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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kymmenes jaosto)

1 pdivana joulukuuta 2021 *

EU-tavaramerkki — Mitdttdémyysmenettely — EU-kuviomerkki Steirisches Kiirbiskernél g. g. A
GESCHUTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE - Ehdoton hylkdysperuste — Tunnuksia,
tunnusmerkkeja tai vaakunoita sisaltava tavaramerkki — Erdén unionin toiminta-alueen tunnus —
Suojatut maantieteelliset merkinndt — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
i alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan i alakohta)

Asiassa T-700/20,
Gabriele Schmid, kotipaikka Halbenrain (Itdvalta), edustajanaan asianajaja A. Ginzburg,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddn D. Hanf ja M. Eberl,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kdydyssa menettelyssda oli ja
véliintulijana unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Landeskammer fiir Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, kotipaikka Graz (Itdvalta),
edustajanaan asianajaja I. Hodl,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljannen valituslautakunnan 23.9.2020

tekemdéstd paatoksestd (asia R 2186/2019-4), joka koskee Landeskammer fiir Land- und
Forstwirtschaft in Steiermarkin ja Gabriele Schmidin valistd mitdttomyysmenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Kornezov seké tuomarit K. Kowalik-Banczyk ja
D. Petrlik (esitteleva tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ukelyte,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.11.2020 jatetyn kannekirjelman,

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.1.2021 jatetyn EUIPO:n
vastauksen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.2.2021 jatetyn valiintulijan
vastauksen,

ottaen huomioon 8.9.2021 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Gabriele Schmid jétti 8.7.2011 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO)
EU-tavaramerkiksi rekisteroimistd koskevan hakemuksen Euroopan unionin tavaramerkistd
26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

Tavaramerkkid haettiin sellaista tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien
rekisteroimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 29 kuuluvaa tavaraa varten, joka
vastaa seuraavaa kuvausta: “Kurpitsansiemenoéljy, suojatun maantieteellisen merkinndn
‘Steiermarkin kurpitsansiemendljy' mukainen”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 2.11.2011 ilmestyneessd yhteison tavaramerkkilehdessa
nro 2011/207. Kyseinen tavaramerkki rekisteroitiin 9.2.2012 numerolla 010108454.

Viliintulija Landeskammer fiir Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steiermarkin maa- ja
metsitalouskamari, Itdvalta) vaati 1.3.2018 mainitun tavaramerkin toteamista mitattomaksi.
Viliintulijan mitattomyysvaatimuksen perusteluissa on kyse asetuksen

2017/1001 59 artiklan 1 kohdasta, luettuna yhdessa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
h—j alakohdan kanssa.
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Viliintulija vetosi asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa, luettuna yhdessa
kyseisen asetuksen 59 artiklan 1 kohdan kanssa, ilmaistun mitdttdmyysperusteen osalta
jaliempdnd olevaan Euroopan unionin “suojattujen maantieteellisten merkintojen”
saksankieliseen tunnukseen (jdljempand SMM-tunnus), jota tarkoitetaan maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden laatujdrjestelmistd 21.11.2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1).

Mitédttomyysosasto totesi riidanalaisen tavaramerkin mitdttoméksi 26.7.2019 tekemaélldan
paatoksella.

Kantaja teki 26.9.2019 EUIPO:lle valituksen mitdttomyysosaston padtoksestd asetuksen
2017/1001 66-71 artiklan nojalla.

