TUOMIO 15.10.2003 — ASIA T-295/01

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

15 pdivdnd lokakuuta 2003 *

Asiassa T-295/01,

Nordmilch eG, kotipaikka Zeven (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Spintig,

kantajana,

vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn A. von Miihlendahl ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 19.9.2001 tekemastd pdi-
toksestd (asia R 826/2000-3), joka koskee hakemusta sanan OLDENBURGER

rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi,

# Oikeudenkiyntikicli: saksa.

I - 4368



NORDMILCH v. SMHV (OLDENBURGER)

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekd tuomarit
P. Mengozzi ja M. Vilaras,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd ja 26.3.2003 pidetyssd suullisessa
kasittelyssd esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG (jiljempina
hakija) teki 14.8.1997 yhteisén tavaramerkisti 20 piivind joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna (jiljempéna asetus), nojalla yhteisén tavaramerkkii kos-
kevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja

mallit) (SMHV).
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Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus siirrettiin Nordmilch eG:lle (jdljem-
pidnd kantaja). Siirto kirjattiin SMHV:n rekisteriin 12.4.2000.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintii haettiin, on sanamerkki OLDENBURGER.

Tuotteet, joita varten rekisterdintid — alun perin esitettyyn luetteloon 17.9.1998
tehtyjen muutosten jilkeen — haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32 ja vastaavat kunkin mainitun
luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Maito- ja meijerituotteet, maito- ja meijerituotteisiin pohjau-
tuvat tuoretuotteet; maito, tdysmaito, maitojauhe, maitojauhevalmisteet
ravintokdytt6n, viilit, kuorittu maito, piimi, kirnupiimi, myos hedelmilld
tai muroilla ja/tai kaakaolla maustettuna, iskukuumennettu, sterilisoitu ja
kondensoitu maito, maitotiiviste, kahvikerma, kerma, kermavalmisteet,
myos suolatut ja yrteilld maustetut, rahka, kerma, hapankerma, kefiiri, voi,
yrttivoi, voivalmisteet, juusto, juustovalmisteet, tuorejuusto, tuorejuustoval-
misteet, kova juusto, palajuusto, pehmei juusto, sulatejuusto sekid sulate-
juustovalmisteet, ranskankerma, jogurtti, jogurttivalmisteet, jilkiruuat,
valmisruuat, erityisesti jogurtista, rahkasta ja kermasta; edelldi mainitut
tuotteet my6ds hedelmilld tai yrteilld tai leivonnaisilla maustettuna; rahka- ja
piimdvalmisteet, my&s hedelmilli tai yrteilld tai vihanneksilla maustettuna;
maitosdilykkeet, maitojauhe, hera; alkoholittomat ja alkoholipitoiset mai-
tojuomasekoitukset; juusto- ja maitovalmisteet vilipalavalmisteina; maito-
riisi, hedelmdmaitoriisi, suurimapuuro; valmisruuat ja vilipalat, erityisesti
maito- tai juustopohjaiset; pikkusyotivit; ruokavalmisteet, jotka sisdltdvit
ainakin yhtd edelld mainituista tuotteista; liha, kala, siipikarja ja riista”
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— luokka 30: "Jaateld, jaatelokonvehdit, jadtelotuotteet, vanukkaat; juusto- ja
maitovalmisteet vilipalavalmisteina; leivonnaiset ja makeiset, erityisesti
maitopohjaiset, sokeri- ja suklaatuotteet, jadvohvelit, myslivalmisteet, jotka
koostuvat olennaisesti maidosta, hapankerma, kirnupiimi, piimi, jogurtti,
kefiiri, rahka, kisitellyt hedelmdt ja/tai murot ja hiutaleet; suurimapuuro;
valmisruuat, erityisesti maito- tai juustopohjaiset; hedelmikastikkeet; pik-
kusyotavit; ruokavalmisteet, jotka sisdltdvit ainakin yhti edelld mainituista
tuotteista”

— luokkaan 32: ”Alkoholittomat maitosekoitejuomat”.

