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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

15 pdivdand tammikuuta 2015*

Yhteison tavaramerkki — Euroopan yhteison nimeédvé kansainvilinen rekisterdinti —
Sanamerkki MONACO — Ehdottomat hylkédysperusteet — Kuvailevuus —
Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 151 artiklan 1 kohta
ja 154 artiklan 1 kohta — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohta
ja 7 artiklan 2 kohta — Suojan osittainen hylkdaminen
Asiassa T-197/13,

Marques de I'Etat de Monaco (MEM), kotipaikka Monaco (Monaco), edustajanaan asianajaja
S. Arnaud,

kantajana,
vastaan
sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin V. Melgar,
vastaajana,
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan 29.1.2013 tekemaésta
paatoksestd (asia R 113/2012-4), joka koskee sanamerkin MONACO Euroopan yhteison nimedvia
kansainvalista rekisterointia,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja D. Gratsias sekd tuomarit M. Kancheva ja C. Wetter
(esitteleva tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2013 jatetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.8.2013 jatetyn vastauskirjelman,

ottaen huomioon 5.11.2013 tehdyn pédtoksen, jolla hyviksyttiin kantajan 22.10.2013 piivétyn kirjeen
jattdminen unionin yleiseen tuomioistuimeen,

ottaen huomioon SMHV:n tdstd kirjeestd unionin yleiseen tuomioistuimen 21.11.2013 jéttamét
huomautukset,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muuttamisen,

* Oikeudenkdyntikieli: ranska.
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ottaen huomioon, etteivit asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitd, kun niille oli ilmoitettu kirjallisen
kasittelyn padttymisestd, vaatineet istunnon pitdmistd, ja padtettyddn ndin ollen esittelevan tuomarin
kertomuksen perusteella sekd unionin yleisen tuomioistuimen tyGjarjestyksen 135 a artiklan nojalla
ratkaista kanteen ilman suullista kasittelya,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Maailman henkisen omaisuuden jarjesto (WIPO) myonsi 1.12.2010 Monacon ruhtinaskunnan
hallitukselle Euroopan yhteison nimedvdn kansainvilisen rekisterdinnin sanamerkille MONACO
(jaljempéana kyseinen tavaramerkki). Tama rekisterointi saapui sisimarkkinoiden
harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 24.3.2011.

Tavarat ja palvelut, joille rekisterdintida haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilista
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistda varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 ja 43.

SMHYV ilmoitti 1.4.2011 Monacon hallitukselle, ettd kyseisen tavaramerkin suoja hyldtddn viran
puolesta alustavasti Euroopan unionissa tavaramerkkien kansainvalistd rekisterdintia koskevan,
Madridissa 27.6.1989 hyviksytyn Madridin sopimuksen (EUVL 2003, L 296, s. 22, jiljempand Madridin
poytakirja) 5 artiklan ja yhteison tavaramerkistda annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
taytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna, 113 sddnnon nojalla Euroopan yhteison nimeédvin kansainvilisen
rekisteroinnin kattamien tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta (jaljempédna kyseiset tavarat
ja palvelut). Ne kuuluvat luokkiin 9, 16, 39, 41 ja 43 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa
kuvausta:

— Luokka 9: "Magneettiset tietovilineet”

— Luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisdlly muihin luokkiin; painotuotteet;
valokuvat”

— Luokka 39: "Kuljetus; matkojen jdrjestiminen”
— Luokka 41: "Ajanviete; urheilutoiminnat”
— Luokka 43: "Tilapdismajoitus”.

Hylkddamisen tueksi esitetyt perusteet olivat kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttuminen ja
kuvailevuus kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun
asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ kohdassa tarkoitetulla tavalla (EUVL L 78,
s. 1).

Kun Monacon hallitus oli vastannut alustavan hylkddmisen tiedoksiannossa esitettyihin viitteisiin,
tutkija vahvisti 18.11.2011 tehdylld paatoksella jo ilmoittamillaan perusteilla kyseisid tavaroita ja
palveluja koskevan kyseisen tavaramerkin suojan osittaisen hylkddmisen unionissa. Hén poisti sité
vastoin alustavassa hylkayspdatoksessa olleen luokkaan 9 kuuluvia "ddnen ja kuvien tallennus-, siirto- ja
toistolaitteita” koskevan huomautuksen.
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Monacon ruhtinaskunnan hallitus valitti 13.1.2012 tdstd paiatoksesta SMHV:hen asetuksen
N:o 207/2009 58-64 artiklan nojalla.

Kantaja, Marques de I'Etat de Monaco (MEM), joka on Monacon oikeuden mukaan perustettu
osakeyhtio, seurasi 17.4.2012 Monacon ruhtinaskuntaa kyseisen tavaramerkin haltijana.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkési valituksen 29.1.2013 tekemaillaan péétokselld (jaljempéana
riidanalainen paitos). Erityisesti se katsoi, ettei kantajalla ollut mitdén erityistd legitimaatiota saada
itselleen kyseessa olevaa tavaramerkkid kyseisid tavaroita ja palveluja varten, silld merkitystd on
ainoastaan silld, voidaanko tavaramerkki rekisterdida asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja
¢ alakohdan mukaan. Se perusti hylkddmisensd ensiksi mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaan, jonka nojalla on hylédttavda sellaisten kuvailevien tavaramerkkien rekisterdinti, jotka
koostuvat pelkdastddan merkeistd tai nimityksistd, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa
maantieteellistd alkuperdd. Se muistutti tédltd osin oikeuskdytdnnostd, jonka mukaan téllaisten
merkkien ja mainittujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen vilisen suhteen pitda olla
riittdvén suora ja konkreettinen, ja katsoi tatd oikeuskéytédnt6d voitavan soveltaa kasiteltdvissa asiassa,
koska sana ”"monaco” viittaa samannimiseen alueeseen ja sen voidaan ndin ollen ymmaértdd milld
tahansa Euroopan unionin alueen kielella tarkoittavan kyseisten tavaroiden ja palvelujen
maantieteellistd alkuperdd tai maérdpaikkaa. Se katsoi lisdksi, ettd kyseiseltd tavaramerkiltd puuttuu
selvasti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky kyseisten
tavaroiden ja palvelujen osalta. Lopuksi se tdsmensi, ettd ndma perusteet péateviat myos saman asetuksen
7 artiklan 2 kohdan nojalla.