EUIPO:n neljas valituslautakunta hylkédsi valituksen 23.9.2020 tekemadllddn paatokselld
(jaljempédna riidanalainen paitds) ja katsoi, ettd riidanalainen tavaramerkki oli rekisterdity

asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan sdénnosten vastaisesti ja etté se oli kyseisen
asetuksen 59 artiklan 1 kohdan nojalla todettava mitattomaksi.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— palauttaa asian EUIPO:hon siiné tapauksessa, ettd kantajan vaatimus hyvéksytaan

— velvoittaa kantajan korvaamaan sille EUIPO:ssa ja unionin yleisessd tuomioistuimessa
kaytdvista menettelyistd aiheutuneet kulut.
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QOikeudellinen arviointi

Kun otetaan huomioon kyseessé olevan rekisterdintihakemuksen esittdmisajankohta eli 8.7.2011,
jonka perusteella sovellettava aineellinen oikeus maédritetddn, asian tosiseikkoihin sovelletaan
asetuksen N:o 207/2009 aineellisoikeudellisia sadnnoksid (ks. vastaavasti méérays 5.10.2004, Alcon
v. SMHYV, C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39 ja 40 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gugler France v. Gugler
ja EUIPO, C-736/18 P, ei julkaistu, EU:C:2020:308, 3 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Aineellisoikeudellisten sddnndsten osalta on katsottava, ettd valituslautakunnan riidanalaisessa
padtoksessd esittamait viittaukset ja osapuolten viittaukset asetuksen

2017/1001 7 artiklan 1 kohdan i alakohtaan ja 59 artiklan 1 kohdan a alakohtaan on ymmarrettava
viittauksiksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohtaan ja 52 artiklan 1 kohdan
a alakohtaan, koska niilld kahdella sdadnnoksella on sama sisdlté kuin viitatuilla asetuksen
2017/1001 saannoksilla.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 20-23 kohdassa, ettd asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohtaa sovelletaan tunnuksiin, jotka viittaavat vain yhteen
unionin toiminta-alueeseen, ja ettd ndin on siitdkin huolimatta, etté tillaiseen toimintaan liittyva
tunnus koskee vain tiettyja jasenvaltioita. Kyseisen paatoksen 24—26 kohdassa se katsoi yhtéalta,
ettd unioni oli asetuksen N:o 1151/2012 antaessaan kayttinyt yksinomaista toimivaltaansa
suojata suojattuja maantieteellisia merkint6ja ja ettd SMM-tunnuksella on siten asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettua erityistd julkista merkitysta.
Toisaalta se katsoi, ettd riidanalaisessa tavaramerkissa oleva merkki sisaltda kyseisen tunnuksen
kokonaisuudessaan ja ettd oikeus tai velvollisuus kyseisen tunnuksen kayttimiseen ei kasitd
oikeutta saada sille suojaa tavaramerkin osana. Valituslautakunta paétteli tdstd mainitun
paatoksen 27 kohdassa, ettd riidanalainen tavaramerkki oli rekisterdity kyseisen sddnnoksen
vastaisesti ja ettd mainittu tavaramerkki oli siten todettava mitdttomaksi.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee sitd, ettd
valituslautakunta tulkitsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa,
luettuna yhdessd saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan kanssa.

Hén vaittas, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohta on esteend tavaramerkin
rekisteroimiselle vain, jos tavaramerkki sisdltdd kansainvilisen valtioidenvilisen jarjeston
tunnuksen, joka on omiaan synnyttdmdian yleisolle virheellisen kasityksen yhtaaltd kyseisen
tavaramerkin haltijan tai kédyttdjén ja toisaalta viranomaisen, johon mainittu tunnus viittaa,
vilisestd yhteydestd. Taméd edellytys ei kantajan mukaan kuitenkaan tdyty esilld olevassa
tapauksessa. Hédn katsoo joka tapauksessa, ettei riidanalaista paatosta ole télta osin perusteltu.

EUIPO:n mukaan kantajan véitteet on hylédttdva. Ensinnékin se esittdd, ettd SMM-tunnus oli jo
madritelty merkityksellisessd unionin sddnndstossd silloin, kun riidanalaisen tavaramerkin
rekisterdintid haettiin. Toiseksi kantaja ei sen mukaan riitauta SMM-tunnuksen maarittelya
tunnukseksi, jolla on erityistd julkista merkitystd. Kolmanneksi tavaramerkkioikeuteen
perustuvan suojan antaminen SMM-tunnuksen kaltaiselle unionin tunnukselle on EUIPO:n
mukaan ristiriidassa unionin kédyttoon ottaman maantieteellisten alkuperdmerkintojen
suojajdrjestelmdn kanssa ja omiaan haittamaan sen moitteetonta toimintaa.

