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W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmdinen jaosto)

13 péivéna joulukuuta 2018*

EU-tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — EU-sanamerkki PLOMBIR —

Ehdoton mitattomyysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) —
Tosiseikkojen tutkiminen — Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen
2017/1001 95 artiklan 1 kohta) — Unionin yleiselle tuomioistuimelle ensimmaista kertaa
esitetyt todisteet

Asiassa T-830/16,

Monolith Frost GmbH, kotipaikka Leopoldshohe (Saksa), edustajinaan asianajajat E. Liebich ja
S. Labesius,

kantajana,
vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddn A. Soder, D. Walicka ja
M. Fischer,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kdydyssa menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Dovgan GmbH, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajinaan asianajajat J.-C. Plate ja R. Kaase,

ja jossa on kyse kanteesta EUIPO:n neljannen valituslautakunnan 22.9.2016 tekemaéstd péaatoksestd (asia
R 1812/2015-4), joka koskee Monolith Frostin ja Dovganin vilistd mitattomyysmenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikdnovéa sekd tuomarit V. Valancius ja U. Oberg
(esitteleva tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ukelyte,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.11.2016 jatetyn kannekirjelman,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.2.2017 jdtetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.3.2017 jatetyn valiintulijan vastineen,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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ottaen huomioon 17.4.2018 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulijana oleva Dovgan GmbH jitti 14.6.2010 EU-tavaramerkin rekisterointihakemuksen Euroopan
unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) 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 rekisterdintid haettiin, on sanamerkki PLOMBIR.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29
ja 30 ja vastaavat ndiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Hedelmaéhillokkeet, munat, maito ja maitotuotteet”
— luokka 30: “Jaitelot, kahvi, kaakao”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 27.6.2011 ilmestyneessd Yhteison tavaramerkkilehdessd nro 2011/118.
Tavaramerkki rekisteroitiin EU-tavaramerkiksi 4.10.2011 numerolla 009171695 edelld 3 kohdassa
mainittuja tavaroita varten.

Kantaja Monolith Frost GmbH esitti 12.5.2014 EUIPO:lle vaatimuksen tavaramerkin PLOMBIR
julistamisesta osittain mitdttoméksi edelld 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan (joista on tullut
asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) nojalla.

Vaatimuksensa tueksi kantaja vetosi vapaana pitdmisen tarpeeseen vientid varten ja viitti, ettd
riidanalainen tavaramerkki on latinalaisiksi kirjaimiksi translitteroitu muoto sanasta "ITaom6up”, joka
tarkoittaa vendjaksi ’jadtelod’. Kantaja viitti, ettd vendjad ymmartavat henkilot, jotka asuvat Saksassa ja
muissa Euroopan unionin jdsenvaltioissa, kuten Baltian maissa, mieltdvit riidanalaisen tavaramerkin
kuvailevaksi.

EUIPO:n mitdttomyysosasto hyvaksyi 14.7.2015 tekemaéllddn pddtokselld mitattomyysvaatimuksen
tiettyjen luokkaan 29 (maito ja maitotuotteet) ja luokkaan 30 (jaatelot) kuuluvien tavaroiden osalta
(jaljempéand kokonaisuudessaan kyseessé olevat tavarat)

Viliintulija teki 9.11.2015 valituksen EUIPO:lle mitiattomyysosaston paatoksestd asetuksen
N:o 207/2009 58-64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 6671 artikla) nojalla. Viliintulija
esitti 16.11.2015 perustelut valitukselleen.

EUIPO:n neljds valituslautakunta kumosi 22.9.2016 tekemalldadn paatokselld (jaljempénd riidanalainen

pddtos) mitdttomyysosaston paitoksen ja hylkési mitattomyysvaatimuksen kokonaisuudessaan. Se katsoi
ensiksi, ettd vaikka kyseessd olevat tavarat on Kkasiteltdvdand olevassa asiassa suunnattu kaikille
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loppukuluttajille riippumatta heidan idstddn, tuloistaan tai kielitaidostaan, riidanalaisen tavaramerkin
kuvailevuuden arviointi on rajoitettava koskemaan vain Saksan aluetta, koska kantajan esittdmait
todisteet ja selitykset koskevat vain tétéd aluetta.