Hakemus julkaistiin yhteison tavaramerkkilehden 21.6.1999 ilmestyneessi
numerossa 48/99.

Hakemusta vastaan esitettiin asetuksen 41 artiklan mukaisesti viitteiti ja tutkija
on sen jalkeen, kun alkuperiinen hakija seki kantaja olivat esittineet huomau-
tuksia, hylannyt hakemuksen 7.6.2000 tehdylli paitokselld.

Kantaja haki 4.8.2001 SMHV:n valituslautakunnissa muutosta tutkijan paa-
tokseen asetuksen 59 artiklan mukaisesti.

Valituslautakunta hylkési valituksen 19.9.2001 tekemalldin paatokselld (jal-
jempand riidanalainen péit6s), joka annettiin kantajalle tiedoksi 1.10.2001. Se
katsoi pddasiassa, ettd sana, jonka rekisterdintiii oli haettu, saattoi muodostaa
sellaisen maantieteellistd alkuperdd osoittavan ilmauksen, joka viittaa hake-
muksessa tarkoitettujen tuotteiden tuotannosta tunnettuun saksalaiseen aluee-
seen, ja ettd yleinen etu vaati ilmauksen pitdmistd vapaasti kiytettivissi.
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Yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemusta vastaan oli tilli vilin tehty viite.
Tutkimusmenettelyn uudelleen avaamisen jilkeen viiteosasto lykkisi hakijan
pyynnostd viitemenettelyd asetuksen N:o 40/94 tiytintéonpanosta 13 piivini
joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303,
s. 1; jdljempind tdytintdonpanoasetus) 20 siinnon 6 kohdan mukaisesti, kunnes
esilld olevasta kanteesta on annettu lopullinen ratkaisu.

Asian Kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti esilli olevan kanteen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen
3.12.2001 toimittamallaan kannekirjelmilli. SMHV toimitti vastineensa
27.3.2002.

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitoksen

— mdéirdd SMHV:n jatkamaan rekisteréintimenettelyi

— toissijaisesti toteaa, ettd asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohta
eivit estd rekisterdintid, ja palauttaa asian valituslautakunnalle
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— tai ainakin mddrid SMHV:n myo6ntimddn kantajalle mddrdajan asetuksen
38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun selityksen antamista varten

— tai vaihtoehtoisesti toteaa, ettd asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja
2 kohta eivit estd haetun tavaramerkin rekisterdintii, jos kantaja antaa
vastaajalle asetuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaisen selityksen; ja palauttaa
asian valituslautakuntaan, jotta tima voi ottaa selityksen ja ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisun huomioon

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

12 SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkd4 kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

13 Suullisessa kisittelyssd kantaja luopui vaatimuksestaan, joka koski sitd, ettd
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin mairdisi SMHV:n jatkamaan rekiste-
rointimenettelya.

Kumoamista koskeva vaatimus

14 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskevat
ensinnékin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan ja 2 kohdan, toiseksi
asetuksen 12 artiklan b alakohdan ja kolmanneksi asetuksen 38 artiklan 2 kohdan
rikkomista.
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Ensimmidinen kanneperuste, joka koskee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakobdan ja 2 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja ei kiistd sitd, ettd ilmaus ”Oldenburg” tarkoittaa Weser-Emsin hallin-
topiirin pddkaupunkia Ala-Saksin osavaltiossa ja samannimisti kaupunkia
Schleswig-Holsteinin osavaltiossa Saksassa. Se ei kiisti my6skddn sitd, ettd
Weser-Emsin hallintopiirissd valmistetaan rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun
tyyppisid tuotteita.

Kantaja sitd vastoin kiistdd sen, ettd haettu tavaramerkki OLDENBURGER
muodostuisi yksinomaan ilmauksesta, joka erikseen tarkasteltuna osoittaa tai
voisi osoittaa sen tuotteen maantieteellistd alkuperii, johon se on kiinnitetty.