Viliintulija puolestaan katsoo, ettd SMM-tunnuksella on erityistd julkista merkitystd eika sitd

voida sisdllyttdd unionin tavaramerkkiin, koska toimivaltainen viranomainen eli Euroopan
komissio ei ole antanut lupaa tillaiseen sisdllyttaimiseen. Se vdittdd myos, ettd kyseinen tunnus
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hallitsee riidanalaista tavaramerkkid, ettd kuluttajat eivdat mielld tunnusta unionin myontdmén
laatumerkin kaltaiseksi symboliksi ja ettd yleis6 nikee yhteyden kyseisen tavaramerkin ja unionin
valilla, kun otetaan huomioon se, ettd EUIPO on myontényt kyseisen tavaramerkin.

On muistutettava, etta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa kielletian
sellaisten tavaramerkkien rekisterdinti, jotka sisdltdvit muita kuin saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan
h alakohta) tarkoitettuja tunnuksia, tunnusmerkkejd tai vaakunoita eli muita valtioiden tai
kansainvalisten valtioidenvilisten jérjestdjen tunnuksia, tunnusmerkkeja tai vaakunoita kuin ne,
jotka annetaan sddnnollisesti tiedoksi Pariisissa 20.3.1883 allekirjoitetun teollisoikeuden
suojelemista koskevan yleissopimuksen, jota on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 14.7.1967 ja
muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305,
jaljempéna Pariisin yleissopimus), mukaisesti.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan sanamuodon mukaan kyseisessa
sadnnoksessd tarkoitettua kieltoa sovelletaan, kun yhtéiltd kyseessd olevalla tunnuksella,
tunnusmerkilld tai vaakunalla on erityistd julkista merkitystd ja kun toisaalta toimivaltainen
viranomainen ei ole hyviksynyt mainittua rekisterdintia.

Lisdksi oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd nditd edellytyksia on tdydennetty kolmannella
edellytykselld ja ettd ne kaikki ovat kumulatiivisia. Kolmas edellytys perustuu asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan lukemiseen yhdessd kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan h alakohdan kanssa.

Viimeksi mainitun sddnnoksen mukaan Pariisin yleissopimuksen osapuolina oleville valtioille
sadnnonmulkaisesti ilmoitettuja kansainvélisten valtioidenvilisten jarjestdjen tunnuksia suojataan
nimittiin ainoastaan silloin, kun tallaisen tunnuksen sisaltava tavaramerkki kokonaisuutena
tarkasteltuna herattda yleisossa mielikuvan yhtaalta sen haltijan tai kédyttdjan ja toisaalta kyseisen
kansainvélisen valtioidenvilisen jérjeston vilisestd yhteydestd, ja kyseinen edellytys perustuu
suoraan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen c kohtaan (ks. vastaavasti tuomio
10.7.2013, Kreyenberg v. SMHV - komissio (MEMBER OF €e euro experts), T-3/12,
EU:T:2013:364, 38 kohta).

Jos asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa myoOnnetty suoja voisi tulla
kyseeseen myos silloin, kun viimeksi mainittu edellytys ei tiyty, se olisi laajempi kuin suoja, joka
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa myonnetddn kansainvilisten
valtioidenvilisten jdrjestdjen tunnuksille, joista ilmoitetaan sddnnonmukaisesti Pariisin
yleissopimuksen osapuolina oleville valtioille (tuomio 10.7.2013, MEMBER OF €e euro experts,
T-3/12, EU:T:2013:364, 38 kohta).

