintia koskeva hakemus
luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta oli peruutettu ja totesi, ettd lausunnon
antaminen raukesi asiassa T-71/04. SMHYV vaati, ettei sita velvoiteta korvaamaan
oikeudenkiyntikuluja.

Budvar totesi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 22.5.2007
osoitetulla kirjeelld, ettd se oli saanut tiedon yhteisén tavaramerkin rekister6intid
koskevan hakemuksen peruuttamisesta luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta, ja
pyysi, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin antaisi ratkaisun oikeudenkayn-
tikuluista.

Suullinen kasittely paatettiin uudestaan 24.5.2007.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 113 artiklan mulkaisesti
esilla olevassa asiassa riittda, etta todetaan, ettd kun otetaan huomioon, etti
rekisterdintihakemus on peruutettu luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta, kanne
on jadnyt asiassa T-71/04 vaille kohdetta. Néin ollen lausunnon antaminen raukeaa.

Oikeudenlkiyntikulut

I Asia T-57/04

Yhteisjen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan
2 kohdan mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska Budvar on havinnyt asiassa T-57/04, se on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkéyntikulut SMHV:n ja Anheuser-Buschin vaatimusten mukaisesti.

Il Asia T-71/04

Tyojarjestyksen 87 artiklan 6 kohdassa madritidn, ettd jos lausunnon antaminen
asiassa raukeaa, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin méairéa oikeudenkayntiku-
luista harkintansa mukaan.

Esilla olevassa asiassa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd
olosuhteiden perusteella Anheuser-Busch on velvoitettava korvaamaan oikeuden-
kéyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (laajennettu viides jaosto)

on ratkaissut asiat seuraavasti:
1) Asiassa T-57/04
— kanne hyldtiaian

— Budéjovicky Budvar, narodni podnik velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut.

2) Asiassa T-71/04
— lausunnon antaminen kanteesta raukeaa
— Anheuser-Busch, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Vilaras Martins Ribeiro Dehousse
Svaby Jiriméae

Julistettiin Luxemburgissa 12 péivind kesakuuta 2007.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja

II - 1908



BUDEJOVICKY BUDVAR JA ANHEUSER-BUSCH v. SMHV (AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

Siséllys

Asiaa koskevat olkeussaannot .. ...t II - 1835
I Kansainvilinen oikeus ........ ...t II - 1835

II Yhteison olkeus . .. ..o e IT - 1838

I Kansallinen oikeus ..o, II - 1842

Asian tausta . ... II - 1845
I Anheuser-Buschin jattimi yhteis6n tavaramerkkii koskeva hakemus ........ II - 1845

II Yhteison tavaramerkkii koskevaa hakemusta vastaan tehty véite............. II - 1847

Il VAiteosaston PAALOS . ........uuuuuuuuii i, II - 1850

IV SMHV:n toisen valituslautakunnan paatos ...............cooivieinnena.. II - 1851
Asianosaisten vaatimukset .. ... i II - 1854
I Asia T-57/04 .. oo II - 1854

II Asia T-71/04 ..o IT - 1855
Oikeudellinen arviointi . ... ..ottt II - 1856
I Asia T-57/04 .. oo II - 1856

A Budvarin toisen vaatimuskohdan tutkittavaksi ottaminen................ II - 1856

B Padasia ...... ... II - 1857

1. Ensimmdinen osa, joka koskee siti, ettdi maaseutuoikeutta sidintelevin

lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljis momentti ei sovellu asiaan .. ..... II - 1859
a) Asianosaisten lausumat ........... ... ... ... L., II - 1859
Budvarin lausumat ......... . ... II - 1859
SMHVn lausumat . . ... II - 1862
Anheuser-Buschin lausumat ............ ... ... oL II - 1866
b) Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta ...... II - 1869

II - 1909



TUOMIO 12.6.2007 — YHDISTETYT ASIAT T-57/04 JA T-71/04

2. Toinen osa, joka on toissijainen ja liittyy maaseutuoikeutta sddntelevian
lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljinnen momentin viirain soveltami-

a)

b)

II Asia T-71/04

Oikeudenkayntikulut . .
I Asia T-57/04 .

II Asia T-71/04 .

II - 1910

Asianosaisten lausumat ............. ... ... . ..,
Budvarin lausumat ............ ... .. ..

SMHV:in lausumat . ...
— Tarve todistaa alkuperdnimityksen tunnettuus ...........

—  Alkuperinimityksen tunnettuuden vairinkdytté tai heiken-
BAMINEN .. ..o

Anheuser-Buschin lausumat ........... ... ...l
Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta ......
Maaseutuoikeutta sidntelevin lakikoonnelman L. 641-2 §:n neljan-
nessi momentissa asetettujen edellytysten yhdenmukaisuus Lissa-

bonin sopimuksen méairdysten kanssa erilaisten tavaroiden osalta .

Todisteet kyseessia olevien alkuperdnimitysten tunnettuudesta
Ranskan alueella erilaisten tavaroiden yhteydessa ...............

II - 1877
II - 1877
II - 1877
II - 1882
II - 1882
II - 1887
II - 1889
II - 1892
II - 1894
II - 1898
II - 1905
II - 1907
I - 1907
II - 1907