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— toissijaisesti “tarvittaessa” tiedustelee unionin tuomioistuimelta, sovelletaanko asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 7 artiklan 2 kohtaa kolmanteen valtioon

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— jattad kanteen osittain tutkimatta ja osittain hylkdd sen perusteettomana ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd riidanalaisen paatoksen kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi muodollisesti viisi
kanneperustetta, jotka kattavat tosiasiassa kolme, nimittdin ensiksi perustelujen puuttumisen ja
riittamattomyyden, toiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan rikkomisen ja kolmanneksi
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan rikkomisen.

SMHYV Kkiistaa kantajan esittdmadt viitteet ja perustelut.
Asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 1 kohdan mukaan yhteison nimedvilla kansainviliselld

rekisterdinnilld on sen Madridin poytédkirjan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta rekisterdintipdivasta
lukien sama vaikutus kuin yhteison tavaramerkkid koskevalla hakemuksella. Mainitun asetuksen
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154 artiklan 1 kohdassa sdddetdédn, ettd Euroopan yhteison nimedvit kansainviliset rekisterdinnit
tutkitaan ehdottomien hylkédysperusteiden osalta samalla tavalla kuin yhteison tavaramerkkeja koskevat
hakemukset (tuomio 13.4.2011, Deichmann v. SMHV (kuviomerkki, joka esittdd kulman muotoista
nauhaa, jonka reunoissa on katkoviivat), T-202/09, EU:T:2011:168, 24 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeji, joilta puuttuu
erottamiskyky, ei rekister6idd. Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan mukaan
“tavaramerkkeja, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kédyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maédras,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekister6idd. Saman
asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa sdddetdédn, ettd 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet
olisivat olemassa ainoastaan osassa unionia.

Niiden toteamusten valossa on tutkittava aluksi, onko valituslautakunta noudattanut riidanalaisen
paiatoksen antaessaan silld olevaa perusteluvelvollisuutta.

Kanneperuste, joka koskee perustelujen puuttumista ja riittamdttomyytté

SMHV:n pitdéd asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan nojalla perustella paatoksensa. Télla
perusteluvelvollisuudella on  sama  ulottuvuus kuin SEUT 296  artiklan  mukaisella
perusteluvelvollisuudella, jonka mukaan paitoksen tekijan perustelun on kaytdavd ilmi selvasti ja
yksiselitteisesti. Sen kaksinkertaisena tavoitteena on yhtddlta se, ettd niille, joita toimenpide koskee,
selvidvit sen syyt, jotta he voivat puolustaa oikeuksiansa, ja toisaalta se, ettd unionin tuomioistuimet
voivat tutkia paédtoksen laillisuuden (tuomio 19.5.2010, Zeta Europe v. SMHV (Superleggera),
T-464/08, EU:T:2010:212, 47 kohta ja tuomio 21.5.2014, Eni v. SMHV — Emi (IP) (ENI), T-599/11,
EU:T:2014:269, 29 kohta).

Kantaja vaittad, ettd valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa, SEUT 296 artiklaa ja
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn vyleissopimuksen, joka allekirjoitettiin
Roomassa 4.11.1950, 6 artiklaa, koska se ei perustellut riidanalaista péaatosta oikeudellisesti riittavalla
tavalla.

Ensiksi se katsoo, ettd valituslautakunta rajoittui toistamaan asetuksen N:o 207/2009 merkitykselliset
sadnnokset sekd niihin liittyvdn oikeuskdytdinnon osoittamatta huomioon otettuja tosiasiallisia
olosuhteita ja ndin ollen antamatta kantajalle minkdanlaista selitystd sen hakemuksen osittaisesta
hylkaamisestd. Toiseksi se katsoo, ettei riidanalaista pdédtostd ole perusteltu tai ettd perustelu on joka
tapauksessa riittdmaton tai jopa ristiriitainen siltd osin kuin se koskee suojan hylkdamistd luokkaan 9
kuuluvien kyseisten tavaroiden osalta.

Ensimmaisestd viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta ei esittényt riidanalaisessa péaiatoksessa sen
perusteena olevia tosiseikkoja, on tarkennettava aluksi, ettei perusteluvelvollisuus velvoita
valituslautakuntia esittiméén selvitystd, jossa seurattaisiin tyhjentavasti ja kohta kohdalta kaikkia riidan
asianosaisten sille esittdmid péaatelmida (ks. tuomio 12.7.2012, Gucci v. SMHV - Chang Qing Qing
(GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, 16 kohta oikeuskéytintoviittauksineen). On siis riittiavaa, ettd
kyseinen elin esittdd tosiseikkoja ja oikeudellisia pditelmid, joilla on olennainen merkitys péaitokselle
(edelld 16 kohdassa mainittu tuomio ENI, EU:T:2014:269, 30 kohta; ks. vastaavasti tuomio 14.2.1990,
Delacre ym. v. komissio, C-350/88, Kok., EU:C:1990:71, 16 kohta).

