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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmdinen jaosto)

18 péivéana lokakuuta 2016*

EU-tavaramerkki — EU-sanamerkin BRAUWELT rekisterointihakemus —
Ehdottomat hylkédysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — Kéyton perusteella syntynyt erottamiskyky —
Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta — Oikeus tulla kuulluksi — Perusteluvelvollisuus —
Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla
Asiassa T-56/15,

Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG, kotipaikka Niirnberg (Saksa),
edustajanaan asianajaja M. Hofler,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehendin A. Schifko,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta EUIPO:n neljannen valituslautakunnan 4.12.2014 tekemaista péaatoksestd (asia R
1121/2014-4), joka koskee sanamerkin BRAUWELT rekister6imistd EU-tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto)

toimittuaan péidtosneuvottelussa kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen sekd tuomarit
L. Pelikanova (esitteleva tuomari) ja E. Buttigieg,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.2.2015 jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.4.2015 jétetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.7.2015 jdtetyn vastauskirjelmén,

ottaen huomioon, etteivdt varsinaiset asianosaiset ole esittineet istunnon jérjestamistd koskevaa
pyyntoa kolmen viikon kuluessa siitd, kun ilmoitus asian késittelyn kirjallisen vaiheen péaattamisestd on
annettu tiedoksi, ja padtettyddan unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 106 artiklan 3 kohdan

nojalla ratkaista kanteen ilman asian kasittelyn suullista vaihetta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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TUOMIO 18.10.2016 — ASIA T-56/15
RAIMUND SCHMITT VERPACHTUNGSGESELLSCHAFT v. EUIPO (BRAUWELT)

tuomion

Asian tausta

Kantaja Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG teki 2.8.2013 EU-tavaramerkin
rekisterointihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin
tavaramerkista 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1)
nojalla.

EU-tavaramerkki, jonka rekisterdintia haettiin, on sanamerkki BRAUWELT.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilista
luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 32, 35, 38,
41, 42 ja 43, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Tietotekniset ohjelmat ja ohjelmistot, erityisesti sovellusohjelmat (sovellukset, ladattavat);
tietokannat (tallennetut tai tallentamattomat)”

— luokka 16: "Esitteet, lehdet, tuoteluettelot, kirjat, myds irtopainoksina”
— luokka 32: "Olut, humalauutteet oluen valmistukseen”

— luokka 35: "Panimo-, juoma- ja ravitsemusalan messujen ja ndyttelyiden jérjestaminen taloudellisiin
tarkoituksiin ja mainontatarkoituksiin; dokumentaatiopalvelut taloudellisiin  tarkoituksiin;
osoitemarkkinointi; markkinointi- ja jakelutietojen kerddminen ja esittiminen internetissg;
messujen jarjestaminen ja ohjaaminen, myos sahkoisesti”

— luokka 38: ’Tietojen tarjoaminen internetissd; tietoteknisten ohjelmien ja sovellusten
(sovellusohjelmat) tarjoaminen internetissd; internetportaalien tarjoaminen kolmansien lukuun;
tietojen tarjoaminen internetissd; viestien muodostaminen, toimittaminen ja valittdminen
internetissé; tietokantojen kéyttooikeuden tarjoaminen; ohjelmistojen, tietojen, kuvien audio- ja/tai
videotietojen kayttooikeuden tarjoaminen internetissd; sdéhkoinen ilmoitustaulupalvelu”

— luokka 41: "Seminaarien ja tyopajojen jarjestiminen ja ohjaaminen, myos sdhkoisesti; urheilu- ja
kulttuuritoiminta; vapaa-ajan musiikkiesitysten, kulttuuritapahtumien, matkailutapahtumien ja
muiden vapaa-ajan tapahtumien jirjestiminen ja pitdminen; tiedot viihdetapahtumista ja
vapaa-ajan tapahtumista; koulutus; viihde; julkaisupalvelut, erityisesti kirjojen ja sédhkoisten lehtien
julkaiseminen internetissd sekd tekstien laatiminen ja julkaiseminen; erityisesti ravitsemus- ja
juoma-alan tietojen (ravitsemusvalistus) tarjoaminen internetissa”

— luokka 42: "Ohjelmistojen, erityisesti sovellusohjelmien, suunnittelu ja kehittdminen; alustojen
tarjoaminen internetissd; sahkoisen kaupankdynnin alustan tarjoaminen internetissa”

— luokka 43: "Ravitsemuspalvelut”.
Tutkija hylkési 14.3.2014 tekemaélldédn paatoksellda sanamerkin rekisterdimisen kyseisid tavaroita ja
palveluita varten silla perusteella, ettd haettu tavaramerkki oli asetuksen

N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva ja siltd puuttui saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

Kantaja teki 24.4.2014 tutkijan péaitoksestd asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan nojalla valituksen
EUIPO:hon.
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EUIPO:n neljas valituslautakunta hylkési valituksen 4.12.2014 tekemélldan paatokselld (jaljempana
riidanalainen padtés). Ensimmadiseksi valituslautakunta katsoi, ettd koska haettu tavaramerkki
muodostui saksankielisistd sanoista, kohdeyleis6 koostui saksalaisista ja itdvaltalaisista kuluttajista ja
ammattilaisista. Toiseksi se totesi, ettd haetun tavaramerkin merkitys oli "panimomaailma” tai "oluen
panemisen maailma” ja silla kuvattiin saksankieliselle kuluttajalle internetsivua, jolla myytiin oluen
panemiseen liittyvid tuotteita ja palveluja, tai nédiden tuotteiden ja palvelujen laajaa valikoimaa.
Kolmanneksi se arvioi, ettd kyseessd olevien tuotteiden ja palvelujen mukaan haettu tavaramerkki
kuvasi niiden kohdetta tai teemaa, tuotteiden myyntipaikkaa tai palvelujen tarjoamispaikkaa.
Valituslautakunta katsoi, ettd kaikki haetun tavaramerkin kattamat tuotteet ja palvelut saattoivat olla
osa laajaa valikoimaa panimon tai oluen panemisen teemaa koskevia tietoja ja palveluja.
Valituslautakunta totesi tdmédn perusteella, ettd haetulla tavaramerkilld kuvailtiin tuotteiden ja
palvelujen lajia tai kohdetta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla. Neljanneksi valituslautakunta katsoi, ettd koska haettu tavaramerkki oli kuvaileva, siltd puuttui
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Viidenneksi
valituslautakunta katsoi, ettd kantajan toimittamat todisteet eivit olleet riittdvid osoittamaan, ettd
haettu tavaramerkki on tullut kéytossa erottamiskykyiseksi asetuksen

N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

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

— muuttaa riidanalaista paatosta siten, ettd haettu tavaramerkki rekisteréiddan kaikille hakemuksessa
mainituille tavaroille ja palveluille

— toissijaisesti muuttaa riidanalaista péa&tostd siten, ettd haettu tavaramerkki rekisterdidddn tavaroille
“panimoalan erikoislehdet” ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
Oikeudellinen arviointi

1. Toisen ja kolmannen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

EUIPO viittad, ettd kanteen toinen ja kolmas vaatimus on jatettdva tutkimatta, koska niissa vaaditaan
sitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin kohdistaa siihen maarayksen.

Kantaja kiistdda EUIPO:n viitteet ja selittdd yhtdaltd, ettd toinen vaatimus on muuttamisvaatimus, joka
voidaan ottaa tutkittavaksi, ja toisaalta, ettd kolmas vaatimus merkitsee haetun tavaramerkin tavara- ja
palveluluettelon ehdollista rajaamista.

Aluksi on todettava, ettd riippumatta siité, ettd kolmas vaatimus perustuu haetun tavaramerkin tavara-

ja palveluluettelon ehdolliseen rajaamiseen, se on toisen vaatimuksen tapaan muuttamisvaatimus, jolla
pyritddn siihen, ettd unionin yleinen tuomioistuin rekisteroi kyseisen tavaramerkin.
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Téltd osin unionin yleiselld tuomioistuimella on asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdan nojalla
toimivalta muuttaa valituslautakunnan péaétosta. Téllda muuttamistoimivallalla tarkoitetaan kuitenkin
sitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin tekee paatoksen, joka valituslautakunnan olisi pitdnyt tehda
asetuksen N:o 207/2009 sddnnosten mukaisesti, mikd merkitsee sitd, ettd muuttamisvaatimusta on
arvioitava tdlle valituslautakunnalle myonnetyn toimivallan valossa (médrdys 30.6.2009, Securvita v.
SMHV (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, 14 ja 15 kohta).

Vaikka  EU-tavaramerkin  rekisteriminen  perustuu sen  toteamiseen, ettd asetuksen
N:o 207/2009 45 artiklassa sdddetyt edellytykset ovat tdyttyneet, EU-tavaramerkkien rekisterdinnissa
toimivaltaiset EUIPO:n osastot eivit tee tdltd osin virallista paétostd, johon voitaisiin hakea muutosta.
Valituslautakunnalla, joka voi asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan nojalla joko kayttaa
riitautetun padtoksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian télle osastolle edelleen
padtettaviksi, ei ndin ollen ole toimivaltaa tutkia vaatimusta, jossa vaaditaan, ettd se rekisteroi
EU-tavaramerkin. Niin ollen myoskddn unionin yleisen tuomioistuimen asiana ei ole tutkia
muuttamisvaatimusta, jossa sitd vaaditaan muuttamaan valituslautakunnan péétosta talla tavoin (ks.
vastaavasti madrdys 30.6.2009, Natur-Aktien-Index, T-285/08, EU:T:2009:230, 16—23 kohta).