Kantaja huomauttaa, ettd valituslautakunta on riidanalaisen padtoksen
21 kohdassa todennut, ettd on syytd arvioida sitd, viittaako rekisterditdviksi
haettu maantieteellinen nimi paikkaan, ilman etti arvioidaan siti, tarkoittaako
maantieteellinen ilmaus paikkaa, jonka asianomainen kohderyhmi mieltdd
osoittavan niiden tuotteiden maantieteellistd alkuperii, joita varten rekisterdin-
tid on haettu. Kantaja korostaa myos, ettd lautakunta ei ole timin jilkeen
vahvistanut, ettd riidanalainen tavaramerkki OLDENBURGER osoittaa niiden
tuotteiden maantieteellistd alkuperii, joita varten rekister6intid on haettu.

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on soveltanut siti ehdotonta hyl-
kaysperustetta, joka koskee yksinomaan alkuperii kuvailevia ilmauksia, laa-
jentavasti ilmaukseen, joka ainoastaan viittaa maantieteelliseen ilmaukseen tai on
johdettu siiti.
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Kantaja ei kiistd sitd, ettd tavaramerkki OLDENBURGER viittaa maantieteelli-
seen ilmaukseen Oldenburg, eikd myoskiin sitd, ettd se on johdettu siiti. Kantaja
toteaa, ettd kyseessd ei ole adjektiivi “oldenburgilainen” vaan — kuten suur-
aakkosten kadyttdminen selvdsti osoittaa — miespuolinen henkil6itymi tai
Oldenburgin kaupungin miespuolinen asukas.

Kantaja arvelee, ettd kohdeyleiso ei yleensi tarkastele kiytettyji merkkeji ana-
lyyttisesti ja kielitieteellisesti.

Mitd tulee valituslautakunnan aikaisempiin piitoksiin, kantaja katsoo, etti
niissd kyseessi olleet tilanteet eroavat nyt esilld olevasta tilanteesta. Mydskain
yhteisdjen tuomioistuimen yhdistetyissi asioissa C-108/97 ja C-109/97, Wind-
surfing Chiemsee, 4.5.1999 antamalla tuomiolla (Kok. 1999, s. I-2779) ei kan-
tajan mukaan ole merkitystd, koska merkki, jonka rekisterdintia on haettu, on
OLDENBURGER eiki Oldenburg. Kantaja toteaa tiltd osin, etti sen nikemys
perustuu SMHV:n kiytdntoon: tdmd on rekisterdinyt useita ilmauksia, jotka
liittyvdt maantieteellisiin alueisiin.

SMHYV toteaa ensinnikin, ettd luokkaan 30 kuuluvien tuotteiden luettelo, sel-
laisena kuin se on esitetty kumoamiskanteessa, ei vastaa riidanalaisten tuotteiden
luetteloa.

SMHV huomauttaa, ettd asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan
tavaramerkkejd, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai mer-
kinnoistd, joita voidaan kiyttda osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantie-
teellistd alkuperdd, ei rekisteréidd. Tallaisten merkkien monopolisointi, joka
seuraisi asetuksen 9 artiklassa myo6nnetyisti yksinoikeuksista, ei nimittdin ole
sallittua, koska yleinen etu vaatii, ettd nimi merkit ovat vapaasti kiytettivissi
(em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 25 ja 26 kohta).
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SMHYV katsoo, ettd merkkeji, jotka kohdeyleiso vilittémisti ja ilman enempdd
miettimistd mieltdd maantieteellisiksi ilmauksiksi, ei voida rekisterdidd. Sitd
vastoin sellaiset ilmaukset voidaan rekisteroidd, jotka — vaikka ne tarkoitta-
vatkin maantieteellistd paikkaa — eivit ole yleisolle tunnettuja tai jotka miel-
letddn mielikuvituksellisiksi nimityksiksi taikka jotka ovat tunnettuja mutta joita
ei ldhtokohtaisesti voida kdyttdd osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen
alkuperid, joiden osalta rekisterdintihakemus on tehty.