Tastd on todettava, ettd vastoin kantajan viitteitd valituslautakunta totesi lueteltuaan riidanalaisen
paatoksen 2 kohdassa kyseiset tavarat ja palvelut ja esitettyddn tutkijan péaatoksen perustelut
(riidanalaisen péadtoksen 8-13 kohta), ettd sana ”“monaco” “katsotaan vilittomaisti pelkdstaan
informatiiviseksi ilmaisuksi, jossa ilmoitetaan kyseisten tavaroiden ja palvelujen maantieteellinen
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alkuperd tai madrdpaikka” eli Monaco (riidanalaisen paatoksen 25 kohta). Se ilmoitti riidanalaisen
paatoksen 26-29 kohdassa erikseen yhteyden jokaisen kyseessd olevan tavaran tai palvelun ja
Monacon alueen vililld ja osoitti ndin ollen luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden “magneettiset
tietovélineet”, luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden “paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit
sisdlly muihin luokkiin; painotuotteet; valokuvat” osalta, ettd kyseinen tavaramerkki voi "vastata ndiden
tavaroiden kohteen nimitystd kuten kirjoja, turistioppaita, valokuvia ynnd muita, jotka kaikki liittyvat
Monacon ruhtinaskuntaan (riidanalaisen péaédtoksen 26 Lkohta). Se totesi myds, ettd kyseinen
tavaramerkki — siltd osin kuin se koski luokkaan 39 kuuluvia palveluja “kuljetus ja matkojen
jarjestiminen” — voi ’selvédsti vastata ndiden palvelujen madrdpaikan tai alkuperdn osoitusta”
(riidanalaisen péédtoksen 27 kohta), ettd luokkaan 41 kuuluvat palvelut "ajanviete; urheilutoiminnat”
jarjestetddn ilmeisesti Monacossa (riidanalaisen paatoksen 28 kohta) ja ettd luokkaan 43 kuuluvaa
palvelua "viliaikainen majoitus” tarjotaan Monacon ruhtinaskunnan alueella (riidanalaisen paitoksen
29 kohta). Valituslautakunta totesi, ettd kyseinen tavaramerkki ymmarretddn kyseisten tavaroiden ja
palvelujen osalta luonteenomaisessa merkityksessddan eikd tavaramerkkind ja se on siis kuvaileva
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla (riidanalaisen
paitoksen 30 ja 31 kohta).

Edelld esitetyilla perusteilla ensimmadistd viitettd siitd, ettei riidanalaisessa péddtoksessd esitetd
tosiasiallisia olosuhteita, ei ole osoitettu toteen ja se on tdman vuoksi hylattiva.

Toisessa viitteessd kantaja esittdd, ettd koska valituslautakunta rajoittui vahvistamaan tutkijan
paatoksen, luokkaan 9 kuuluvia tavaroita koskevan hylkddmisen tdsmallisen soveltamisalan
ymmairtdminen estyy, kun otetaan huomioon timén ensimmadisen péaédtoksen riittdméattomat perustelut
ja sen ristiriitainen luonne.

On totta, ettd tutkijan péatds, josta unionin yleinen tuomioistuin, joka kasittelee vain kanteet SMHV:n
valituslautakuntien paatoksistd, ei pdiatd, on vaikea ymmartad siltd osin kuin sen kuudennen sivun
yldlaidassa todetaan, ettd “vastavdite hyldtddn siltd osin kuin se koskee — ’ddnen ja kuvien tallennus-,
siirto- ja toistolaitteita ja magneettisia tietovilineitd” ja ettd se “hyviksytddn ’magneettisten
tietovilineiden’ osalta”. Téstd johtuva epdselvyys poistetaan kuitenkin tutkijan paatoksen sivun 10
lopussa ja sivun 11 alussa, koska luokkaan 9 kuuluvat "magneettiset tietovilineet” ovat siind niiden
tavaroiden joukossa, joiden osalta kyseisen tavaramerkin suoja hylédtddn, ja myos luokkaan 9 kuuluvat
"tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-,
merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sahkon
johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, sddtdmiseen tai hallintaan; dénen ja kuvien
tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; tallennelevyt; kolikkokayttdisten laitteiden koneistot; kassakoneet,
laskukoneet, tietojenkasittelylaitteet, tietokoneet ja tulensammutuslaitteet” niiden tavaroiden joukossa,
joiden osalta suoja hyviksytaén.

Kantaja vaittdad siis virheellisesti, ettd tutkijan péaatoksen riittdiméton perustelu olisi jollakin tavoin
vaikuttanut riidanalaiseen péaidtokseen, koska timén ensimmadisen padtoksen lukemisen jéilkeen ei ole
mitddn epdilystd hyvaksytyistd tai hylatyista luokkaan 9 kuuluvista tavaroista. Oli miten oli, unionin
yleisen tuomioistuimen laillisuusvalvonnan kohteena on vain riidanalainen péétos.

Kuten edella 20 kohdassa on todettu, valituslautakunta tdsmensi kyseiset tavarat ja palvelut
riildanalaisen péddtoksen 2 kohdassa. Niihin kuuluvat ainoina luokkaan 9 sisdltyvind tavaroina
“magneettiset tietovdlineet”. Kuten my6s tdmédn tuomion samassa kohdassa on todettu,
valituslautakunta toisti sananmukaisesti tdmén nimityksen tutkiessaan kyseisten tavaroiden suoraa ja
konkreettista yhteyttd Monacon ruhtinaskuntaan (riidanalaisen paiatoksen 26 kohta). Téstéd johtuu, ettd
vastoin kantajan vaitettd valituslautakunta perusteli riidanalaisen pédatoksen asianmukaisesti luokkaan 9
kuuluvien tavaroiden osalta ja antoi kantajalle tosiasiallisen mahdollisuuden riitauttaa sen tekema
arviointi unionin yleisessa tuomioistuimessa.