Edelld esitetyn valossa toinen ja kolmas vaatimus on jatettava tutkimatta.

2. Unionin yleisessd tuomioistuimessa ensimmdisen kerran esitetyt asiakirjat

EUIPO riitauttaa kannekirjelman liitteiden K.24-K.30 ja K.33 tutkittavaksi ottamisen silld perusteella,
ettd ne on esitetty ensimmaiisen kerran unionin yleisessd tuomioistuimessa eikd niitd ole toimitettu
EUIPO:n asiakirja-aineistoon.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan unionin vyleisessd tuomioistuimessa nostetun kanteen
tarkoituksena on EUIPO:n valituslautakuntien péaéatosten laillisuuden valvonta asetuksen
N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtévéana ei ole
tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetddn ensimmdistd kertaa téssé
tuomioistuimessa. Kannekirjelmén liitteet K.24—K.30 ja K.33 on siis jatettavd tutkimatta ilman, ettd
olisi tarpeen tutkia niiden ndyttdarvoa (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV - LT]J
Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, 19 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

3. Asiakysymys

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmadinen koskee asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessd kyseisen asetuksen 75 artiklan
kanssa, rikkomista, toinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja
kolmas asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan, luettuna yhdessa kyseisen asetuksen 75 artiklan
kanssa, rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan,
luettuna yhdessd kyseisen asetuksen 75 artiklan kanssa, rikkomista

Kantaja viittad, ettd valituslautakunta on laiminlyonyt perusteluvelvollisuutensa, todennut virheellisesti,

ettd haettu tavaramerkki on kuvaileva kaikkien tavaroiden ja palveluiden osalta, ja loukannut kantajan
oikeutta tulla kuulluksi.
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Perusteluvelvollisuuden laiminlyonti

Kantaja viittad, ettd valituslautakunta on laiminlyonyt perusteluvelvollisuutensa, kun se ei tutkinut,
oliko haettu tavaramerkki kuvaileva kaikkien rekisterdintihakemuksessa ilmoitettujen tavaroiden ja
palveluiden osalta, ja kun se viittasi yhteisesti kaikkiin kussakin luokassa tarkoitettuihin tavaroihin.

EUIPO kiistdaa kantajan vaitteiden paikkansapitédvyyden.

Oikeuskéaytdinnén mukaan on niin, ettd kun tavaramerkin rekisterdintid on haettu erilaisia tavaroita tai
palveluja varten, valituslautakunnan on tarkistettava kaikkien ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta
konkreettisesti, ettd tavaramerkki ei kuulu ainoankaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa
sdddetyn rekisteroinnin hylkdysperusteen soveltamisalaan, ja se voi tilloin padtyd erilaisiin
johtopéitoksiin  tarkastelluista tavaroista tai palveluista riippuen. Nidin ollen silloin, kun
valituslautakunta epdd tavaramerkin rekisterdinnin, sen on ilmoitettava paatoksessadn padtelmansa
kunkin rekisterointihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta riippumatta siitd, miten
kyseinen hakemus on muotoiltu (ks. tuomio 2.4.2009, Zuffa v. SMHV (ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, 27 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Kuitenkin silloin, kun sama hylkdysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmaés,
valituslautakunnalla on mahdollisuus antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessd olevien
tavaroiden tai palvelujen osalta silld edellytykselld, ettd yhtdaltd kaikista kyseisen padtoksen
perusteluina olevista tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevista toteamuksista ilmenee riittavin
selkedsti valituslautakunnan paittely kunkin tdhdn ryhmééan kuuluvan tavaran ja palvelun osalta ja etté
toisaalta kyseiset toteamukset soveltuvat erotuksetta kuhunkin ndistd tavaroista ja palveluista.
Yksinomaan se seikka, ettd kyseiset tavarat tai palvelut kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen samaan luokkaan, ei ole tiltd osin riittavad (ks. vastaavasti tuomio 2.4.2009, ULTIMATE
FIGHTING CHAMPIONSHIP, T-118/06, EU:T:2009:100, 27 ja 28 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Riidanalaisen péadtoksen 16 kohdassa valituslautakunta mainitsi luokkaan 9 kuuluvat "tietotekniset
ohjelmat”, joihin sisdltyvit “ohjelmistot” ja "tietokannat”, sekd luokkaan 16 kuuluvat "esitteet”, "lehdet”,
"luettelot” ja "kirjat”. Riidanalaisen paatoksen 17 kohdassa tarkasteltiin luokkaan 32 kuuluvia "oluita” ja
"humalauutteita” sekéd luokkaan 43 kuuluvia "ravitsemuspalveluja”. Riidanalaisen padtoksen 18 kohdassa
valituslautakunta yhdisti luokkaan 35 kuuluvat palvelut kahteen alaluokkaan, joista ensimmaéinen koski
markkinointialaa ja toinen messujen jérjestamistd. Riidanalaisen péidtoksen 19 kohdassa luokkiin 38
ja 42 kuuluvia palveluita koskevat perustelut esitettiin kolmen alaluokan osalta, jotka koskivat
ensinndkin portaalien tarjoamista, toiseksi tietoja, tietoteknisid ohjelmia ja tietokantoja koskevien
kayttooikeuksien tarjoamista ja kolmanneksi vastaavia ohjelmointipalveluja. Riidanalaisen paatoksen
20 kohdassa valituslautakunta erotteli luokkaan 41 kuuluvat palvelut neljadn alaluokkaan, jotka
koskivat peruskoulutusta ja jatkuvaa koulutusta, urheilu- ja kulttuuritoimintaa, viihdettd ja
julkaisupalveluja.

Kun valituslautakunta tutki haetun tavaramerkin kuvailevuutta kunkin tavaroiden tai palvelujen luokan
osalta, minkd merkityksellisyytta kantaja ei ole kiistdnyt, se toimi edelld 21 ja 22 kohdassa mainittujen

sdantojen mukaisesti.

Tdma viite on ndin ollen hylattava.

Haetun tavaramerkin kuvailevuus kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen osalta
Kantaja viittdd, ettd valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettd haetulla tavaramerkilla kuvailtiin

kyseessd olevia tavaroita ja palveluja asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla.
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EUIPO kiistdaa kantajan vaitteiden paikkansapitédvyyden.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejd, jotka muodostuvat
yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttaa
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maaraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperds, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, ei voida rekisterdida.

Oikeuskdytannon mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetddn se, ettad
ainoastaan yksi yritys saisi kayttda tdssd sdannoksessd tarkoitettuja merkkejad tai merkint6jd sen vuoksi,
ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi. Télla sadnnokselld pyritdédn siis sithen yleisen edun mukaiseen
tavoitteeseen, ettd tdllaisia merkkejd tai merkint6jda on jokaisen saatava vapaasti kéyttdd (tuomio
23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 31 kohta).

Lisaksi merkit tai merkinndt, jotka voivat kaupankdynnissa kuvata sen tavaran tai palvelun
ominaisuuksia, jolle rekisterdintid on haettu, ovat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan nojalla sellaisia merkkejd, jotka eivit kykene tdyttdmddn tavaramerkille asetettua
perustehtdvad eli yksiloiméddn tavaran tai palvelun alkuperdd niin, ettd kuluttaja voi myohempid
hankintoja tehdessdadn hankkia lisdd kyseiselld tavaramerkilld varustettuja tavaroita tai palveluita, jos
hén on pitényt niitd hyving, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hén ei ole ollut tyytyvdinen
niihin (tuomio 23.10.2003, SMHYV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 30 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan ainoastaan sellaisia merkkeja ja
merkintojd, joita voidaan kohdeyleison nakokulmasta katsottuna normaalisti kdyttdd joko suoraan tai
mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterdintihakemuksen
kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (tuomio 20.9.2001, Procter & Gamble v. SMHV, C-383/99 P,
EU:C:2001:461, 39 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, ettd merkin kuuluminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetun kiellon alaan edellyttdsd, ettd merkin ja kyseessd olevien tavaroiden tai
palvelujen vililld on olemassa riittdvdn suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleiso voi heti ja
ilman lisdapohdintoja havaita, ettd kyseessd on tavaroiden tai palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden
kuvailu (tuomio 14.6.2007, Europig v. SMHV (EUROPIG), T-207/06, EU:T:2007:179, 27 kohta).

Jotta sellaisesta uudissanasta tai sanasta, joka syntyy eri osien yhdistdmisestd, muodostuvaa
tavaramerkkid voitaisiin pitda asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla kuvailevana, ei riitd, ettd kunkin ndistd osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva.
Kuvailevuus on todettava myds uudissanan itsensd osalta (tuomio 12.1.2005, Wieland-Werke v. SMHV
(SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02-T-369/02, EU:T:2005:3, 31 kohta; ks. myos analogisesti tuomio
12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 96 kohta ja tuomio 12.2.2004,
Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, 37 kohta).