Toiseksi valituslautakunta katsoi, ettei kantaja ole ndyttinyt toteen, ettd riittdvdn merkittdva
prosenttiosuus kyseessd olevien tavaroiden loppukuluttajista Saksassa osaa vendjad, koska téssé
tarkoituksessa esitetyt todisteet ovat epéluotettavia tai epédsopivia.

Kolmanneksi valituslautakunta totesi, ettei kantaja ole ndyttinyt toteen, ettd kohdeyleis6 ymmaértaa
tasmallisesti sanan “plombir” merkityksen. Téltd osin valituslautakunta tasmensi, ettd saksalaisen
kohdeyleison olisi ensin translitteroitava sana ”plombir” kyrillisiksi kirjaimiksi ja tunnistettava se
vendjan kielen sanaksi "TTaom0up”, ennen kuin se voisi yhdistdéd sithen kuvailevan merkityksen, joten
sen olisi suoritettava kaksinkertainen élyllinen ponnistelu. Lopuksi se totesi, ettd sillda ei ole
kaytettdvissadn riittavésti todisteita, jotta se voisi pddtelld sanan “"plombir” tai "TTaombup” tarkoittavan
vendgjaksi “jaatelod”.

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

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut valituslautakunnassa kéaydystd menettelysta
aiheutuneet kulut mukaan lukien.

EUIPO ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Unionin yleiselle tuomioistuimelle ensimmdisen kerran esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi
ottaminen

EUIPO ja viliintulija tuovat esiin, ettd osa asiakirjoista eli kannekirjelman liitteet K6-K12, K14 ja K15
sekd suullista kasittelyd koskevan pyynnon liitteet K16-K24, jotka koskevat vendjan kielen
ymmaértdmistd Saksassa ja muualla unionissa, erityisesti Baltian maissa, sanan "TIaom0up” madritelmaa
verkkosanakirjoissa ja sanan “plombir” jadtelod tarkoittavaa kuvailevaa kayttod Saksassa, esitetddn
ensimmaistd kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa.

Taltd osin on muistutettava, ettd unionin yleisessé tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on
EUIPO:n valituslautakuntien paatosten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa (josta
on tullut asetuksen 2017/1001 72 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen
tehtdviand ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetddn ensimmadisté
kertaa tdssd tuomioistuimessa (ks. vastaavasti tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul, C-29/05 P,
EU:C:2007:162, 54 kohta ja tuomio 21.4.2005, Ampafrance v. SMHV - Johnson & Johnson
(monBeBé), T-164/03, EU:T:2005:140, 29 kohta).
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Mikaén ei kuitenkaan estd asianosaisia tai unionin yleistd tuomioistuinta kéayttdmasté tukena kansallista
lainsdddéntod, oikeuskaytidntod tai oikeusoppia, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntaa siitd,
ettd se ei ole ottanut huomioon tietyn kansallisen tuomion tosiseikkoja, vaan vedota tuomioihin tai
oikeusoppiin sellaisen kanneperusteen tueksi, joka koskee sitd, ettd valituslautakunta on tulkinnut
virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 sddnnostd (ks. tuomio 18.3.2016, Karl-May-Verlag v. SMHV —
Constantin ~ Film  Produktion = (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, 18  kohta
oikeuskéytdntoviittauksineen).

Kasiteltdvianad olevassa asiassa liitteet K7-K9 koostuvat useista Bundespatentgerichtin (liittovaltion
patenttituomioistuin, Saksa) ratkaisuista. Niilld pyritddn osoittamaan vendjan kielen taito saksalaisen,
kauppasuhteita Vendjille omaavan erikoistuneen yleison parissa ja ndin ollen moittimaan
valituslautakuntaa siitd, ettd se otti tosiseikat huomioon vain maarittddkseen kansallisen oikeuden
sisdllon. Edella 16 kohdassa mainitun oikeuskdytinnon mukaisesti nditd liitteitd ei siis oteta
tutkittaviksi.