Toinen viite ja ndin ollen kanneperuste kokonaisuudessaan on hylattava.
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Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan rikkomista koskeva
kanneperuste

Tamd kantajan kanneperuste koostuu todellisuudessa neljastd osasta: ensimmdinen osa perustuu
vditteeseen,  jonka  mukaan  valituslautakunta ~ on  tulkinnut virheellisesti  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessa tiamin asetuksen 5 artiklan kanssa,
soveltamisalaa ja ndin ollen mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohtaa, kun se ei ottanut huomioon sita,
ettd kyseisen tavaramerkin alkuperdinen omistaja oli unioniin ndhden kolmas valtio; toinen osa koskee
oikeudellista virhettd, jonka valituslautakunnan véitetddn tehneen asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun suojeltavan yleisen edun méérittelyssg;
kolmas osa koskee ilmeistd arviointivirhettd, jonka valituslautakunnan viitetdén tehneen kohdeyleison
madrittelyssd ja neljas osa koskee yhtaaltd yhteyden puuttumista kyseisen maantieteellisen paikan ja
kyseisten tavaroiden ja palvelujen vililld ja toisaalta ilmeistd virhettd, jonka valituslautakunnan
vditetddn tehneen maantieteellisen perusteen arvioinnissa. Vaikka ndihin kahteen viimeiseen osaan
liittyvat viitteet ovat kyseisen tavaramerkin erottamiskykyd eli kantajan mukaan asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd arviointia koskevan otsikon alla, niiden
sanamuoto liittyy kuitenkin olennaisesti, kuten erityisesti kannekirjelmén 70 kohdasta ilmenee,
mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla tehdyn kantajan tavaramerkkisuojan
hylkddmisen riitauttamiseen.

—Ensimmadinen osa, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna
yhdessd timén asetuksen 5 artiklan kanssa, soveltamisalan virheelliseen tulkintaan

Kuten edelld 13 kohdassa on todettu, Madridin poytdkirjan 3 artiklan 4 kohdan madardysten ja
asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 1 kohdan ja 154 artiklan 1 kohdan sadnnosten mukaan jokaiseen
Euroopan yhteison nimeédvdadan kansainviliseen rekisterdintiin on rekisterdintipédivastd alkaen
sovellettava samoja sddnnoksid kuin ne, joita sovelletaan yhteison tavaramerkkid koskevaan
hakemukseen.

Asetuksen N:o 207/2009 5 artiklan mukaan “yhteison tavaramerkin haltijana voivat olla luonnolliset
henkilot tai oikeushenkilot, mukaan lukien julkisoikeudelliset yhteisot”.

Tamén sddnnoksen, jossa sddnnellddn asetuksen N:o 207/2009 henkilollistda soveltamisalaa,
nimenomaisesta sanamuodosta ilmenee, ettd jokainen oikeushenkil, mukaan lukien julkisoikeudellinen
yhteiso, voi hakea yhteison tavaramerkkisuojaa. Ndin on tietysti unioniin ndhden kolmannen valtion
alueelle sijoittautuneen yhtion ja myos itse tdmdn valtion osalta, joka on unionin oikeuden mukaan
julkisoikeudellinen oikeushenkil, vaikka se onkin kansainvalisen oikeuden subjekti.

Téstd seuraa, ettd tehdessddn hallituksensa vilitykselld hakemuksen unionin nimeédmisestd kyseisen
tavaramerkin kansainvilisessd rekisteroinnissi Monacon valtio asetti itsensd asetuksen N:o 207/2009
soveltamisalaan ja ndin ollen sitd vastaan voidaan soveltaa mitd tahansa mainitun asetuksen
7 artiklassa mainituista ehdottomista hylkaysperusteista.

Toisin sanoen vastoin kantajan, joka mainitsee tiettyja muilla aloilla kuin yhteison tavaramerkin alalla
tehtyjd kansainvilisid sopimuksia, véitettd on niin, ettd unionin lainsdddédnnon soveltamisala ei ulotu
Monacon ruhtinaskunnan alueelle vaan ettd viimeksi mainittu on pikemminkin vapaaehtoisesti
pédttanyt, ettd siihen sovelletaan tétd lainsdddéantoa (ks. analogisesti tuomio 24.11.1992, Poulsen ja Diva
Navigation, C-286/90, Kok., EU:C:1992:453, 21-28 kohta ja tuomio 21.12.2011, Air Transport
Association of America ym., C-366/10, Kok., EU:C:2011:864, 121-127 kohta), ensiksi asetuksen
N:o 207/2009 5 artiklassa tarkoitettuna julkisoikeudellisena oikeushenkilond ja sitten epdsuorasti
siirtdmalld kantajalle kyseiseen tavaramerkkiin liittyvat oikeudet.
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Valituslautakunta totesi ndin ollen perustellusti, ettei “julkisella tai hallituselimelld ole mitdan
lahtokohtaista legitimaatiota olla tavaramerkin haltija” (riidanalaisen pédtoksen 20 kohta), mika riitta&
liséksi osoittamaan sen, ettd vastoin SMHV:n vastauskirjelmédnsd 12—15 kohdassa esittiméa kantaa téta
kysymysta kasiteltiin jo mainitussa valituslautakunnassa.

Kantaja esitti toissijaisesti timén kanneperusteen ensimmadisen osan yhteydessa vaatimuksen siitd, etté
unionin yleinen tuomioistuin esittdd “tarvittaessa” unionin tuomioistuimelle seuraavat kaksi
ennakkoratkaisukysymysta:

— Sovelletaanko asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa jokaiseen taloudelliseen
toimijaan rijppumatta siitd, onko se kolmas valtio?