Tavaramerkki, joka muodostuu sellaisesta uudissanasta tai sanasta, joka puolestaan muodostuu osista,
joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintia on
haettu, itsekin  kuvailee ndiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa
havaittavissa oleva ero yhtaaltd kyseisen uudissanan tai sanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen
uudissana tai sana muodostuu, pelkdn summan vililld. Tama edellyttdd sitd, ettd sen takia, ettd
yhdistelma on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana
tai sana luo vaikutelman, joka on riittivin kaukana siitd vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen
uudissanan tai sanan muodostavien osien vilittimien ilmausten pelkdstd yhdistamisestd, jolloin
uudissana tai sana on enemmain kuin kyseisten osien summa. Téltd osin merkitystd on myos kyseessa
olevan termin analysoinnilla sanastollisten sdéntojen ja kielioppisdéntdjen valossa (tuomio 12.1.2005,
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SnTEM, SnPUR, SnMIX, T-367/02-T-369/02, EU:T:2005:3, 32 kohta; ks. myos analogisesti tuomio
12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 104 kohta ja tuomio 12.2.2004,
Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, 43 kohta).

Nyt kasiteltdvdassd asiassa kantaja ei kiistd valituslautakunnan toteamuksia, joiden mukaan yhtailta
haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut on suunnattu kuluttajille ja ammattilaisille ja toisaalta
huomioon on otettava saksalainen ja itdvaltalainen saksankielinen yleiso, koska haettu tavaramerkki
muodostuu saksankielisistd sanoista. Koska ndméa toteamukset eivdt ole virheellisid, ne on otettava
huomioon.

Kantaja kiistda sen sijaan valituslautakunnan arviot, jotka liittyvét haetun tavaramerkin merkitykseen ja
kuvailevuuteen. Se vaittda lisdksi, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt ottaa huomioon sanamerkin
Brauwelt, jonka haltija se on, aikaisemmat rekisterdinnit ja muut samanlaisia tai samankaltaisia
merkkejd koskevat rekisteroinnit ja paatokset.

— Haetun tavaramerkin merkitys

Ensimmdiseksi osasta “brau” kantaja viittdd, ettd toisin kuin tutkijan péaédtoksessd todettiin,
internetsanakirja Dudenin perusteella ei voida todeta, ettd tdmd osa muodostuisi verbimuodosta;
kyseinen osa ei sellaisenaan esiinny myoskddn muissa viiteteoksissa. Ainoat saksankielisten
internethakukoneiden hakujen tulokset koskevat kantajan mukaan joko termid "brdu” tai sukunime&
Brau taikka osan "brau” kéyttod tavaramerkking tai yhtion nimena.

Kantajan mukaan on joka tapauksessa niin, ettd vaikka osan “brau” todellakin oletettaisiin olevan
verbimuoto, se on sellaisenaan erillinen, heikko ja vailla konkreettista merkitystd, koska tulkinta, jonka
mukaan siind viitataan panimotoimintaan yleisesti, on liian epamaérdinen.

Valituslautakunta totesi téltd osin riidanalaisen paatoksen 13 kohdassa, ettd osa "brau” muodostui
verbimuodosta ja ettd verbeihin liittyvissd assosiaatioissa silld viitattiin panimotoimintaan. Téméan
toteamuksen tueksi valituslautakunta esitti useita esimerkkeja yhdyssanoista, joissa esiintyi osa "brau”
ja jotka olivat perdisin haetun tavaramerkin tavaraluettelosta, kantajan sille esittimistd todisteista ja
internetsanakirja Dudenista.

Naiden esimerkkien perusteella voidaan todellakin katsoa, ettd kohdatessaan yhdyssanassa kéytetyn
osan “brau” kohdeyleis6 ymmaértdd sen viittauksena panimotoimintaan, mikd merkitsee sitd, ettd
valituslautakunnan arvio on oikea.

Kantajan viitteet eiviat horjuta titd paitelmdd. Yhtddltd on nimittdin niin, ettd vaikka kantaja viittaa
vastoin tutkijan toteamusta, ettei osa "brau” esiinny sellaisenaan viiteteoksissa, se ei kuitenkaan kiista
valituslautakunnan mainitsemien yhdyssanojen olemassaoloa ja tulkintaa. Sen esittdmait seikat, jotka
liittyvdt saksankielisten internethakukoneiden hakujen tuloksiin, koskevat lisiksi osan “brau”
kayttamistd yksinddn eiviatkd sen kayttamistd nyt kisiteltdvdssd asiassa kyseessd olevan sanan
"brauwelt” kaltaisessa yhdyssanassa.

Toisaalta toisin kuin kantaja viittdsd, valituslautakunnan kéayttamélla osan ”brau” tulkinnalla on
konkreettinen semanttinen sisélto, koska panimotoiminta on tietty inhimillisen toiminnan ala.

Edella esitetyn perusteella osan "brau” merkitykseen liittyva valituslautakunnan arvio on hyviksyttava.

Toiseksi kantaja vaittdsd, ettei osa "welt” ole myyntisivuston synonyymi. Toisin kuin tutkija vaitti,
kyseinen osa "welt” ei kuvaa myodskédédn oluen panemispaikkaa, koska Brauwelt ei ole paikkakunta.
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Taltd osin valituslautakunta katsoi riidanalaisen paitoksen 14 kohdassa, ettd sanaosa "welt” kuvasi
sananmukaisesti suljettua aluetta tai ympdristod ja ettd sitd kaytettiin usein kuvaamaan
myyntisivustoja, joilla on laaja valikoima tai laaja tarjonta tietyn alan tavaroita ja palveluja, samoin
kuin vastaavaa englanninkielista sanaa "world”.

Yhtaaltd vaikka valituslautakunta perusteli toteamustaan, jonka mukaan termid “welt” kéytettiin
yleisesti kuvaamaan myyntipaikkaa, viittauksilla unionin yleisen tuomioistuimen ja EUIPO:n
paatoksiin, kantaja ei kuitenkaan esittinyt vastakkaisen viitteensd tueksi mitddn argumenttia tai
konkreettista seikkaa.

Toisaalta siltd osin kuin kantaja viittdd, ettei kohdeyleis6 ymmaérrd osan "welt” tarkoittavan oluen
panemispaikkaa, sen viite on tehoton, koska valituslautakunta ei ole toistanut tutkijan téllaista
toteamusta.

Naissd olosuhteissa osan "welt” merkitykseen liittyva valituslautakunnan arvio on hyvéksyttava.

Kolmanneksi haetun tavaramerkin kokonaisuutena tarkastellun merkityksen osalta kantaja vetoaa
sithen, ettd valituslautakunnan tdltd osin toteuttama tutkinta on riittdiméton. Se toistaa téltd osin
viditteensd, joka koskee sitd, ettei osalla "brau” sellaisenaan ole konkreettista semanttista sisédltod, mika
merkitsee sitd, ettd siihen on saksan kielessé aina lisdttdvé toinen osa, joka tismentédd sen sisaltod. Siltd
osin kuin osalla “welt” ei myoskddn ole konkreettista semanttista sisdltéd panimotoiminnan
asiayhteydessd, ilmaisu “brauwelt” on kantajan mukaan tédysin epdmaddrdinen, epitavallinen ja
omintakeinen termi. Valituslautakunnan toteamat merkitykset ovat kantajan mukaan erittdin
epamaaraisia.

Taltd osin valituslautakunta totesi riidanalaisen péédtoksen 15 kohdassa, ettd ilmaisu “brauwelt”
kokonaisuutena arvioituna merkitsi “panimomaailmaa” tai "oluen panemisen maailmaa” ja silld
viitattiin myyntisivustoon tai laajaan valikoimaan oluen panemiseen liittyvid tavaroita ja palveluja.

Toisin kuin kantaja viittad, valituslautakunta siis tutki haetun tavaramerkin merkitystd kokonaisuutena.
Sen tutkintaa ei myoskadn rasita arviointivirhe, eivatkd kantajan viitteet horjuta sita.

On nimittdin todettava, ettd haettu tavaramerkki on muodostettu yksinkertaisesti liittdimalld saksan
kielen lause- ja kielioppisdadntdjen mukaisesti yhteen kaksi osaa, joilla molemmilla on konkreettinen
merkitys, eikd silld, ettei ilmaisua “brauwelt” mainita viiteteoksissa, ole merkitysta téltd osin (ks.
vastaavasti ja analogisesti tuomio 12.1.2000, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), T-19/99, EU:T:2000:4,
26 kohta).

Nididen kahden osan yhdistelmd ei myoskddn mene niiden merkitysten summaa pidemmalle ja se
muodostaa uudissanan, jolla on kokonaisuutena tarkasteltuna tietty merkitys, joka koskee laajaa oluen
panemiseen liittyvdd kaupallista valikoimaa.

Niissd olosuhteissa haetun tavaramerkin merkitykseen kokonaisuutena tarkasteltuna liittyva
valituslautakunnan arvio on hyviksyttava.

— Haetun tavaramerkin ja sen kattamien tavaroiden ja palveluiden vilinen yhteys
Kantaja viittad, ettei haetulla tavaramerkilld kuvailla sen kattamia tavaroita ja palveluita.