SMHV katsoo, ettd paikannimen adjektiivimuoto kuuluu selvisti asetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltamisalaan; tihin siadnnokseen ei sisilly
kieltoa rekister6idi maantieteellisid nimid sininsi (OLDENBURG tai Olden-
burg) vaan kielto rekisterdidd ilmauksia, joita voidaan kiyttid osoittamaan
maantieteellistd alkuperda.

SMHV muistuttaa aikaisempien rekisterdintien osalta valintalautakuntien toi-
mivaltaa koskevasta ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kidytdnnostd ja korostaa, ettd kantajan esittimit esimerkit eivit koske kyseessi
olevien tavaroiden yhteydessi tunnettuja maantieteellisid nimii.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan tavaramerkkejd, *jotka
muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kdyttii osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
madrid, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperid, tavaroiden val-
mistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteroida.
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Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa sdddetdin lisdksi, ettd “edelld 1 kohtaa sovel-
letaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisod”.

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritddn siihen yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, ettd merkkeja tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen
tyyppisid tavaroita tai palveluita, joita varten rekisterdintid haetaan, on jokaisen
saatava vapaasti kdyttdd. Talld sddnnokselld estetddn siis se, ettd ainoastaan yksi
yritys saisi rekisterdinnin perusteella kidyttdd tavaramerkkindin tillaisia merk-
kejd tai ilmauksia (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion
25 kohta).

Kun on erityisesti kyse merkeistd tai ilmauksista, joita voidaan kiyttidd sen
tyyppisten tavaroiden maantieteellisen alkuperdn osoittamiseen, joita varten
tavaramerkki halutaan rekister6idd, eli erityisesti maantieteellisisti nimisti,
yleisen edun mukaista on, ettd ne ovat vapaasti kiytettivissd, koska ndilld mer-
keilld tai ilmauksilla voidaan kuvailla kyseisen tyyppisten tavaroiden laatua ja
muita ominaisuuksia ja koska timin lisiksi ndilli voidaan vaikuttaa eri tavoin
kuluttajien valintoihin esimerkiksi niin, ettd kuluttajat yhdistivit tavarat miel-
lyttdviksi kokemaansa maantieteelliseen paikkaan (ks. vastaavasti em. asia
Windsurfing Chiemsee, tuomion 26 kohta).

Lisiksi on huomattava, ettd maantieteellisid nimii ei voida rekisterdidi tavara-
merkeiksi yhtddltd silloin, kun ne ovat sellaisten tdsmillisesti mairiteltyjen
maantieteellisten paikkojen nimi4, jotka ovat jo tunnettuja kyseisen tyyppisten
tavaroiden osalta ja jotka asianomainen kohderyhmi yhdistia nidihin tavaroihin,
eikd toisaalta sellaisia maantieteellisid nimid, joita yritykset mahdollisesti kiyt-
tdvit vastaisuudessa ja jotka on jatettdvi tillaisten yritysten vapaaseen kiyttoon,
jotta ndmd yritykset voisivat ilmaista kyseisten tavaroiden maantieteellisen
alkuperdn (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 29 ja
30 kohta).
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Tiltd osin on huomattava, etti yhteison lainsddtdjd on asetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa siddetystid poiketen varannut mahdollisuuden rekiste-
réidd merkkejd, joita voidaan kiyttid osoittamaan tavaroiden maantieteellistd
alkuperdi, asetuksen 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteismerkeiksi ja —
tiettyjen tavaroiden osalta silloin, kun ne tdyttdvit vaaditut edellytykset —
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintdjen ja alku-
perdnimitysten suojasta 14 pdivdnd heindkuuta 1992 annetun neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 2081/92 (EYVL L 208, s. 1) sddnndsten nojalla suojatuiksi
maantieteellisiksi merkinnéiksi tai alkuperdnimityksiksi.