— Onko asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohtaa, luettuna yhdessd
7 artiklan 2 kohdan kanssa, tulkittava siten, ettd unionin alueella voimassa oleva yleinen etu
voidaan ulottaa kolmannen valtion alueelle vaikuttamalla tdlld tavoin suoraan tai epdsuorasti timén
yleiseen etuun, kun otetaan huomioon, ettd haetun tavaramerkin rekisterdinnin osittainen
hylkddminen rajoittaa sen suojaa tdmdn kolmannen valtion, késiteltdvissd asiassa Monacon
ruhtinaskunnan, alueella?

SMHYV esittdd nditd vaatimuksia vastaan oikeudenkéyntiviitteen.

Kun otetaan huomioon yhtddlta edelld 28-33 kohdassa mainitut seikat ja toisaalta se seikka, ettd
kantaja on esittdnyt vaatimuksensa vain "tarvittaessa”, unionin yleisen tuomioistuimen ei tarvitse tutkia
niita.

Joka tapauksessa on ensiksi syytd muistaa, ettd SEUT 267 artiklassa madritty menettely on viline
unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten vilisen yhteistyon toteuttamiseksi. Témédn
osalta on muistutettava, ettd yksinomaan kansallisten tuomioistuinten, joissa asia on vireilld ja jotka
vastaavat annettavasta ratkaisusta, tehtdvand on kunkin asian erityspiirteiden perusteella harkita, onko
ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko niiden unionin tuomioistuimelle esittdmilla
kysymyksilla merkitystd asian kannalta (ks. tuomio 7.7.2011, Agafitei ym. C-310/10, Kok,
EU:C:2011:467, 25 kohta).

Toiseksi unionin yleisen tuomioistuimen tehtdvit luetellaan SEUT 256 artiklassa, sellaisena kuin ne
ovat tarkennettuina Euroopan unionin tuomioistuimen perussadannén 51 artiklassa ja mainitun
perussdadnnon liitteessd olevassa 1 artiklassa. Ndiden méadrdysten mukaan unionin yleinen tuomioistuin
ei ole toimivaltainen esittdimddn unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksia SEUT
267 artiklan nojalla. Ndin ollen ei ole syyta siirtdad kasiteltdvaa asiaa unionin tuomioistuimeen unionin
yleisen tuomioistuimen tyojérjestyksen 112 artiklan ja unionin tuomioistuimen perussadannon
54 artiklan toisen kohdan nojalla silld perusteella, ettd se kuuluisi viimeksi mainitun yksinomaiseen
toimivaltaan.

Kolmanneksi vaikka SEUT 256 artiklan 3 kohdassa tismennetdin, ettd unionin yleinen tuomioistuin on
toimivaltainen ratkaisemaan SEUT 267 artiklan nojalla esitetyt ennakkoratkaisupyynnot perussddnnossa
madrdtyissad erityisasioissa, on todettava, ettei perussdadnnossd madratd asioista, joissa unionin yleinen
tuomioistuin on toimivaltainen antamaan ennakkoratkaisuja. Silld ei ndin ollen ole voimassa olevan
lainsdddannon mukaan titd koskevaa toimivaltaa.

Kasiteltavdssa asiassa unionin yleisessd tuomioistuimessa nostettiin SMHV:n pédtoksesta
kumoamiskanne ilman, ettd unionin jasenvaltion tuomioistuimessa olisi ollut vireilld riita-asiaa ja etté
— pelkistddan kantajan aloitteesta — olisi esitetty ennakkoratkaisua koskeva pyyntd unionin
tuomioistuimelle. Tastéd johtuen téllaiset vaatimukset on joka tapauksessa jatettdva tutkimatta.

ECLLEU:T:2015:16 7
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Niin ollen tdmédn kanneperusteen ensimmdinen osa on edelld 28—40 kohdassa esitetyilld perusteilla
hylattava.

—Toinen osa, joka koskee suojeltavan yleisen edun maédrittelysséd tehtyd oikeudellista virhetta

Kanneperusteen toisessa osassa kantaja vaittdd, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tavoiteltu yleinen etu eli vaatimus siitd, ettd sellaiset merkit ja merkinndt, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, voivat olla vapaasti kaikkien kaytettavissd (ks. vastaavasti tuomio 12.1.2006,
Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, C-173/04 P, Kok., EU:C:2006:20, 62 kohta), eroaa siitd edusta, mihin
kolmas valtio, kuten Monacon ruhtinaskunta, voi vedota.

Tamaé toinen osa nojautuu samaan virheelliseen olettamaan kuin kanneperusteen ensimmadinen osa:
Monacon alueella ei nimittdin sovelleta viran puolesta unionin oikeutta, vaan Monacon ruhtinaskunta
tahtoi kansainviliselld sopimuksella soveltaa tdtd oikeutta omaksi edukseen voidakseen hyodyntédd
kyseistd tavaramerkkid koko unionin alueella. Monacon ruhtinaskunta ja sittemmin kantaja olivat néin
ollen — koska niiden tarkoituksena oli toimia sisdmarkkinoilla ja niiden ulkopuolella sellaisen
tavaramerkin suojan nojalla, joka tunnustetaan vaikutuksiltaan samaksi kuin yhteison tavaramerkki —
samojen yleisestd edusta johtuvien vaatimusten alaisia kuin jokainen taloudellinen toimija, joka hakee
tillaisen tavaramerkin rekisterdintid tai jota vastaan esitetddn téllainen tavaramerkki.

Namad toteamukset, joita sovelletaan koko unionin alueella, pétevit sitd suuremmalla syylla asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla timén alueen osaan.

Niinpd tdmén kanneperusteen toinenkin osa on hylattava.