EUIPO kiistaa kantajan vaitteiden paikkansapitdvyyden.
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Aluksi kantaja viittad, ettei osalla "brau” kuvailla tavaraa, palvelua eikd niiden ominaisuuksia. Osalla
"welt” merkityksessd “myyntisivusto” tai “tavaravalikoima” ei voida kuvailla kyseessé olevia tavaroita ja
palveluita, jotka eivdt ole luokan 35 kaupallisia palveluita, varsinkaan kun osalla "brau” ei voida
yksiloida konkreettista tarjottua tavaraa tai palvelua. Kantaja katsoo ndin ollen, ettd haettu
tavaramerkki on liian epdmadiardinen, jotta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
edellytetty riittdvin suora tai konkreettinen yhteys voisi olla olemassa.

Naitd aluksi esitettyja viitteitd ei voida hyviksyd. Kuten edelld 37-54 kohdassa esitetystéd tarkastelusta
ilmenee, haetulla tavaramerkillda kokonaisuutena arvioituna viitataan myyntisivustoon tai laajaan
valikoimaan oluen panemiseen liittyvid tavaroita ja palveluja. Kuten valituslautakunta totesi
riidanalaisen paatoksen 15 ja 21 kohdassa, yleisesti ottaen haetulla tavaramerkilld voidaan siis osoittaa
tavaran tai palvelun teema, sen laatu sekéd sen myynti- tai tarjoamispaikka.

Kantaja esittdd useita vditteitd siitd, kuvaillaanko téllaisilla viittauksilla todellakin haetun tavaramerkin
nyt kasiteltdvéssd asiassa kattamia tavaroita ja palveluita.

Ensinndkin kantaja viittdd, ettei “oluen panemisen maailmaa” luokkiin 9 ja 16 kuuluvien tavaroiden
teemana ole olemassa, toisin kuin valituslautakunta katsoi. Se toteaa lisdksi, ettei luokkaan 9 kuuluvia
tietoja ja tietokantoja sekd niihin liittyvid luokkaan 16 kuuluvia tavaroita yleenséd kuvata niiden siséllon
perusteella.

Taltd osin valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 16 kohdassa, ettd haetulla tavaramerkilla
kuvattiin yhtdéltda luokkaan 9 kuuluvien “tietoteknisten ohjelmien” ja “tietokantojen” ja toisaalta
luokkaan 16 kuuluvien “esitteiden”, ”lehtien”, “tuoteluetteloiden” ja “kirjojen” teemaa eli oluen
panemisen maailmaa.

Tamad arvio on oikea, koska — toisin kuin kantaja viittdd — luokkiin 9 ja 16 kuuluvien tavaroiden ja
palveluiden kohteena voi olla oluen paneminen. Erityisesti on niin, ettd — toisin kuin kantaja viittda —
yhtdaltd kun haettu tavaramerkki on kiinnitetty “tietokantoihin”, se antaa kohdeyleisolle valittomaésti
tietoa ndiden tavaroiden olennaisesta ominaispiirteestd eli niiden teemasta (ks. analogisesti tuomio
17.9.2008, Prana Haus v. SMHV (PRANAHAUS), T-226/07, ei julkaistu, EU:T:2008:381, 33 kohta).
Toisaalta on yleistd, ettd kirjan, tuoteluettelon, esitteen tai lehtien nimessé viitataan nédiden julkaisujen
sisdllon teemaan ja sekd kuluttajat ettd ammattilaiset valitsevat yleensd julkaisut, joihin he tutustuvat,
pédasiassa niiden siséllon ja kohteen vuoksi (ks. vastaavasti tuomio 23.9.3015, Reed Exhibitions v.
SMHV (INFOSECURITY), T-633/13, ei julkaistu, EU:T:2015:674, 54 kohta).

Toiseksi kantaja viittda luokkaan 32 kuuluvista tavaroista ja luokkaan 43 kuuluvista palveluista, ettd
toisin kuin tutkija katsoi, haetun tavaramerkin ei voida mieltdd kuvaavan oluen panemispaikkaa, kun
otetaan huomioon panimoiden merkitsemiskaytannot.

Téltd osin valituslautakunta katsoi riidanalaisen padtoksen 17 kohdassa, ettd kohdeyleisd6 ymmarsi
haetun tavaramerkin viittaavan myyntipaikkaan, jossa luokkaan 32 kuuluvaa olutta ja humalatiivisteita
myvytiin tai luokkaan 43 kuuluvia ravitsemuspalveluita tarjottiin.

Tamé arviointi ei ole virheellinen. Se ei myoskddn perustu tulkintaan, jonka mukaan haetulla
tavaramerkilld kuvataan oluen panemispaikkaa, joten edelld 63 kohdassa esitetty viite on tehoton.

Kolmanneksi kantaja viittdd luokkaan 35 kuuluvien palveluiden osalta, ettd valituslautakunta yhtaélta
myontdd, ettei niitd ole tavanomaista kuvata niiden teeman perusteella, ja toisaalta kuitenkin vaittés,
ettd kohdeyleiso mieltdd haetun tavaramerkin kuvaavan messujen tai ndyttelyn teemaa. Se viittas, ettd
tosiasiallisesti erikoismessujen tavaramerkit ovat usein mielikuvamaisia ja heikosti erottamiskykyisid
olematta kuitenkaan kuvailevia.

ECLLEU:T:2016:618 9
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Taltd osin valituslautakunta katsoi riidanalaisen paitoksen 18 kohdassa, ettd haetulla tavaramerkilld
kuvattiin kyseisten palveluiden teemaa eli sitd, ettd messut tai néyttelyt koskivat oluen panemisen alaa,
ja ettd markkinointipalvelut oli suunnattu erityisesti panimoille. Se totesi lisdksi, ettd vaikka oli
mahdollista, ettei kyseisid palveluita ollut tavanomaista kuvata niiden teeman perusteella, kohdeyleiso
kykeni ymmartdmadn valittomasti tdimén viittauksen, kun se ndki haetun tavaramerkin.

Yhtddltd on todettava, etteivit ndma toteamukset ole ristiriitaisia, toisin kuin kantaja antaa ymmaértaa.
Kuten edelld 67 kohdasta ilmenee, valituslautakunta ei nimittdin ole todennut kategorisesti, ettd oli
epidtavanomaista kuvata luokkaan 35 kuuluvia palveluita niiden teeman perusteella, vaan yksinomaan
myonsi tdmdn mahdollisuuden ja tdsmensi tdmén jéilkeen, ettei se vaikuttanut siihen, miten
kohdeyleis6 mieltaa ne.

Toisaalta on todettava, ettd valituslautakunnan arvio on oikea. Vaikka onkin mahdollista, ettd
erikoismessujen tavaramerkit ovat usein mielikuvamaisia olematta kuitenkaan kuvailevia, tdméi ei
nimittdin pade haettuun tavaramerkkiin, jolla ilmoitetaan valittomasti kohdeyleisolle, ettd messut tai
nayttely koskevat panimoalaa. Markkinointipalveluiden osalta kantaja ei kiistd toteamusta, joka ei ole
virheellinen ja jonka mukaan ne voivat kohdistua erityisesti panimoihin, joten kohdeyleis6 voi tulkita
haetulla tavaramerkilld viitattavan niiden kohteeseen.

Neljanneksi kantaja vaittdd, ettd luokkiin 38 ja 42 kuuluvat palvelut ovat luonteeltaan teknisid, joten
haettu tavaramerkki ei ole niiden osalta kuvaileva vaan pédinvastoin melko omintakeinen. Kantaja toteaa
lisdksi, ettd valituslautakunta sekoitti internetportaalin nimen haetun tavaramerkin kattamiin teknisiin
palveluihin, joita kolmansille tarjottiin téllaisen portaalin ylldpitdmiseksi.

Taltd osin valituslautakunta katsoi riidanalaisen péaiatoksen 19 kohdassa, ettd luokkiin 38 ja 42 kuuluvat
palvelut muodostivat kolme ryhmaia, jotka koskivat ensinndkin portaalien tarjoamista, toiseksi tietoja,
tietoteknisid ohjelmia ja tietokantoja koskevien kéyttooikeuksien tarjoamista ja kolmanneksi vastaavia
ohjelmointipalveluja. Se katsoi, ettd haetulla tavaramerkilld kuvattiin sitd, ettd kyseessd olevat palvelut
oli tarkoitettu portaaleille, jotka liittyivit oluen panemiseen, tai koskivat tdmén alan tietojen
tarjoamista.

Tama arvio on oikea, koska kohdeyleiso voi todellakin mieltdd haetulla tavaramerkilld kuvattavan
portaalien tai kyseisten palveluiden kattamien tietojen teemaa. Kun otetaan huomioon
valituslautakunnan paattely, se ei myoskddan vaikuta sekoittaneen arviossaan keskendédn teknisid
palveluita, jotka ovat tarpeen oluen panemista koskevan internetportaalin yllapitamiseksi, ja itse tdmén
portaalin nimea.

Viidenneksi luokkaan 41 kuuluvien palvelujen osalta kantaja kiistdd haetun tavaramerkin kuvailevuuden
"urheilutoiminnan” ja "vapaa-ajan musiikkiesitysten jarjestamisen ja pitdmisen” osalta.

Valituslautakunta totesi “urheilutoiminnan” osalta riidanalaisen paiatoksen 20 kohdassa perustellusti,
ettd oluen paneminen oli perinteikésta ja silld oli kulttuurista merkitysta Saksassa ja Itdvallassa, minka
vuoksi jérjestettiin useita juhlia, joihin liittyi urheilullisia osia, kuten oluttynnyreiden pyorityskilpailuita.