On kuitenkin syytid korostaa, ettd asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
vastaista ei periaatteessa ole sellaisten maantieteellisten nimien rekisteriminen,
jotka eivit ole asianomaisessa kohderyhmissi tunnettuja tai joiden ei ainakaan
katsota viittaavan maantieteelliseen paikkaan, eikd mydskddn sellaisten maan-
tieteellisten nimien rekisterdiminen, jotka ovat sellaisten paikkojen nimii, joiden
ominaispiirteiden vuoksi on epiatodennikoisti, ettd kyseisten tavaroiden katsot-
taisiin asianomaisessa kohderyhmissi olevan perdisin tistd paikasta (ks. vas-
taavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 33 kohta).

Kaikki edelld esitetty huomioon ottaen merkin kuvailevuutta voidaan arvioida
ainoastaan yht#iltd suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta sen
suhteen, miten kohdeyleis6 ymmartid merkin.

Kisilld olevassa tapauksessa on ensinndkin todettava, ettd kyseessa olevat tuot-
teet, sellaisina kuin ne on mainittu riidanalaisen pddtoksen 1 kohdassa, ovat
tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka on suunnattu
kaikille kuluttajille. Niin ollen kohdeyleiséni oletetaan olevan keskivertokulut-
taja, joka on tavanomaisesti valistunut seki kohtuullisen tarkkaavainen ja huo-
lellinen. Lisiksi koska kyseessd oleva merkki liittyy saksalaiseen maantieteelliseen
nimeen, kohdeyleiséni, johon nihden ehdotonta hylkdysperustetta on arvioitava,
ovat sen jasenvaltion keskivertokuluttajat, jossa timin nimen tarkoittama paikka
sijaitsee (ks. vastaavasti asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio
27.2.2002, Kok. 2002, 30 ja 31 kohta).
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Tdman jilkeen on huomattava, ettd sana OLDENBURGER on suora adjektii-
vimuotoinen johdos saksalaisen Oldenburgin kaupungin nimesti; timi kaupunki
on Weser-Emsin hallintopiirin paadkaupunki Ala-Saksissa.

Valituslautakunta on tdltd osin  todennut riidanalaisen piitdksen
27—29 kohdassa, ettd Saksassa on kansallisella tasolla tunnettua, ettd Oldenburg
on sellaisen alueen paikaupunki, joka on suuntautunut piiasiassa maatalouteen,
erityisesti maitoteollisuuteen, karjankasvatukseen ja lihankisittelyyn, mitd kan-
taja ei ole kiistanyt. Taltd kannalta on syyti huomata, etti useiden maa-
taloustuotteiden yhteydessd kaytetddn nimitystd ”Oldenburger” yhdessi jonkin
yleistermin kanssa tai nimitystd ”Oldenburg” yhdessi tuottajan nimen kanssa.

Kun otetaan huomioon se, ettd kohdeyleisolle vilittémisti mieleen tuleva
maantieteellinen alue on tunnettu kyseessd olevien tuotteiden tuotantoalueena,
kohdeyleis6 voi ymmirtdd timdn maantieteellisen nimen kyseisten tuotteiden
maantieteellistd alkuperdi osoittavaksi ilmaukseksi.

Adjektiivimuoto ei nimittdin ole kohdeyleison kannalta riittdvin erilainen siten,
ettd kohdeyleiso voisi ajatella, ettd merkki OLDENBURGER viittaa johonkin
muuhun merkitykseen kuin maantieteelliseen nimeen Oldenburg ja ettd timai
merkki on néin ollen kiinnitetty tuotteisiin ilmaisemaan muuta ominaisuutta kuin
niiden alkuperia.

Kantajan viite siitd, ettd sana OLDENBURGER on pelkki viittaus maantie-
teelliseen ilmaukseen tai ettd se on tuosta ilmauksesta johdettu muoto, on tilti
osin vailla merkitystd. Ensinnidkin kyseistd sanaa kiytetidn yleisesti kyseessi
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olevalla tuotesektorilla ja toiseksi myos adjektiivimuotoa kiytetdin yleisesti
saksan kielessd suojatuissa alkuperinimityksissi tai maantieteellisissi merkin-
noissd, joiden tehtdvd on muun muassa antaa kuluttajille tietoa tavaroiden
maantieteellisestd alkuperista.