—Kolmas osa, joka koskee ilmeistéd arviointivirhettd kohdeyleison maarittelyssa

Kantaja viittdd, ettd valituslautakunta katsoi kohdeyleisoksi virheellisesti “yhteison yleison”
(riidanalaisen padtoksen 24 kohta) ja ettd tdmé yleiso koostuu sen mukaisesti, mistd tavarasta tai
palvelusta kyseisten tavaroiden ja palvelujen joukossa on kyse, yhtddlta keskivertokuluttajista ja
toisaalta erikoistuneesta yleisostd. Kantajan mukaan “merkityksellisen kuluttajan profiilia”
(kannekirjelmédn 73 kohta) ei ole médritelty erityisesti sen vditteen osalta, jonka mukaan sana
“monaco” viittaa etenkin tunnettuuteen ja luksukseen” (kannekirjelmén sama kohta).

Aluksi on todettava, ettd merkkien tai ilmausten, joita voidaan kayttdd osoittamaan sen tyyppisten
tavaroiden maantieteellinen alkuperd tai maardpaikka tai sen tyyppisten palvelujen tarjoamispaikka,
joita varten Euroopan yhteison nimeévan kansainvilisen rekister6innin suojaa on haettu ja erityisesti
maantieteellisten nimien osalta yleisen edun mukaista on, ettd ne ovat vapaasti kiytettdvissd, koska
ndilla merkeilld tai ilmauksilla voidaan kuvailla kyseisen tyyppisten tavaroiden laatua ja muita
ominaisuuksia ja koska tdmén lisdksi ndilld voidaan vaikuttaa eri tavoin kuluttajien valintoihin
esimerkiksi niin, ettd kuluttajat yhdistavat tavarat tai palvelut miellyttaviksi kokemaansa
maantieteelliseen paikkaan (ks. vastaavasti tuomio 25.10.2005, Peek & Cloppenburg v. SMHV
(Cloppenburg), T-379/03, Kok., EU:T:2005:373, 33 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Lisdksi on huomattava, ettd maantieteellisia nimid ei voida rekisterdidéa tavaramerkeiksi yhtaalta silloin,
kun ne ovat sellaisten tdsmallisesti madriteltyjen maantieteellisten paikkojen nimid, jotka ovat jo
tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen osalta ja jotka asianomainen kohderyhma
yhdistdd ndihin tavaroihin tai palveluihin, eikd toisaalta sellaisia maantieteellisid nimig, joita yritykset
mahdollisesti kayttavit vastaisuudessa ja jotka on jétettdva téllaisten yritysten vapaaseen kayttoon, jotta
ndma yritykset voisivat ilmaista kyseisten tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperdn (ks.
edella 47 kohdassa ~ mainittu =~ tuomio  Cloppenburg, EU:T:2005:373, 34  kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).
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On kuitenkin syytéd korostaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista ei
periaatteessa ole sellaisten maantieteellisten nimien rekisterdiminen, jotka eivit ole asianomaisessa
kohderyhmadssa tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota viittaavan maantieteelliseen paikkaan, eika
myoskéddn sellaisten maantieteellisten nimien rekisteréiminen, jotka ovat sellaisten paikkojen nimis,
joiden ominaispiirteiden vuoksi on epidtodenndkoistd, ettd kyseisten tavaroiden tai palvelujen
katsottaisiin asianomaisessa kohderyhmaissa olevan perdisin téstd paikasta tai olevan sielld suunniteltuja
(ks. edelld 47 kohdassa mainittu tuomio Cloppenburg, EU:T:2005:373, 36 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Kaikki edelld esitetty huomioon ottaen merkin kuvailevuutta voidaan arvioida ainoastaan yhtaéltd
suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta sen suhteen, miten kohdeyleis6 ymmaértaa
merkin (ks. edelldi 47 kohdassa mainittu tuomio Cloppenburg, EU:T:2005:373, 37 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Tassa arvioinnissa SMHV:n on osoitettava, ettd maantieteellinen nimi tunnetaan asianomaisessa
kohderyhmaisséd paikkaan viittaavana ilmaisuna. Lisdksi kyseessd oleva nimi on téilld hetkelld voitava
yhdistdd asianomaisessa kohderyhmaéssé kyseisiin tavaroihin tai palveluihin, tai on voitava kohtuudella
olettaa, ettd tdllaista nimed voidaan pitdd tdssd kohderyhmissd téllaisten tavaroiden tai palvelujen
maantieteellisen alkuperén osoittavana ilmauksena. Tatd tutkittaessa on erityisesti otettava huomioon
tamén maantieteellisen nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmisséd sekd nimen ilmaiseman
paikan ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet (ks. edelld 47 kohdassa mainittu tuomio
Cloppenburg, EU:T:2005:373, 38 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Unionin yleisen tuomioistuimen tutkinnan on kasiteltdvdssd asiassa rajoituttava siihen, muodostuuko
kyseinen tavaramerkki kohdeyleison ndkokulmasta yksinomaan sellaisesta merkinnistd, jota voidaan
elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan kyseisten tavaroiden ja palvelujen maantieteellistd alkuperda.
Taltd osin on selvdd, ettd sana “monaco” on sellaisen ruhtinaskunnan nimi, joka tunnetaan
maailmanlaajuisesti huolimatta noin 2 km*n pinta-alastaan ja tuskin 40 000 asukkaastaan ainakin sen
ruhtinasperheen tunnettuuden, formula 1 -osakilpailun jarjestdmisen tai sirkusfestivaalin vuoksi.
Monacon ruhtinaskunnan tunnettuus on unionin kansalaisten keskuudessa sitdkin suurempi muun
muassa sen vuoksi, ettd silld on yhteinen raja jasenvaltion, Ranskan, kanssa, ettd se sijaitsee ldhelld
toista jasenvaltiota, Italiaa ja ettd timd kolmas valtio kdyttdd samaa valuuttaa kuin 19 valtiota 28
jasenvaltiosta eli euroa.