On totta, kuten kantaja viittad, etteivat kyseiset kilpailut ole laajalle levinneitd urheilulajeja ja ettd
niihin sisdltyy merkittdvd viihde-elementti. Urheilutoiminnan késite ei kuitenkaan ensinnékéén sulje
milladn tavoin pois viihteen kasitettd. Kyseinen toiminta on lisdksi kilpailutoimintaa, joka vaatii
osanottajilta fyysistd ponnistusta, mikd merkitsee sitd, ettei valituslautakunta tehnyt arviointivirhetta,
kun se piti sitd "urheilutoimintana”.

"Vapaa-ajan musiikkiesitysten jéarjestamisen ja pitimisen” osalta valituslautakunta totesi — toisin kuin
kantaja, joka ei esitd viitteensd tueksi konkreettisia argumentteja, vdittdd — riidanalaisen péaédtoksen
20 kohdassa perustellusti, ettd kyseiset esitykset saattoivat liittyd oluen panemisen maailmaan, joten
kohdeyleiso saattoi tulkita haetun tavaramerkin viittaavan téhdn ominaisuuteen.
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— Aikaisempien rekisterdintien ja paatosten huomioon ottaminen

Kantaja viittdd, ettei valituslautakunta ottanut huomioon sanamerkin Brauwelt, jonka haltija se on,
aikaisempia rekisterdintejd. Kantaja korostaa, ettd koska ndmé rekisterdinnit estdvdt kolmansia
kayttdmastda  kyseistd merkkid, nyt kasiteltdvdssd asiassa ei voida soveltaa asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkdysperusteen taustalla
olevaa vapaana pitdmisen tarvetta.

Kantaja huomauttaa liséksi, ettd toisen valituslautakunnan 22.11.2005 antamasta paétoksestd (asia R
137/2005-2) ilmenee, ettei merkilld Brauwelt kuvailla luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluvia palveluita, jotka
ovat samanlaisia tai samankaltaisia kuin nyt késiteltavéssé asiassa kyseessd olevat palvelut.

Viimeiseksi kantaja viittaa lukuisiin haettuun tavaramerkkiin ndhden samanlaisten tai samankaltaisten
merkkien rekisterointeihin, joihin se vetosi valituslautakunnassa.

EUIPO Kkiistdd kantajan véitteiden paikkansapitdvyyden.

Oikeuskdytainnon mukaan on niin, ettd kun otetaan huomioon yhdenvertaisen kohtelun ja hyvin
hallinnon periaatteet, EUIPO:n on EU-tavaramerkin rekisterdintihakemusta tutkiessaan otettava
huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat pddtokset ja pohdittava erityisen huolellisesti
sitd, onko tehtdvd samanlainen pédtos vai ei (ks. vastaavasti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza
Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 73 ja 74 kohta).

Niin tehtdessd yhdenvertaisen kohtelun ja hyvdan hallinnon periaatteet on sovitettava yhteen
laillisuusperiaatteen kanssa. Néin ollen henkild, joka hakee merkin rekisterdintia EU-tavaramerkiksi, ei
voi omaksi edukseen vedota toisen hyviksi tapahtuneeseen lainvastaisuuteen identtisen pdatoksen
saamiseksi. Lisdksi oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvdn hallinnon vuoksi jokaisen
rekisterointihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta véltettdisiin tavaramerkkien
perusteeton rekisterdinti. Tutkinta on tehtdvd jokaisessa Lkonkreettisessa tapauksessa. Merkin
rekisterointi tavaramerkiksi riippuu nimittdin erityisista kriteereistd, joita sovelletaan kunkin tapauksen
tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, ettd merkki ei kuulu jonkin
hylkdysperusteen alaisuuteen (ks. vastaavasti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v.
SMHYV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 75-77 kohta).

Nadissd olosuhteissa on todettava, ettd kun otetaan huomioon se edelld 28-76 kohdassa toteutetusta
tutkinnasta ilmeneva seikka, ettd valituslautakunta totesi perustellusti, ettd haettu tavaramerkki oli
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva kaikkien sen
kattamien tavaroiden ja palveluiden osalta, kantaja ei voi tehokkaasti vedota mainitsemiinsa
aikaisempiin rekisterdinteihin ja padtoksiin.

Kaiken edelld esitetyn perusteella on hyldttava viite, jonka mukaan haettu tavaramerkki ei ole kuvaileva
sen kattamien tavaroiden ja palveluiden osalta.

Kantajan oikeuden tulla kuulluksi loukkaaminen

Kantaja viittdad, ettd valituslautakunta loukkasi sen oikeutta tulla kuulluksi, kun se mainitsi
ensimmadisen kerran riidanalaisessa paatoksessa yhtaaltd sen, ettd "brau” oli verbimuodosta muodostuva
osa, ja toisaalta sen, ettd tynnyrinpyorityskilpailu oli esimerkki oluen panemisen maailmaan liittyvasta
urheilutoiminnasta.

ECLLEU:T:2016:618 11
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Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toisen virkkeen, jossa vahvistetaan tavaramerkkioikeuden puitteissa
yleinen puolustautumisoikeuksien suojaa koskeva periaate ja erityisesti oikeus tulla kuulluksi, mukaan
EUIPO:n paitokset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa
kantaa.

Nyt késiteltavdssd asiassa kantajan ensimmadisen viitteen osalta on todettava, ettd vaikka tutkija ei
nimenomaisesti viitannut siihen, ettd "brau” oli verbimuodosta muodostuva osa, se kuitenkin katsoi,
ettd kohdeyleiso ymmartiisi kyseisen osan merkityksen, koska se tunsi sen sisdltdmit sanat ja ilmaisut.
Tutkija viittasi siis tosiasiallisesti osan "brau” tehtdvdan verbimuodosta muodostuvana osana, ja kantaja
saattoi ymmartdd tdmén viitteen, koska se riitautti valituslautakunnassa sekd sen pitevyyden etté
merkityksen.

Toisen vditteen osalta on todettava, ettd on totta, ettei tutkija viitannut péaatoksessaan
tynnyrinpyorityskilpailuun. Kuten EUIPO viittdd, se, ettd valituslautakunta mainitsi tdmén kilpailun,
oli kuitenkin ainoastaan esimerkki, jolla pyrittiin havainnollistamaan yleistd toteamusta, jonka mukaan
haetulla tavaramerkilld voitiin mieltda viitattavan siihen, ettd luokkaan 41 kuuluva "urheilutoiminta”
liittyi oluen panemiseen ja silla ndin  ollen kuvailtiin  kyseisia = palveluja asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Siltd osin kuin viimeksi mainittu
toteamus ilmeni tutkijan paatoksestd, ei ole katsottava, ettd riidanalainen pddtds perustuisi tiltd osin
perusteeseen, johon kantaja ei ole voinut ottaa kantaa.

Niissd olosuhteissa kanneperuste, jonka mukaan kantajan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, on
hylattava.

Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmaiinen kanneperuste on hyldttava.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettd se on paéitellyt, ettei haettu tavaramerkki ole
erottamiskykyinen = sen  perusteella, ettd se on kuvaileva, toteuttamatta  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista erillistd tutkintaa ja perustelematta timén
sddnnoksen soveltamista erikseen haetun tavaramerkin kattamien eri tavaroiden ja palveluiden
suhteen.

On riittdvdd muistuttaa, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan sellaiselta sanamerkiltd, jolla
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaillaan tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu timén takia véistiméttd saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ndiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. tuomio
8.7.2004, TELEPHARMACY SOLUTIONS, T-289/02, EU:T:2004:227, 24 kohta
oikeuskéytdntoviittauksineen ja tuomio 1.2.2013, Ferrari v. SMHV (PERLE’), T-104/11, ei julkaistu,
EU:T:2013:51, 32 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Koska valituslautakunta totesi perustellusti, ettd tavaramerkilli BRAUWELT kuvaillaan asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kyseessd olevien tavaroiden ja
palvelujen ominaisuuksia, se saattoi kyseisen oikeuskdytinnon perusteella paitelld tastd, ettei
tavaramerkkid pidd rekister6idd saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, ilman,
ettd sen tarvitsee esittdd taltd osin perusteluja.

Niin ollen toinen kanneperuste on hyldttivd perusteettomana.
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Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan, luettuna yhdessd
kyseisen asetuksen 75 artiklan kanssa, rikkomista

Kantaja véittdd ensimmaiseksi, ettd valituslautakunta loukkasi sen asetuksen N:o 207/2009 75 artiklassa
vahvistettua oikeutta tulla kuulluksi, koska silla ei ollut mahdollisuutta lausua valituslautakunnan
toteamista puutteista niiden todisteiden osalta, jotka esitettiin sen osoittamiseksi, ettd tavaramerkki on
kaytossa tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kantaja vaittda toiseksi, ettei valituslautakunta perustellut oikeudellisesti riittavélla tavalla kieltdytymista
soveltaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaa erikoislehtien, seminaarien, tietopalveluiden,
teknisten palveluiden ja muiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita ei ole mainittu riidanalaisessa
paatoksessa.