Lisdksi SMHV on perustellusti todennut, etti muut ajateltavissa olevat merki-
tykset — kuten esimerkiksi se, etti OLDENBURGER tarkoittaisi ”Mann aus
Oldenburg” (mies Oldenburgista) — ovat niin absurdeja, ettei niitd voida ottaa
huomioon.

Lisdksi haettu merkki ei sisilli mitdin sellaisia lisielementtejd, jotka voisivat
estdd asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltamisen. Ensinnikin —
kuten kantaja on itsekin myéntinyt — yleisd ei yleensd tarkastele kdytettyja
merkkejd analyyttisesti; yleiso ei ndin ollen tarkastele merkkeji riittdvin tarkasti
voidakseen pditelld, etti tavanomaisen kirjasinlajin kiytolli — vaikka olisi
kdytetty suuraakkosia — on jokin merkitys. Toiseksi myoskidn se seikka, ettd
maantieteellistd nimed kdytetddn yksin, ei muodosta havaittavissa olevaa eroa
elintarviketuotteiden yhteydessi yleisesti noudatettuun kiytintéon verrattuna,
jonka mukaisesti on piinvastoin tavallista, ettd ndiden tuotteiden yhteydessi
kiytetddn maantieteellisid ilmauksia joko yksinddn tai yhdessi tuotetyyppid
osoittavien yleistermien kanssa.

Kantajan sen huomautuksen osalta, ettd valituslautakunta on huolellisesti vilt-
tdnyt vahvistamasta sitd, ettd riidanalainen merkki OLDENBURGER osoittaa
hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden maantieteellistd alkuperdd, on syytd
todeta, ettd valituslautakunta on niyttinyt oikeudellisesti riittavilld tavalla
toteen, ettd paikannimen ja tuotteiden vilinen yhteys voi johtaa siihen, ettd
kohdeyleis6 mieltdd kyseisen merkin niiden tavaroiden alkuperid osoittavaksi
ilmaukseksi ilman, ettd tdssi yhteydessid on merkitysti silli, osoittaako nimitys
todella tavaroiden todellista maantieteellistd alkuperda.
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Mitd tulee sellaisiin tuotteisiin — kuten kalat — joiden osalta ei ole niytetty,
ettd rekisterditdviksi haetun merkin mieleen tuoma maantieteellinen alue on
tunnettu, on syytd todeta, ettd valituslautakunta on riidanalaisen piitoksen
32 kohdassa perustellusti ja yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskiytinnén
mukaisesti (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 31 kohta)
katsonut, ettd on kohtuullista odottaa, etti nimi tuotteet yhdistetidn asian-
omaisessa kohderyhmissi vastaisuudessa kyseessi olevaan sanaan.

Niin ollen on todettava, ettd kyseessd oleva merkki muodostuu yksinomaan
sanasta, joka osoittaa tai voi osoittaa kohdeyleisolle kyseessi olevien tuotteiden
maantieteellistd alkuperia.

Tatd ndkemystd el voi asettaa kyseenalaiseksi myoskiidn kantajan suullisessa
kisittelyssd esittdmi lausuma, joka lyhyesti sanottuna sisilsi viitteen siitd, ettd
koska sana OLDENBURGER ei ole kisitteellisesti tavaramerkkihakemuksen
kattamia tuotteita tarkoittava yleistermi, se ei kuulu asetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan. Ensinnikiin tdssd yhteydessi silld sei-
kalla, ettéd rekisteroitdvaksi haettu sana ei ole kyseessi olevia tuotteita tarkoittava
yleistermi, ei ole merkitystd, jos ndytetdin, ettd se voi osoittaa niiden alkuperi;
ja toiseksi — kuten SMHV on perustellusti huomauttanut — haettua tavara-
merkkid ei tule tutkia kisitteellisesti, vaan tutkimus on tehtivi niiden tavaroiden
suhteen, joita varten tavaramerkki on tarkoitettu.