Néin ollen vastoin edelld 47 kohdassa mainitussa tuomiossa Cloppenburg Kkasiteltyd asiaa
(EU:T:2005:373), jossa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei ollut osoitettu, ettd kohdeyleiso eli
saksalainen keskivertokuluttaja katsoo sanan "cloppenburg” varmuudella viittaavan pieneen kaupunkiin
tdssd maassa, ei ole epdilystd siitd, ettd kasiteltdvdssd asiassa sana ”"monaco” tuo mihin tahansa
kielialueeseen kuuluvan kohdeyleison mieleen samannimisen maantieteellisen alueen.

Kantaja kiistdd kuitenkin sen, ettd kohdeyleisé on unionin yleiso, ja vaittdad, ettd kulloinkin kyseessé
olevien tavaroiden ja palvelujen mukaan on liséksi tehtdvd ero keskivertokuluttajan ja erikoistuneen
yleison valilla.

Valituslautakunta totesi kuitenkin perustellusti Euroopan yhteison kokonaisuudessaan nimedvésta
kansainvélisestd rekisteroinnistd, ettd kohdeyleiso koostuu tdmén yhteison vyleisostd, ja erotti
riidanalaisen péaiatoksen 24 kohdassa perustellusti toisistaan massakulutustavarat ja yleisolle yleisesti
tarjottavat palvelut, joiden kohdeyleiso on keskivertokuluttaja, seké erikoistavarat ja erityiselle yleisolle
tarjottavat palvelut, joiden kohdeyleiso on erikoistunut yleis6. Néin ollen se maédritteli kohdeyleison
virheettomadsti ja katsoi silld olevan kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta milloin keskimédrdisen ja
milloin korkean tarkkaavaisuusasteen.

Tamén kanneperusteen kolmas osa on néin ollen hylattéva.

ECLLEU:T:2015:16 9
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—Neljés osa, joka koskee yhtdiltd yhteyden puuttumista kyseisen maantieteellisen paikan ja kyseisten
tavaroiden ja palvelujen vililla ja toisaalta ilmeistd virhettd valituslautakunnan tekeméssa
maantieteellisen perusteen arvioinnissa

Kantajan mukaan valituslautakunta ei ole osoittanut, ettd kohdeyleis6 muodostaisi yhteyden Monacon
ruhtinaskunnan ja magneettisten tietovélineiden tuotannon, kuljetuksen tai tilapdismajoituksen vililla.
Urheilu- ja viihdealan osalta se viittdd, ettd vain formula 1 -osakilpailut ja sirkustapahtumat ovat
tunnettuja ja ettd niiden jarjestdjilla on muita tavaramerkkejd kuin kyseinen tavaramerkki.

Tamén tuomion 20 kohdassa esitetyistd valituslautakunnan perustellusti esittdmistd syistd on todettava,
ettd vastoin kantajan viitettd mainittu valituslautakunta on oikeudellisesti riittdvalld tavalla osoittanut
jokaisen kyseessd olevan tuotteen ja palvelun osalta riittdvén suoran ja konkreettisen yhteyden niiden
ja kyseisen tavaramerkin vililld katsoessaan, ettd sanaa "monaco” voidaan elinkeinotoiminnassa kayttaa
osoittamaan tavaroiden maantieteellistd alkuperdd tai madrdpaikkaa tai palvelujen suorituspaikkaa, ja
ettd ndin ollen mainittu tavaramerkki on kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta kuvaileva.

Mitd tulee maantieteellisen perusteen arvioinnissa viitetysti tehtyyn ilmeiseen virheeseen, kantajan
viite, jonka mukaan valtion tdydellinen nimi (Monacon ruhtinaskunta) on erotettava lyhennyksestd
(Monaco), ei voi menestyd. Tama erottelu ei nimittdin estd yhteyden toteamista kyseisten tavaroiden ja
palvelujen ja kyseisen alueen valilld. Taltd osin kantajan vdite SMHV:n hyviksynnastd kyseisen
tavaramerkin kanssa samoille sanamerkeille kohtaa kaksinkertaisen esteen. Vaikka SMHV:n on
yhdenvertaisen kohtelun ja hyvdn hallinnon periaatteiden mukaisesti otettava huomioon jo tehdyt
paatokset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitd, onko tehtdvd samanlainen paédtos vai ei, nédiden
periaatteiden soveltaminen on kuitenkin sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen noudattamisen kanssa
(ks. tuomio 17.7.2014, Reber Holding v. SMHV, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, 45 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen). Kuten edelli 47-58 kohdasta ilmenee, valituslautakunta katsoi
késiteltdvdassd asiassa perustellusti, ettd haetun tavaramerkin rekisterdinnin estdd asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen hylkédysperuste silld tavoin, ettei kantaja voi
taman toteamuksen kumoamiseksi tehokkaasti vedota SMHV:n aikaisempiin péétoksiin. Edelleen
SMHV on tehnyt kantajalle itselleen suotuisia toteamuksia useiden muiden témin tuomion
23 kohdassa lueteltujen tavaroiden ja palvelujen osalta, joita kyseinen tavaramerkki vastedes suojaa.

Naiin ollen tdmédn kanneperusteen neljds osa ja kanneperuste kokonaisuudessaan on hylattava.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan rikkomista koskeva
kanneperuste

Kantaja vaittdsd, etta valituslautakunta teki tavaramerkin erottamiskyvyn késitteen osalta yhtaélta
oikeudellisen virheen ja toisaalta ilmeisen arviointivirheen. On tarkasteltava nditd molempia kohtia,
jotka on kannekirjelméssd esitetty kahtena eri kanneperusteena, mutta joiden unionin yleinen
tuomioistuin katsoo yhtyvén siltd osin kuin ne johtuvat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdalle annettavasta tulkinnasta.