Kantaja vaittdd kolmanneksi, ettd valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaa,
kun se katsoi, ettei ole osoitettu, ettd tavaramerkki olisi tullut erottamiskykyiseksi erikoislehtien,
nayttelyluetteloiden, messujen jarjestaimisen ja oluen osalta.

Tassd yhteydessd kantaja toteaa toissijaisesti siltd varalta, ettd sen ensisijaista vaatimusta ei
hyvaksyttdisi, ettd se vaatii haetun tavaramerkin rekister6imistd sen perusteella, ettd se on kaytossd
tullut erottamiskykyiseksi “panimoalan erikoislehtien” osalta, ja ettd se peruuttaa tavaramerkin
rekisterointihakemuksen sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, joiden osalta merkkida Brauwelt ei
voida suojata.

EUIPO kiistaa kantajan vaitteiden paikkansapitdvyyden.

Ennen kantajan kolmen viitteen késittelemistd on tutkittava oikeusriidan kohdetta sikéli kuin kyse on
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan soveltamisesta valituslautakunnassa kdydyn menettelyn ja
edelld 98 kohdassa tiivistetysti esitettyjen kantajan toteamusten valossa.

Oikeusriidan kohde

Ensimmadiseksi sen viitteen laajuudesta, ettd tavaramerkki on kéytossd tullut erottamiskykyiseksi, ja
ndin ollen kolmannen kanneperusteen kohteesta on todettava, ettd valituslautakunnassa esittdméansa
valituksen V osan johdantokohdassa, jossa esitetddn valituksen perusteet, kantaja mainitsi lyhyesti sen,
ettd haettu tavaramerkki on sellaisenaan tullut erottamiskykyiseksi.

Myohemmin kantaja vetosi nimenomaisesti kyseiseen erottamiskykyyn yksinomaan erikoislehtien,
tietopalveluiden, seminaarien ja kirjojen osalta. Se viitti lisdksi, ettd haettua tavaramerkkid on “kaytetty
laajasti” nayttelyluetteloiden, messujen ja nayttelyiden jérjestamispalveluiden, oluen ja oluen panemisen
alan internetsivustojen pitdmisen osalta. Vaikka kantaja vaitti, ettd tdmdn kayton perusteella haettu
tavaramerkki oli tullut "tunnetuksi’, se ei luonnehtinut nimenomaisesti tdstd tunnettuudesta johtuvia
oikeudellisia seurauksia.

Valituslautakunta mainitsi riidanalaisen péédtoksen 7 kohdassa, ettd siihen, ettd tavaramerkki on
kaytossa tullut erottamiskykyiseksi, on vedottu erikoislehtien, tietopalveluiden, seminaarien ja kirjojen
osalta. Huolimatta nimenomaisen vetoamisen puuttumisesta valituslautakunta arvioi sitd, ettd
tavaramerkki on kéytossd tullut erottamiskykyiseksi, myos néyttelyluetteloiden, messujen ja
néyttelyiden jérjestimispalveluiden ja oluen osalta.
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Naissd olosuhteissa on tutkittava ainoastaan kantajan kolmannen kanneperusteen puitteissa esittdmat
viitteet, jotka koskevat edellda 103 kohdassa lueteltuja tavaroiden ja palveluiden ryhmid. Asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan soveltaminen tavaroihin ja palveluihin, joiden osalta ei ole vedottu
nimenomaisesti tai implisiittisesti siihen, ettd tavaramerkki on kaytossd tullut erottamiskykyiseksi, ei
nimittdin ollut valituslautakunnassa kdydyn menettelyn ja néin ollen riidanalaisen paatoksen kohteena.

Toisin kuin kantaja viittda, oikeusriidan kohde kolmannen kanneperusteen osalta ei varsinkaan sisélla
luokkiin 38 ja 42 kuuluvia televiestinnédn ja tietojenkisittelyn alan teknisid palveluja. Yhtdéltd nédiden
palvelujen osalta ei ole vedottu nimenomaisesti siihen, ettd tavaramerkki on kaytossda tullut
erottamiskykyiseksi. Toisaalta kantajan valituslautakunnassa esittimistd viitteistd ja todisteista ei kdy
ilmi implisiittinen vetoaminen, erityisesti koska ainoa seikka, joka mitenkadn liittyy televiestintddn ja
tietojenkasittelyyn, eli kantajan internetsivujen pitdminen, kuuluu tietopalveluiden tarjoamisen eiké
teknisten palveluiden alaan.

Toiseksi valituslautakunnassa esitetyn valituksen perustelukirjelmastd ilmenee, ettd kantaja vetosi
sithen, ettd tavaramerkki on kéaytossd tullut erottamiskykyiseksi, ja halusi osoittaa sen haetun
tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden luetteloon sisdltyvdan “erikoislehtien” alaryhmén
osalta eikd laajemman lehtien ryhmén osalta.

Taltd osin on muistutettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkédysperusteet eivit esta tavaramerkin
rekisterointid, jos tavaramerkki on kaytossd tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen
osalta, joille rekisterdintid haetaan.

Niin ollen lahtokohtaisesti se, ettd tavaramerkki on kaytossa tullut erottamiskykyiseksi, on osoitettava
niiden tavaroiden tai palvelujen, joihin kyseistd hylkdysperustetta sovellettiin, koko ryhmén osalta,
sellaisena kuin se esitetddn haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen luettelossa, eika
alaryhmén osalta.

Tama sdadnto ei vaikuta siihen, ettd asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin
hakija voi milloin tahansa peruuttaa EU-tavaramerkkid koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen
sisdltdmien tavaroiden tai palvelujen luetteloa.

Nyt kasiteltdvdssd asiassa on kuitenkin niin, ettd vaikka kantaja vetosi nimenomaisesti siihen, ettd
tavaramerkki on  kéytossd tullut erottamiskykyiseksi  “erikoislehtien” alaryhmén osalta,
asiakirja-aineistosta ja erityisesti valituslautakunnassa esittdménséa valituksen perustelukirjelmastd ei
ilmene, ettd kantaja olisi samalla rajoittanut haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen
luettelossa olevaa ryhmai “lehdet” samalla tavoin.

Tamédn vuoksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 27 kohdassa perustellusti, ettd se, ettd
tavaramerkki on kaytossa tullut erottamiskykyiseksi, piti osoittaa "lehtien” ryhmén osalta.

Kolmanneksi kantajan unionin yleisessd tuomioistuimessa esittdméstd "lehtien” ryhmén toissijaisesta
rajoittamisesta “panimoalan erikoislehdiksi” ja ehdollisesta tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
peruuttamisesta sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, joiden osalta merkkid Brauwelt ei voida
suojata, on todettava, ettd kun otetaan huomioon ndiden ilmoitusten sanamuoto, ne kuuluvat
kolmannen vaatimuksen yhteyteen. Koska tidtd kolmatta vaatimusta ei voida ottaa tutkittavaksi edelld
11-14 kohdassa esitetyilla perusteilla, kyseiset vaatimukset ovat vailla kohdetta.

Joka tapauksessa jos oletetaan, ettd “lehtien” ryhmén rajoittaminen kuuluu ensimmaéisen vaatimuksen
yhteyteen, on muistutettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin voi ottaa huomioon asetuksen
N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rajoittamisen riidanalaisen péddtoksen antamisen
jalkeen, kun kantaja pelkdstddn rajoittaa oikeusriidan kohdetta poistamalla haetun tavaramerkin
kattamien tavaroiden ja palvelujen luettelosta tiettyja tavaroiden tai palveluiden ryhmida. Kun tdma
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rajoittaminen sen sijaan johtaa oikeusriidan kohteen muuttamiseen siten, ettd siihen lisdtddn uusia
seikkoja, joita ei ollut esitetty valituslautakunnan tarkasteltaviksi riidanalaisen padtoksen tekemisté
varten, unionin yleinen tuomioistuin ei ldhtokohtaisesti voi ottaa sitd huomioon. Niin on erityisesti
silloin, kun tavaroiden ja palvelujen rajoittaminen tapahtuu erittelyilld, jotka voivat vaikuttaa
kohdeyleison maarittimiseen ja ndin ollen muuttaa valituslautakunnassa esitettyd tosiseikastoa (ks.
vastaavasti tuomio 27.2.2008, Citigroup v. SMHV - Link Interchange Network (WORLDLINK),
T-325/04, ei julkaistu, EU:T:2008:51, 26 ja 27 kohta).

Nyt kasiteltdvassd asiassa kantaja toteutti rajoittamisen erittelemdllda “lehtien” ryhmaa lisaamalla
tasmennyksen “panimoalan erikoislehdet”. Tama erittely vaikuttaa kohdeyleison maarittdmiseen, koska
se on omiaan sulkemaan sen piiristd suuren yleison ja muuttaa ndin ollen valituslautakunnassa esitettya
tosiseikastoa. Unionin yleinen tuomioistuin ei siis voi ottaa sitd huomioon.

Ehdollisesta tavaramerkin rekisterdintihakemuksen peruuttamisesta muiden tavaroiden ja palveluiden
ryhmien osalta on todettava, ettd tdmédn vaatimuksen sovellettavuus riippuu nimenomaisesti kanteen
patevyyden tutkinnasta, joten se ei voi vaikuttaa unionin yleisen tuomioistuimen kasiteltaviksi
saatetun oikeusriidan laajuuteen. Unionin yleinen tuomioistuin ei siis voi ottaa huomioon myoskaan
sita.