Mikédédn ei kuitenkaan viittaa siihen, ettd unionin lainsditdja olisi halunnut antaa asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetuille tunnuksille, tunnusmerkeille tai
vaakunoille laajemman suojan kuin saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa
tarkoitetuille  tunnuksille, tunnusmerkeille  tai  vaakunoille, joten  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa annettu suoja ei voi olla laajempi kuin saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa annettu suoja (ks. vastaavasti tuomio 16.7.2009,
American Clothing Associates v. SMHV ja SMHV v. American Clothing Associates, C-202/08 P
ja C-208/08 P, EU:C:2009:477, 80 kohta ja tuomio 10.7.2013, MEMBER OF €e euro experts,
T-3/12, EU:T:2013:364, 39 kohta).
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Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetuille tunnuksille,
tunnusmerkeille tai vaakunoille myonnetty suoja tulee siten kyseeseen ainoastaan silloin, kun
tillaisen tunnuksen, tunnusmerkin tai vaakunan sisdltavd tavaramerkki on kokonaisuutena
tarkasteltuna omiaan johtamaan yleis6a harhaan yhtdaltéd sen haltijan tai sen kayttdjan ja toisaalta
viranomaisen, johon kyseisessd tunnuksessa, tunnusmerkissd tai vaakunassa viitataan, vilisen
yhteyden suhteen (tuomio 10.7.2013, MEMBER OF €e euro experts, T-3/12, EU:T:2013:364, 40
ja 77 kohta).

Talta osin on tdsmennetty, ettd kun otetaan huomioon asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan laaja sanamuoto, kyseiselld sadannokselld suojataan
myo6s tunnuksia, tunnusmerkkejd tai vaakunoita, joilla ei kuvailla unionin toimintaa
kokonaisuudessaan mutta joilla on kuitenkin erityinen yhteys johonkin kyseisen toiminnan
osaan. Se, ettd tunnuksella, tunnusmerkilld tai vaakunalla on yhteys johonkin unionin toiminnan
osaan, riittdd nimittdin osoittamaan, ettd sen suojaamisella on julkista merkitysté (ks. vastaavasti
tuomio 10.7.2013, MEMBER OF €e euro experts, T-3/12, EU:T:2013:364, 44 kohta).

Tastd seuraa, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa annettu suoja tulee
kyseeseen muun muassa silloin, kun kyseessd oleva tavaramerkki johtaa kuluttajaa harhaan
kattamiensa tavaroiden tai palveluiden alkuperdn suhteen siten, ettd kuluttaja luulee niiden
olevan peridisin viranomaiselta, johon viitataan tunnuksessa, tunnusmerkissd tai vaakunassa,
jonka jdljennoksen tai jéljitelmén kyseinen tavaramerkki sisaltda. Téllainen suoja tulee kyseeseen
myos silloin, kun yleisé saattaa sen takia, ettd tdllainen tunnuksen, tunnusmerkin tai vaakunan
jaljennds tai jaljitelma sisdltyy kyseessa olevaan tavaramerkkiin, luulla, ettd viranomainen, johon
kyseessa olevassa tunnuksessa, tunnusmerkissd tai vaakunassa viitataan, on hyviksynyt tai
taannut kyseiset tavarat tai palvelut tai ettd ne liittyvat mainittuun viranomaiseen muulla tavalla
(tuomio 10.7.2013, MEMBER OF €e euro experts, T-3/12, EU:T:2013:364, 78 ja 97 kohta; ks.
myo6s analogisesti tuomio 15.1.2013, Welte-Wenu v. SMHV - komissio (EUROPEAN
DRIVESHAFT SERVICES), T-413/11, ei julkaistu, EU:T:2013:12, 61 kohta).

Riidanalaista pdédtosta vastaan esitettyja viitteitd on tutkittava ndiden seikkojen valossa.

Nyt késiteltdavassa tapauksessa valituslautakunta hylkési valituksen padtoksesta, jolla riidanalainen
tavaramerkki todettiin mitattomaksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan
perusteella, ja totesi, ettd edelld 21 kohdassa mainitut kaksi edellytysta tayttyvit.