—Viitetty oikeudellinen virhe

Kantaja vaittad, ettd kun valituslautakunta totesi yhtdéltd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja toisaalta mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittujen
ehdottomien hylkdysperusteiden soveltamisalojen olevan paéllekkdiset, se ei noudattanut SMHV:n
aikaisempaa paatoskaytantod eikéd oikeuskaytantoa.

Téltda osin on aluksi muistettava, ettd edelld 59 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnén mukaan SMHV:n
paatoskaytanto ei voi vaikuttaa riidanalaisen paatoksen laillisuuteen.
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On siis todettava, ettei valituslautakunta riidanalaisessa pédtoksessd, toisin kuin kantaja itse
kannekirjelméssdan, arvioinut yhdessd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan mukaisia molempia
ehdottomia hylkéysperusteita, vaan se teki ensiksi perustellusti mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan mukaisen arvioinnin nimenomaan siksi, ettd sana "monaco” tuo mieleen samannimisen
alueen ja antaa siten edeltd kasin aiheen tarkastella sitd, onko kyseisilld tavaroilla ja palveluilla riittdvén
suora ja konkreettinen yhteys Monacon ruhtinaskunnan alueelliseen nimitykseen (ks. riidanalaisen
péaatoksen 21-31 kohta). Vasta jaljempénd (riidanalaisessa paatoksessd, tdima kappale alkaa sanoilla "en
outre” (muun muassa)) valituslautakunta totesi, ettd myos toista, asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvaa ehdotonta hylkédysperustetta sovelletaan
(riidanalaisen pédtoksen 32 ja 33 kohta), ennen kuin se totesi, ettd ndiden ehdottomien
hylkdysperusteiden soveltamisaloissa on pééllekkaisyyksid (riidanalaisen paatoksen 34 kohta), mika on
itse asiassa tunnustettu vakiintuneessa oikeuskéytinnossé (ks. vastaavasti tuomio 10.6.2008, Novartis v.
SMHV (BLUE SOFT), T-330/06, EU:T:2008:185, 30 kohta ja tuomio 7.10.2010, Deutsche
Behindertenhilfe — Aktion Mensch v. SMHV (diegesellschafter.de), T-47/09, EU:T:2010:428, 24 kohta).

Kantaja viittdd ndin ollen virheellisesti, ettd valituslautakunta sovelsi edelld mainittuja sdéannoksid
oikeudellisesti virheellisesti.

—Viitetty ilmeinen arviointivirhe

Kuten edelli 27 kohdassa on  esitetty, tdma viite liittyy etenkin  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskevaan kanneperusteeseen. Kantaja
vaittad kuitenkin lisaksi, ettd valituslautakunta teki ilmeisen arviointivirheen todetessaan, ettei kyseinen
tavaramerkki ole erottamiskykyinen, erityisesti siltd osin kuin se viittasi tunnettuuden ja luksuksen
kasitteisiin ja tarkemmin "tiettyyn luksuksen ideaan” (kannekirjelmén 77 kohta).

On korostettava, ettd sellaiselta sanamerkiltd, joka asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu timén
takia vaistdimattd saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky nédiden
samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. tuomio 11.2.2010, Deutsche BKK v. SMHV (Deutsche
BKK), T-289/08, EU:T:2010:36, 53 kohta ja tuomio 29.3.2012, Kaltenbach & Voigt v. SMHV
(3D eXam), T-242/11, EU:T:2012:179, 39 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Kuten edelld 47-60 kohdassa on todettu, valituslautakunta katsoi oikeudellista virhettd tekemattd, ettéd
kyseinen tavaramerkki on kuvaileva kyseisille tavaroille ja palveluille. Nédin ollen se ei voi olla
erottamiskykyinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla eika
siis edelld 44 kohdassa todetun mukaisesti myoskdan asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla
tavalla.

Kuten liséksi edellda 64 kohdassa on olennaisin osin todettu, valituslautakunta myos esitti, etté
merkityksellinen kuluttaja katsoo kyseisen tavaramerkin pikemminkin vilittdvdn tiedon kuin osoittavan
kyseisten tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperdn (riidanalaisen paitoksen 33 kohta). Unionin
yleinen tuomioistuin omaksuu tdmén arvioinnin ja toteaa ndin ollen, ettei kyseinen tavaramerkki ole
myo6skddn ndiden tavaroiden ja palvelujen osalta erottamiskykyinen.

Viite siitd, ettd valituslautakunta on loukannut yhdenvertaisen kohtelun, hyvin hallinnon ja
oikeusturvan periaatteita, on hylattéva tdysin perusteettomana, koska asiakirjojen sisdlto ei tue tallaista
vaitettd. Etenkin SMHV:n tuote tuotteelta ja palvelu palvelulta tekemé arviointi niiden ja kyseisen
tavaramerkin vélisen yhteyden tutkimiseksi osoittaa huolellista ja tarkkaavaista tutkintaa, joka
noudattaa hyvdn hallinnon ja oikeusturvan periaatteita. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta on
todettava, ettei sitd ole voitu loukata pelkdstddn sen vuoksi, ettd tiettyja kyseisen tavaramerkin
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kattamia tavaroita ja palveluja suojataan ja toisia ei, koska mainitun periaatteen loukkaaminen erilaisen
kohtelun vuoksi edellyttdd, ettd kyseessd olevat tapaukset ovat toisiinsa rinnastettavissa, kun
tarkastellaan kaikkia niille ominaisia seikkoja. Kasiteltavéssé asiassa ei ole ndin.

Nailla perusteilla timé kanneperuste ja ndin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylattéva.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka hévida
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska kantaja on hédvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkédyntikulut SMHV:n
vaatimusten mukaisesti.

Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitain.

2) Marques de ’Etat de Monaco (MEM) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Gratsias Kancheva Wetter
Julistettiin Luxemburgissa 15 pdivdnd tammikuuta 2015.

Allekirjoitukset
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