Lopuksi aikaisempien péditosten osalta riittdid kun todetaan, etti vakiintuneen
oikeuskdytdnnon mukaan ensinndkin yhteisén tavaramerkkilainsiiddianté muo-
dostaa itsendisen jérjestelman, ja toiseksi valituslautakuntien paitosten lailli-
suutta on arvioitava yksinomaan asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisojen
tuomioistuin on sitd tulkinnut, eikd valituslautakuntien aiemman pii-
toksentekokiytinnon pohjalta (asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (elect-
ronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. 1I-3829, 45 ja 47 kohta ja asia
T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002,
Kok. 2002, s. 11-723, 66 kohta).
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Lisiksi kuten SMHV on todennut, viittausta sellaisia maantieteellisii nimii
koskeviin tapauksiin, joiden ei ole niytetty olevan tunnettuja kyseessi olevien
tavaroiden yhteydessd, ei voida pitdd merkityksellisena.

Tdmain vuoksi ne kantajan argumentit, jotka perustuvat pelkdstian SMHV:n tai
Saksan patenttitoimiston tekemien aikaisempien rekisterdintien olemassaoloon,
ovat vailla merkitysta.

Lisdksi on huomattava, ettd rekisterdintihakemuksen hylkdimiseen riittdi, ettd
yksi asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rekisterdinnin esteisti on
olemassa osassa yhteisod, eli nyt kyseessd olevassa tapauksessa Saksassa (ks.
vastaavasti asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000,
Kok. 2000, s. 11-1925, 25—27 kohta).

Kaikki edelld esitetyt seikat huomioon ottaen ensimmiinen kanneperuste on
hylattiva.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen 12 artiklan b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd tapauksissa, joissa on olemassa vaara siitd, ettdi haetun
tavaramerkin rekisterdinti estdd adjektiivin “oldenburger” kiyttdd, asetuksen
12 artiklan b alakohdan yksiselitteinen sanamuoto poissulkee timin esteen
mahdollisuuden.
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SMHYV katsoo, ettd asetuksen 12 artiklan b alakohdassa sdddetyn, rekisterdidyn
tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen kohdistuvan rajoituksen vaikutuksena ei
voi olla se, ettd sellaiset tavaramerkit, jotka eivit asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ kohdan mukaan muutoin saisi suojaa, voitaisiin kuitenkin rekisteridi.

SMHV myontdd, ettd yhteisdjen tuomioistuin vahvisti asiassa C-383/99 P,
Procter & Gamble, 20.9.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. [-6251),
ettd asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan vililld on yhteys; mutta SMHV
katsoo, ettd tdmd yhteys ei merkitse sitd, ettd merkkeji, joille ei voida antaa
suojaa, tulisi rekister6idd. Lisdksi on ilmeistd, ettd edellytykset, jotka tiyttyivit
em. asiassa Procter & Gamble v. SMHYV annetussa tuomiossa kyseessi olleessa
tapauksessa, eivit tiyty esilld olevassa tapauksessa, koska ”Oldenburger” ei ole
epitavallinen sanayhdistelmé vaan sellainen kaupallinen nimitys, jota kiytetiin
yleisesti Oldenburgista periisin olevien tuotteiden yhteydessa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On huomattava, ettd asetuksen 12 artiklan b alakohdalla, kun siti tarkastellaan
suhteessa saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaan, pyritiin — eri-
tyisesti sellaisten tavaramerkkien osalta, jotka eivit kuulu viimeksi mainitun
sdannoksen soveltamisalaan, koska ne eivit ole yksinomaan kuvailevia — muun
muassa sithen, ettd sellaisen maantieteelliseen alkuperiin liittyvian ilmauksen
kiyttiminen, joka on myos useasta osatekijistd koostuvan tavaramerkin osa, ei
kuulu tallaisen tavaramerkin haltijalla asetuksen 9 artiklan nojalla olevan kiel-
to-oikeuden soveltamisalaan silloin, kun tillaista ilmausta kiytetdin hyvia lii-
ketapaa noudattaen (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion
28 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001,
Kok. 2001, s. 1I-1645, 28 kohta).
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Kyseisen artiklan mahdollinen soveltaminen edellyttdd néin ollen sité, ettd ensin
todetaan, ettd kyseessd on pitevisti rekisterdity tavaramerkki ja ettd sen haltija
vetoaa oikeuksiinsa. Viitetty oikeudenloukkaaja voi tilldin puolustuksenaan
vedota asetuksen 12 artiklaan torjuakseen haltijan oikeuksien loukkausta kos-
kevan viitteen.