Yhtdalta se katsoi riidanalaisen padtoksen 24 kohdassa, ettd SMM-tunnuksella oli erityista julkista
merkitystd, koska se oli kiinnitettdvd tavaroihin, jotka tdyttivdt suojatun maantieteellisen
merkinndn kéayttamistd koskevat edellytykset, mitd kantaja ei kiistd. Toisaalta se esitti kyseisen
paatoksen 25 kohdassa, ettd riidanalainen tavaramerkki sisdlsi SMM-tunnuksen
kokonaisuudessaan ja ettd kantaja ei ollut osoittanut komission hyviksyneen kyseisen tunnuksen
tillaista kayttamistd tavaramerkkioikeuden perusteella, eikd lupa ilmene myodskéddn asetuksesta
N:o 1151/2012, mité kantaja ei mydskéén kiista.

On kuitenkin todettava, ettd valituslautakunta ei tutkinut kolmatta edellytystd, joka voi edelld
26-28 kohdassa mainitun oikeuskdytinnon mukaan olla  perusteena asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa sdddettyyn hylkdysperusteeseen vetoamiselle.

Kuten kantaja esittdd, mikddn riidanalaisen pédtoksen kohta ei nimittdin koske kysymysta siitd,

voiko yleiso siitd syystd, ettda SMM-tunnuksen jéljennos sisdltyy riidanalaiseen tavaramerkkiin,
luulla, ettd viranomainen, johon kyseisessd tunnuksessa viitataan, eli unioni on hyvéiksynyt tai
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taannut kyseiselld tavaramerkilld varustetut tavarat tai ettd ne liittyvdt siihen muulla tavoin.
Erityisesti han katsoo, ettei valituslautakunta tutkinut riidanalaisessa paatoksessa kysymysta siitd,
voiko tapa, jolla SMM-tunnus sisdllytettiin riidanalaiseen tavaramerkkiin, saada yleison
luulemaan, ettd kyseiselld tavaramerkilla varustetuilla tavaroilla oli unionin takuu kyseisten
tavaroiden tietystd alkuperdstd tai ominaisuuksista, jotka tédyttavit asetuksessa N:o 1151/2012
saddetyt edellytykset suojattuja maantieteellisid merkintojd koskevan suojan saamiseksi.

Taltd osin on todettava, ettd — toisin kuin EUIPO vaitti istunnossa — valituslautakunnan ei voida
katsoa tutkineen riidanalaisessa padtoksessd implisiittisesti sitd, herdttiké riidanalainen
tavaramerkki yleisossa mielikuvan sen haltijan ja unionin valisestd yhteydestd. Valituslautakunta
nimittdin tyytyi toteamaan kyseisen paitoksen 19 ja 25 kohdassa, ettd kyseinen tavaramerkki
sisdlsi SMM-tunnuksen kokonaisuudessaan, ja mainitun paiatoksen 26 kohdassa, ettd vaikka
riidanalainen tavaramerkki ei olisi identtinen SMM-tunnuksen kanssa, tdimé ei muuttaisi sen
arviointia, mutta se ei tutkinut mitenkdan tapaa, jolla yleis6 mieltdd kyseisen tunnuksen osana
mainitun tavaramerkin kokonaisuutta, eika siti, saattoiko tillainen mieltimistapa saada yleison
luulemaan, etta tallaisella tavaramerkilld yksiloidyilld tavaroilla oli unionin takuu.

Niin toimiessaan valituslautakunta teki oikeudellisen virheen jattdmaélla lausumatta yhdestd
kolmesta kumulatiivisesta edellytyksestd, jotka asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
i alakohdassa sdéddetyn suojan saamiselle on asetettu.

Mikaan EUIPO:n ja véliintulijan esittdmista véitteistd ei kyseenalaista tatd paatelmaa.