Sitd vastoin on — toisin kuin EUIPO ja viliintulija vdittdvdat — otettava tutkittavaksi kannekirjelmén
liite K6, joka sisdltdd otteita Saksan liittovaltion elintarvike- ja maatalousministerion
markkinatutkimuksesta vuodelta 2014, koska tdmd markkinatutkimus muodosti perustan
Bundespatentgerichtin 6.4.2016 tekemalle ratkaisulle (28 W (pat) 17/13) ja tdydentdd ndin EUIPO:ssa
jo esitettyd todistetta.

Kasiteltavana olevassa asiassa kannekirjelmdn liitteet K10-K12 on my0s otettava tutkittaviksi. Vaikka
ne on esitetty ensimmaisen kerran unionin yleisessa tuomioistuimessa, niiden tarkoituksena on nayttaa
toteen notorinen seikka eli se, ettd Baltian maissa ymmaérretddn vendjad. Kantajalla on oikeus esittia
unionin yleisessd tuomioistuimessa asiakirjoja sellaisen notorisen seikan paikkansapitdvyyden tueksi,
jota ei ole vahvistettu EUIPO:n elimen antamassa paitoksessd, joka on riitautettu unionin yleisessa
tuomioistuimessa (ks. vastaavasti tuomio 10.11.2011, LG Electronics v. SMHV, C-88/11 P, ei julkaistu,
EU:C:2011:727, 29 ja 30 kohta oikeuskaytantoviittauksineen ja tuomio 20.6.2012, Kraft Foods Schweiz
v. SMHV - Compaiiia Nacional de Chocolates (CORONA), T-357/10, ei julkaistu, EU:T:2012:312,
16 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Kannekirjelmén liitteistd K14 ja K15 ja suullista kasittelyd koskevan pyynnon liitteistd K16-K24 on
todettava, ettd ensiksi mainituilla on tarkoitus kiistdd valituslautakunnan paitelmait, jotka johtivat
mitdttdmyysosaston padtoksen kumoamiseen, ja toiseksi mainituilla vastata EUIPO:n ensimmadisen
kirjelmien vaihdon yhteydessa esittdmiin véitteisiin.

Oikeuskaytannosta ilmenee tdltd osin, ettei unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen
85 artiklan 1 kohdassa sdddettyd prekluusiosdadntdd, jonka mukaan todisteet ja pyynnot ndyton
esittdmiseksi on esitettdvd ensimmadisessa kirjelmien vaihdossa, sovelleta vastandyton esittdmiseen ja
ndyton tdydentdmiseen vastapuolen vastineessaan esittdmén vastandyton vuoksi. Taméd méardys koskee
nimittdin uuden ndyton esittdmistd, ja sitd on tulkittava tyojarjestyksen 92 artiklan 7 kohdan kanssa,
jossa madrdatddn nimenomaisesti, ettd vastandyton esittiminen ja aiemmin esitetyn nayton
tdydentaminen on sallittua (tuomio 22.6.2017, Biogena Naturprodukte v. EUIPO (ZUM wohl),
T-236/16, EU:T:2017:416, 17 kohta; ks. my0s analogisesti tuomio 17.12.1998, Baustahlgewebe v.
komissio, C-185/95 P, EU:C:1998:608, 72 kohta ja tuomio 12.9.2012, Italia v. komissio, T-394/06, ei
julkaistu, EU:T:2012:417, 45 kohta).

Niin ollen on todettava, ettd suullista kasittelyd koskevan pyynnon liitteet K16—-K24, samoin kuin
kannekirjelmén liitteet K14 ja K15 ja kaikki muut kantajan ensimmadistd kertaa unionin yleisessé
tuomioistuimessa esittimit asiakirjat kannekirjelman liitteitda K7-K9 lukuun ottamatta on otettava
tutkittaviksi.
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Viliintulijan suullisessa kasittelyssd esittdimén asiakirjan, joka siséltdd Bundesgerichtshofin (liittovaltion
ylin tuomioistuin, Saksa) 6.7.2017 antaman ratkaisun, jolla tdmd kumosi Bundespatentgerichtin
6.4.2016 antaman ratkaisun, osalta on tdsmennettdvd, ettd unionin yleinen tuomioistuin kieltaytyi
liittdmaésta tatd asiakirjaa oikeudenkdyntiasiakirjoihin suullisessa kasittelyssd, koska se oli jatetty liian
myohaan.