Niinp4 tihdn sdannokseen ei voida tukeutua rekisterdintimenettelyssd. Koska
tavaramerkkii ei voida rekisterdidd, myds toinen kanneperuste on nédin ollen
hyldttava.

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen 38 artiklan 2 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd sen hakema tavaramerkki voitaisiin rekister6idd, jos rekis-
terdintihakemukseen olisi liitetty asetuksen 38 artiklan 2 kohdassa ja tdytin-
toonpanoasetuksen 11 sdinnon 2 kohdassa tarkoitettu, seuraavansisiltdinen
selitys:

*Yhteison tavaramerkin nro 607895 OLDENBURGER rekisteroinnin hakija
toteaa tdten asetuksen 38 artiklan 2 kohdan ja tdytintoonpanoasetuksen
11 sddnnoén 2 kohdan mukaisesti luopuvansa vaatimasta yksinoikeutta adjektii-
viin, joka on foneettisesti samanlainen kuin oldenburger.”
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Kantaja katsoo, ettd tillainen selitys rajoittaisi suojan suuraakkosin kirjoitettuun,
erikseen tarkasteltavaan sanaan OLDENBURGER. Kantaja korostaa lisiksi, ettd
se kayttdd itse OLDENBURGER tavaramerkkidan yhdessi maantieteellisen,
kuvailevan ilmauksen ”Oldenburger Butter” (tai ’7OLDENBURGER BUTTER”)

kanssa.

Kantaja toteaa, ettd asetuksen 38 artiklan 2 kohdan, tdytintéonpanoasetuksen
11 sddnnon 2 kohdan ja 26.3.1996 annettujen tutkintaa koskevien ohjeiden
(SMHV:n virallinen lehti 9/96, s. 1347) 8.13 kohdan mukaan SMHV:n olisi

pitdnyt pyytédi sitd toimittamaan tillainen selitys.

SMHV:lle ei ole timin kanneperusteen osalta selvdd, minki siddnnoksen rikko-
misesta on kyse. Kantaja ei nimittdin selvisti tdsmennd, vetoaako se siihen, etti
sen oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, vaiko asetuksen 38 artiklan 2 kohdan —
tarkasteltuna yhdessd tdytdnt6onpanoasetuksen 11 sidinnon kanssa — rikko-
miseen.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On syytd huomata, ettd asetuksen 38 artiklan 2 kohdassa siidetiin, ettd SMHV
voi pyytéa selitystd, jos tavaramerkkiin kuuluu osatekiji, jolla ei ole erottamis-
kykya.
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Esilld olevassa asiassa kyseessd oleva tavaramerkkihakemus kisittdd vain yhden
ainoan osatekijin.

Niin ollen riittda kun todetaan, ettid ensinnikin asetuksen 38 artiklassa tarkoi-
tettua selitystd koskevat sddnnokset eivat merkitse sitd, ettd SMHYV on velvollinen
pyytdmain selityksen antamista, ja toiseksi, ettd tdllaista selitystd ei voida pyytii,
jos ei ole olemassa osatekijoitd, joita luopuminen voisi koskea. Se ainoa osatekiji,
josta tavaramerkki muodostuu, ei itsessddn voi saada suojaa, eiki ole olemassa
muita osatekijoitd, joiden osalta kantaja olisi voinut luopua vaatimasta yksin-
oikeutta.

Kolmas kanneperuste on niin ollen hylittivi.

Téstd seuraa, ettd kanne on hylittdvd kokonaisuudessaan.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se
on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkiyntikuluistaan sekid korvaamaan
SMHV:n oikeudenkiyntikulut timin vaatimusten mukaisesti.
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