Kantajan oikeuden tulla kuulluksi loukkaaminen

Kantaja viittdd, ettd siltd osin kuin siihen, ettd tavaramerkki on kaytossd tullut erottamiskykyiseksi
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla, voidaan vedota ensimmadisen kerran
valituslautakunnassa, se, missd vaiheessa se on vedonnut tdhdn sddnnokseen, ei voi aiheuttaa sille
vahingollisia vaikutuksia. Kantaja arvioi ndin ollen, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt joko kuulla sitd
viitetystd todisteiden riittaméttomyydestd tai palauttaa asia tutkijan kasiteltdavaksi, jotta tdma lausuu
niistd  ensimmaiisend  oikeusasteena. = Kun  valituslautakunta lausui  suoraan asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan soveltamisesta, se loukkasi siis saman asetuksen 75 artiklassa
vahvistettua kantajan oikeutta tulla kuulluksi ja aiheutti yhden oikeusasteen késittelyn menettdmisen.

EUIPO kiistdaa kantajan vaitteiden paikkansapitédvyyden.

Ensinnédkin sen osalta, pitikd valituslautakunnan palauttaa asia tutkijan kasiteltaviksi, on todettava
olevan totta, ettei mikddn asetuksen N:o 207/2009 sddnnds estd vetoamista siihen, ettd tavaramerkki
on kéytossd tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, ensimmadisen kerran valituslautakunnassa reaktiona tutkijan paatoksen, jonka mukaan kyseessa
olevaa tavaramerkkid koskee valttimatta yksi saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b-—d alakohdassa
tarkoitetuista ehdottomista hylkédysperusteista.

On todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaan tutkittuaan
valituksen hyviksyttivyyden valituslautakunta tekee péddtoksen valituksesta ja se voi tdlloin kayttda
kiistetyn paédtoksen tehneen osaston toimivaltaa. Tastd sdédnnoksestd ilmenee, ettd rekisterdinnin
epadvastd tutkijan padtoksestd tehdyn valituksen johdosta valituslautakunta voi tutkia uudelleen
rekisterdintihakemuksen asiasisdllon sekd oikeudellisten seikkojen ettd tosiseikkojen osalta (tuomio
3.7.2013, Airbus v. SMHV (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, 21 kohta). Valituslautakunta on niin
ollen toimivaltainen lausumaan viitteestd, jonka mukaan haettu tavaramerkki on tullut kaytossé
erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Valituslautakunta ei voi jdddd ilman tatd toimivaltaa pelkastddn siksi, ettd tavaramerkin hakija vetosi
siithen, ettd haettu tavaramerkki on tullut kaytossd erottamiskykyiseksi, ensimmaiisen kerran
valitusmenettelyssa. Téssd tapauksessa yhden oikeusasteen kisittelyn menettiminen, johon kantaja
vetoaa nyt kisiteltdvdssa asiassa, johtuu yksinomaan tavaramerkin hakijan omasta kayttaytymisesta eika
siitd, ettd EUIPO:n osastot olisivat loukanneet sen menettelyllisid oikeuksia milldan tavalla.
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Tamén vuoksi on todettava, ettei valituslautakunnalla ollut velvollisuutta siirtdd asiaa tutkijan
kasiteltavaksi.

Toiseksi siitd, pitiko valituslautakunnan kuulla kantajaa tdmédn esittimien todisteiden
riittimattomyydestd, edelld 86 kohdassa on jo todettu, ettd asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan
toisessa virkkeessd vahvistetaan tavaramerkkioikeuden yhteydessd yleinen puolustautumisoikeuksien
suojan periaate ja erityisesti oikeus tulla kuulluksi.

Tama oikeus ei kuitenkaan edellytd, ettd EUIPO:n valituslautakunnan olisi ennen kuin se vahvistaa
lopullisen kantansa osapuolen esittdmien seikkojen arvioinnista annettava osapuolelle uusi
mahdollisuus esittdd ndkemyksensa kyseisista seikoista (ks. tuomio 19.1.2012, SMHV v. Nike
International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, 53 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Niin ollen valituslautakunnalla ei ollut velvollisuutta ilmoittaa kantajalle pitdvansd tdmén esittdmid
viditteitd ja todisteita riittdmattomind eikd antaa sille mahdollisuutta esittdd uusia huomautuksia ja
lisdtodisteita.

Tassd yhteydessd kantaja viittdd virheellisesti, ettd valituslautakunnan piti kuulla sitd etukiteen, jos se
aikoi esittdd riidanalaisessa pédidtoksessdé uuden hylkdysperusteen, joka liittyy asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaan. Viimeksi mainittu sddnnos, jonka soveltamiseen tavaramerkin
hakijan on vedottava, ei ole ehdoton hylkdysperuste vaan pdinvastoin poikkeus téllaisiin perusteisiin,
jotka mainitaan kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdassa.

Edelld esitetyn perusteella viite, jonka mukaan kantajan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, on
hylattava.

Perusteluvelvollisuuden laiminlyonti

Ensinndkddn sen valossa, mitd edelld 101-105 kohdassa todetaan siihen vetoamisen laajuudesta, ettd
tavaramerkki on kéytossd tullut erottamiskykyiseksi, ei ole tutkittava vditettd, joka koskee
perusteluvelvollisuuden laiminlydmistd muiden kuin niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka
vastaavat edelld 103 kohdassa tarkoitettuja ryhmi, ja erityisesti teknisten palveluiden osalta.

Toiseksi toisin kuin kantaja viittdd, valituslautakunta tutki riidanalaisen péaatoksen 26-28 kohdassa
haetun tavaramerkin kayttod erikoislehden Brauwelt osalta, sellaisena kuin se ilmeni tdltd osin
esitetyistd todisteista ja erityisesti kyseisen lehden myyntiluvuista. Tdmén vuoksi on todettava, ettei
valituslautakunta laiminlyonyt perusteluvelvollisuutta "lehtien” ryhmén osalta.

Kolmanneksi valituslautakunnassa esittdménsé valituksen perustelukirjelmidssa kantaja vditti, ettd siltd
osin kuin lehdissa voitiin valittdd useiden alojen tietoja, se, ettd tavaramerkki on kéytossa tullut
erottamiskykyiseksi “lehtien” osalta, ulottui myds tietopalveluihin, kirjoihin ja seminaareihin. Tama
kantajan viite on toistettu riidanalaisen paatoksen 7 kohdassa esitetyssd yhteenvedossa sen viitteista.
Naissd olosuhteissa valituslautakunnan riidanalaisen padtoksen 26-28 kohdassa “lehtien” ryhmén
osalta esittdimid perusteluita voidaan soveltaa implisiittisesti mutta valttamitta tietopalveluihin,
kirjoihin ja seminaareihin, varsinkin kun riidanalaisen paitoksen 27 kohdassa viitataan tavaroiden
lisdksi kyseessa oleviin palveluihin.

Téltd osin on tosin totta, ettd kantaja on esittinyt sen tueksi, ettd se vetoaa erottamiskykyyn
tietopalveluiden, kirjojen ja seminaarien osalta, lisdtodisteita eli yhtddltd S:n valaehtoisen ilmoituksen
(jaljempand valaehtoinen ilmoitus), joka koski erityisesti oluen panemista koskevien kirjojen
julkaisemista ja internetsivujen ylldpitamistd, ja toisaalta sen jdrjestdmdd saman alan seminaaria
koskevan markkinointiesitteen (jaljempéni esite).
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Valaehtoinen ilmoitus ja esite mainittiin kuitenkin kantajan esittdmind todisteina riidanalaisen
péaatoksen 6 kohdassa, mikd merkitsee sitd, ettd ne ovat seikkoja, jotka valituslautakunta otti huomioon
arvioinnissaan. Niissd olosuhteissa on todettava, ettd valituslautakunnan riidanalaisen paatoksen
26-28 kohdassa esittdimid perusteluita voidaan soveltaa myds todisteisiin, joilla pyritdédn osoittamaan,
ettd tavaramerkki on kaytossd tullut erottamiskykyiseksi tietopalveluiden, kirjojen ja seminaarien
osalta.

Niin ollen viite perusteluvelvollisuuden laiminlyomisestd on hylattava.

Todisteet siitéd, ettd tavaramerkki on kéytossa tullut erottamiskykyiseksi

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b—d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkdysperusteet eivit ole esteend tavaramerkin
rekisteroinnille, jos kyseinen tavaramerkki on tullut kaytossa erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai
palvelujen osalta, joille rekisterdintid haetaan.

Téltd osin oikeuskdytannostd kdy ilmi, ettd tavaramerkin tuleminen kaytossd erottamiskykyiseksi
edellyttad, ettd ainakin merkittivd osa kohderyhméstd tunnistaa kyseisen merkin perusteella
asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (ks. tuomio 29.4.2004,
Eurocermex v. SMHV  (Olutpullon muoto), T-399/02, EU:T:2004:120, 42  kohta
oikeuskéytantoviittauksineen).