Ensinndkin EUIPO:n viitteelld siitd, ettd SMM-tunnus oli jo madritelty merkityksellisessd unionin
sadnnostossd ajankohtana, jolloin riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintida haettiin, voidaan
ainoastaan osoittaa, ettd kyseinen tunnus on perdisin unionista.

Taltd osin asianosaiset ovat yksimielisia siitd, ettd SMM-tunnuksella on asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettua erityistd julkista merkitystd. Vaikka
kyseessd on yksi kyseisessd sddnnoksessd annetun suojan soveltamisedellytyksistd, se on
kuitenkin erillinen ja ennakkoedellytys sille, ettd yleiso saattaa luulla, ettd téllaisen tunnuksen
sisdltdvan tavaramerkin kattamat tavarat ovat saaneet unionin hyviaksynnén tai takuun tai ettd ne
liittyvét sithen muulla tavoin.

Toiseksi on tosin myonnettiv, ettd — kuten EUIPO viittdd — tavaramerkkioikeuteen perustuvan
suojan antaminen SMM-tunnuksen kaltaiselle unionin tunnukselle on péédsdantoisesti omiaan
vahingoittamaan unionin kéyttoon ottamaa suojattujen maantieteellisten merkintéjen
jarjestelmdd ja haittaamaan sen moitteetonta toimintaa. Téllainen suojan mydntdminen voi
nimittdin antaa SMM-tunnuksen sisiltavan tavaramerkin haltijalle sellaisen yksinoikeuden sen
kayttamiseen, ettd se voi kieltdd tunnuksen kéyton kaikilta muilta henkilsiltd. Asetuksen
N:o 1151/2012 12 artiklan mukaan kenen tahansa on voitava kayttad kyseistd tunnusta
tuotteidensa pakkausmerkinnoéissd, jos tuotteet tayttavit suojatun maantieteellisen merkinndn
kayttamista koskevat edellytykset.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltaminen edellyttda riidanalaiseen
merkkiin liittyvdn, edelld 38 kohdassa mainitun riskin konkreettista ja kattavaa tutkimista, koska
kyseisen tavaramerkin muut osat voivat saada aikaan sen, ettd kun sitd tarkastellaan
kokonaisuutena, se ei ole omiaan herédttdmadn yleisossd mielikuvaa yhtdalta sen haltijan tai
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kéyttdjan ja toisaalta viranomaisen, joka on kyseiseen tavaramerkkiin sisdltyvdn tunnuksen haltija
tai kayttdja, vélisestd yhteydestd eikd johtamaan yleis6d harhaan téltd osin (tuomio 10.7.2013,
MEMBER OF €e euro experts, T-3/12, EU:T:2013:364, 107 kohta).

Taltd osin EUIPO:n pédtoksentekoelinten ei pidd tutkia ainoastaan sité, toistetaanko kyseinen
tunnus kokonaan tai osittain tavaramerkissd, johon se on siséllytetty. Niiden on my0s arvioitava
muun muassa sitd, tunnistaako yleiso kyseisen tunnuksen sellaisenaan, kun otetaan huomioon
sen koko ja sijainti tdllaisessa tavaramerkissd, onko sen vireistd tai muodoista muodostuva
kokonaisuus yksinkertainen vai monitahoinen, onko sitd tdydennetty muilla sana- tai
kuvioelementeilld, jotka pehmentévét tai muuttavat yleison vaikutelmaa samasta tunnuksesta, tai
hallitsevatko kyseisen tavaramerkin muut osat siitd syntyvaa kokonaisvaikutelmaa.

Vasta téllaisen tutkimisen jélkeen voidaan siind tapauksessa, ettd yleis6 yhdistéa toisiinsa yhtaalta
kyseisen tavaramerkin haltijan tai kayttdjin ja toisaalta viranomaisen, joka on kyseiseen
tavaramerkkiin sisdltyvdn tunnuksen haltija tai kayttdjd, tai ettd yleis6d johdetaan taltd osin
harhaan, katsoa, ettd on olemassa vaara siitd, ettd unionin kidyttoon ottamaa suojattujen
maantieteellisten merkintojen jarjestelmaa vahingoitetaan.

Kolmanneksi on katsottava, ettd — toisin kuin véliintulija véittdd — SMM-tunnuksen siséltdvan
tavaramerkin rekister6innin epdédminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan
nojalla ei voi perustua pelkistdédn siihen, ettd toimivaltainen viranomainen ei ole antanut lupaa
téllaiseen kéayttoon. Téllaisen luvan puuttuminen on nimittdin vain yksi kyseisessd sadnnoksessé
sdaddetyn suojan myontdmisedellytyksista.

Neljanneksi viliintulijan vditteistd, joiden mukaan SMM-tunnus hallitsee riidanalaista
tavaramerkkid, kuluttajat eivit mielld kyseistd tunnusta unionin myoéntimén laatumerkin
kaltaiseksi symboliksi ja yleiso liittdd kyseisen tavaramerkin ja unionin toisiinsa, kun otetaan
huomioon se, ettd EUIPO on myontdnyt mainitun tavaramerkin, on todettava, ettd ne koskevat
arviointia siitd, miten yleis6 mieltdd kyseisen tavaramerkin. Riidanalaisessa padtoksessd ei
kuitenkaan tutkittu tdtd. Téllaisilla perusteluilla ei siis voida kyseenalaistaa péaidtelméad, jonka
mukaan valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, koska se ei tehnyt téllaista arviointia.

Tassd yhteydessd on kattavuuden vuoksi lisattava, ettd — toisin kuin kantaja vaittda — silla, ettd
riidanalaisella ~ tavaramerkilla  yksiloidyt  tavarat  tdyttivit  rekisterdintihakemuksen
jattamisajankohtana asetuksessa N:o 1151/2012 sdddetyt suojattujen maantieteellisten
merkintojen kayttamistd koskevat edellytykset, ei toteen nédytettyndkédn ole vaikutusta kyseiseen
tarkasteluun. Yhtaalta téllainen seikka merkitsee yksinomaan sitd, ettd asetuksen
N:o 1151/2012 12 artiklan mukaan kyseisid tavaroita myyntiin saattava toimija voi kayttaa
kyseistd maantieteellistd merkintdd, mutta sille ei anneta kuitenkaan oikeutta kayttaa tillaista
merkintdd tavaramerkkind. Toisaalta kyseessd olevat tavarat voivat lakata tayttdmastd mainittuja
edellytyksid tulevaisuudessa. Tassdkin tapauksessa kyseinen tavaramerkki siséltdda edelleen
SMM-tunnuksen ja on mahdollisesti vield enemmén omiaan johtamaan yleis6d harhaan silld
yksildityjen tavaroiden alkuperén tai ominaisuuksien osalta.

Kaikesta edella esitetysta seuraa, ettd riidanalainen paatos on kumottava.
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Oikeudenkiyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.
Kasiteltavassa asiassa EUIPO ja viliintulija ovat hdvinneet asian ja kantaja on vaatinut ainoastaan
EUIPO:n velvoittamista korvaamaan téstd oikeudenkdynnistd aiheutuneet oikeudenkayntikulut.
EUIPO on siten velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan ja korvaamaan kaikki
kantajalle tdstd oikeudenkdynnistd aiheutuneet oikeudenkdyntikulut. Tyojérjestyksen
138 artiklan 3 kohdan nojalla viliintulija puolestaan vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan tassa
oikeudenkéynnissa.
Niilla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljinnen valituslautakunnan
23.9.2020 tekemi péitos (asia R 2186/2019-4) kumotaan.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Gabriele
Schmidin oikeudenkiyntikulut.

3) Landeskammer fiir Land- und Forstwirtschaft in Steiermark vastaa omista
oikeudenkiyntikuluistaan.

Kornezov Kowalik-Banczyk Petrlik

Julistettiin Luxemburgissa 1 pdivdna joulukuuta 2021.

Allekirjoitukset
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