Nyt kasiteltavdssd asiassa kantaja esitti tukeakseen vditettd siitd, ettd tavaramerkki on tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi, valituslautakunnalle seuraavat todisteet:

— eradn yhtion 200 saksalaisen ja itdvaltalaisen panimoalan ammattilaisen keskuudessa tekema
kyselytutkimus (jaljempéna kyselytutkimus)

— valaehtoinen ilmoitus

— nettitietosanakirja Wikipedian Brauwelt-lehted koskeva artikkeli

— Brauwelt-lehden numero

— otteita "drinktec”-néayttelyyn liittyvistd julkaisuista

— kuvia néyttelyosastosta

— “drinktec”-néyttelyn loppuraportti ja ote "BrauBeviale”-ndyttelyn internetsivustosta

— oluen panemista koskevan seminaarin esite

— olutpullojen etiketteja.

Riidanalaisen paatoksen 26—29 kohdassa valituslautakunta katsoi, etteivit nama todisteet olleet riittavia
osoittamaan, ettd haettu tavaramerkki olisi tullut kéytossd erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja
palveluiden suhteen, joiden osalta tillaiseen erottamiskykyyn oli vedottu.

Riitauttaakseen tdmdn arvion kantaja vaittdd, ettd haettu tavaramerkki on tullut kaytossa

erottamiskykyiseksi samannimisen lehden osalta, minkd kyselytutkimus, valaehtoinen ilmoitus,
nettitietosanakirja Wikipedian artikkeli ja kyseisen lehden numero osoittavat.
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Edelld 111 kohdassa todetaan tdltd osin, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd se, ettd
tavaramerkki on kaytossa tullut erottamiskykyiseksi, piti osoittaa "lehtien” ryhméan osalta. Koska tdma
tavararyhmd on suunnattu sekd ammattilaisille ettd suurelle yleisolle, kohdeyleis6, jonka suhteen
tavaramerkin on osoitettava tulleen kéytossa erottamiskykyiseksi, siséltdd nama kaksi kuluttajaryhmaés,
kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen 27 kohdassa.

Kuten valituslautakunta totesi perustellusti, siltd osin kuin kantajan julkaisema Brauwelt-lehti on
erikoislehti, kantajan esittimit todisteet osoittavat yksinomaan, miten haettua tavaramerkkia kaytetdan
ja miten se mielletddn ammattilaisyleison keskuudessa, mita kantaja ei myoskaén kiista.

Toiseksi siltd osin kuin kantaja vetoaa siihen, ettd tavaramerkki on tullut kdytossa erottamiskykyiseksi
tietopalveluiden, seminaarien ja kirjojen osalta sen perusteella, ettd haettua tavaramerkkid on kaytetty
erikoislehtien osalta, sovelletaan myos valituslautakunnan riidanalaisen paatoksen 26—28 kohdassa
esittdmid ja edelld 138 ja 139 kohdassa mainittuja perusteluja, joiden mukaan tdmia kayttdminen on
osoitettu yksinomaan kohdeyleison osan suhteen. Samoin kuin lehdet, edelld mainitut kolme
tavaroiden ja palveluiden ryhméa voidaan suunnata seké erikoistuneelle yleisolle ettd suurelle yleisolle.

Sama toteamus soveltuu myo6s muihin kantajan esittdmiin todisteisiin, jotka liittyvit kyseiseen kolmeen
tavaroiden ja palveluiden ryhméidn. Aivan aluksi on nimittdin todettava, ettd jos oletetaan, ettd
valaehtoisessa ilmoituksessa esitetyt tiedot internetsivustojen kaytostd koskevat tietopalvelujen ryhmaés,
niiden perusteella ei voida todeta, ettd merkittdvd osa suuresta yleisostd kayttdisi kyseisid sivustoja tai
tuntisi ne. Esitteen sisdltamistd tiedoista ilmenee, ettd kantajan jirjestimd seminaari oli suunnattu
erikoistuneelle yleisolle ja erityisesti pienten ja keskisuurten panimoiden omistajille. Kuten
valaehtoisesta ilmoituksesta ilmenee, kantajan haetulla tavaramerkilld julkaisemat kirjat ovat
ammattikirjoja, eikd niita siis ole suunnattu suurelle yleisolle.

Kolmanneksi kun kyse on niyttelyluetteloista ja messujen ja néyttelyiden jéarjestamispalveluista, kantaja
riitauttaa valituslautakunnan kieltdytymisen ottaa huomioon valaehtoisen ilmoituksen, josta ilmenee
sen julkaisseen ”BrauBeviale’- ja “drinktec”’-ndyttelyiden nayttelyluettelon, otteet kahdesta
“drinktec”-néyttelyyn liittyvastd julkaisusta ja valokuvat néyttelyosastosta myontddkseen haetun
tavaramerkin tulleen kaytosséa erottamiskykyiseksi.

Téltd osin on todettava ensimmadiseksi, ettd valaehtoisen ilmoituksen on antanut henkild, joka on
ammatillisessa suhteessa kantajaan, joten pelkéstddn se ei voi olla riittdvd osoitus siitd, ettd haettu
tavaramerkki on tullut kdytossa erottamiskykyiseksi (ks. analogisesti tuomio 15.12.2005, BIC v. SMHV
(Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), T-262/04, EU:T:2005:463, 79 kohta). Koska muut
kantajan esittamat todisteet eivdt liity "BrauBeviale”-ndyttelyyn, sitd, ettd kantaja on viitteen mukaan
julkaissut nayttelyluetteloita, ei voida ottaa huomioon.

Tamaén jalkeen “drinktec”-nayttelyyn liittyvien julkaisujen osalta kantaja arvostelee valituslautakunnan
toteamusta, jonka mukaan niiden etusivulla olevan maininnan “yhteistyGssd” perusteella ei voida
yksiloidd sen ja kyseisen ndyttelyn jarjestdjan vélistd yhteyttd. Toisin kuin kantaja vdittdd, ei ole syytd
katsoa, ettd kohdeyleiso tulkitsisi timén merkinndn tarkoittavan sitd, ettd kantaja on kuulunut kyseisen
ndyttelyn jarjestelyorganisaatioon ja néyttelyluettelon laatimiseen, koska esitetyt otteet eivit sisdlld
tdmédnsuuntaisia  viitteitd. = Pdinvastoin  "drinktec = 2013”  -ndyttelyyn liittyvin  julkaisun
vastuuvapauslausekkeista ilmenee selvisti, ettd kyseessd on Brauwelt-lehden erikoisliite, jonka kantaja
on julkaissut kyseisen ndyttelyn yhteydessd. Nain ollen “drinktec”-néyttelyyn liittyvistd julkaisuista ei
ilmene, ettd kantaja olisi vastuussa nayttelyn jérjestamisestd eikd ettd se olisi julkaissut sen yhteydessa
mainitusta lehdestd erillisen néyttelyluettelon ja jaellut sité.

Toisin kuin kantaja vaittdd, valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd kantajan esittimat kuvat
ndyttelyosastosta eivit osoittaneet haetun tavaramerkin kayttdmistd nayttelyluetteloiden ja messujen ja
ndyttelyiden jarjestdmispalveluiden osalta, vaan korkeintaan erikoislehtien ja erikoistuneen julkaisijan
palveluiden osalta. Kyseinen néyttelyosasto ei sisdlld mitddn seikkaa, jonka perusteella voitaisiin todeta,
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ettd se kuuluu néyttelyn jérjestdjille tai ettd sielld jaellaan nayttelyluetteloita. Néytteilleasettaja
yksiloidddn sen sijaan selvésti "erikoistuneena julkaisijana” ja osasto sisiltda “tilauspalvelulle” osoitetun
alueen.

Neljanneksi oluen osalta kantaja riitauttaa valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan sen
tuottamat pullojen etiketit antavat ymmartdd, ettd kyse on mainoslahjoista, eikd oluen myynnisté
saatua liikevaihtoa ole missddn tapauksessa vahvistettu. Kantaja katsoo, ettd kyseiset etiketit osoittavat
sen toimineen markkinoilla 150 vuoden ajan, joten se on huomattavan tunnettu. Se toteaa liséksi, ettei
oluen myyminen ole vilttdimatontd sen osoittamiseksi, ettd tavaramerkki on tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi tdmén tavaran osalta.

Taltd osin kantajan itsensd esittiméstd valaehtoisesta ilmoituksesta ilmenee, ettd kyseessd oleva olut,
jota on yhteensd 1350 pulloa, on pantu kahdessa erdssd, jotta sitd voitiin lahjoittaa asiakkaille
Brauwelt-lehden 150-vuotissyntymépdivan kunniaksi. Kuten valituslautakunta totesi, tdllainen haetun
tavaramerkin kéayttdiminen on pikemminkin osa lehden markkinointia kuin kayttdmistd oluen myynnin
yhteydessd ja joka tapauksessa riittdmatontd osoittamaan, ettd haettu tavaramerkki on tullut
erottamiskykyiseksi kohdeyleison merkittdvan osan joukossa kyseisen tavaran osalta.

Edelld esitetyn perusteella valituslautakunta totesi perustellusti, ettei kantaja ole osoittanut, ettd haettu
tavaramerkki olisi tullut kéytossa erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Tamaén vuoksi kolmas kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hyléttava.

Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tyojéarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hédvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska
kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n oikeudenkdyntikulut tdmén
vaatimusten mukaisesti.
Niilla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitiddn.

2) Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Kanninen Pelikdnova Buttigieg

Julistettiin Luxemburgissa 18 paivind lokakuuta 2016.

Allekirjoitukset
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