Asiakysymys

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmadinen perustuu asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan rikkomiseen, toinen saman asetuksen
76 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta) sdddetyn tosiseikkojen
viran puolesta tutkimisen periaatteen loukkaamiseen ja kolmas saman asetuksen 75 artiklan (josta on
tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla) mukaisen perusteluvelvollisuuden laiminlyontiin.

Unionin yleinen tuomioistuin tutkii ensin toisen kanneperusteen ja sen jidlkeen ensimmadisen ja
kolmannen kanneperusteen.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomista

Toisella kanneperusteellaan kantaja moittii valituslautakuntaa siité, ettei se ottanut huomioon kantajan
jo mitdttomyysosastossa esittdimid notorisia seikkoja, jotka liittyvdt vendjin kielen levinneisyyteen
Saksassa ja Baltian maissa.

EUIPO ja viliintulija kiistévat kantajan véitteet.

Kantajan perustelusta, jonka mukaan vendjin ymmértdminen Saksassa on notorinen seikka, on
todettava ensiksi, ettd sen tavoitteena on pikemminkin kyseenalaistaa valituslautakunnan péatelmat,
joiden mukaan vyleisesti tunnetuista notorisista seikoista ei voida padtelld, ettd merkittdvd osa
saksalaisesta kohdeyleisostd ymmaértidisi vendjad, kuin moittia valituslautakuntaa siitd, ettd se on
jattanyt arvioimatta téllaisen vdittdimén paikkansa pitdvyyden.

Koska se, onko valituslautakunta arvioinut tiettyja tosiseikkoja, viitteitd tai todisteita oikein, sisdltyy
kuitenkin riidanalaisen paatoksen aineellisen lainmukaisuuden tutkintaan eikd péaidtoksen tekemiseen
johtaneen menettelyn siddntéjenmukaisuuden tutkintaan, on katsottava, ettd timd kantajan perustelu
on  mitdton  toisen  kanneperusteen, jonka  tavoitteena on  vahvistaa  asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaisen tosiseikkojen viran puolesta tutkimisen periaatteen
loukkaaminen, yhteydessd (ks. vastaavasti tuomio 18.5.2017, Reisswolf v. EUIPO (secret.service.),
T-163/16, ei julkaistu, EU:T:2017:350, 21 kohta).

Toiseksi kantajan perustelulla, jonka mukaan on notorista, ettd Baltian maissa ymmarretddn vendjas,
pyritddn ldhinnd kiistdméén valituslautakunnan pédtelmd, jonka mukaan Baltian maiden kansalaisia ei
ole syytd lukea kohdeyleisoon kuuluviksi, koska kantaja on tyytynyt todisteita esittdméttd toteamaan,
ettd ndissd maissa vendjdnkielisten osuus véestostd on korkea.

Oikeuskaytannostd ilmenee tdltd osin, ettd mitdttomyysmenettelyissd sovellettava EU-tavaramerkin
pétevyysolettama rajoittaa EUIPO:lla asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaan olevaa
velvollisuutta tutkia viran puolesta merkitykselliset tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottomien
hylkdysperusteiden  soveltamiseen. =~ Koska  mitdttomyysmenettelyssd  oletetaan  rekisteréidyn
EU-tavaramerkin olevan pitevd, tdtd tavaramerkkid koskevan mitéttomyysvaatimuksen esittdjan on
EUIPO:ssa vedottava konkreettisiin seikkoihin, joiden se katsoo vaikuttavan kyseisen tavaramerkin
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pétevyyteen (ks. vastaavasti tuomio 13.9.2013, Fiirstlich Castell’sches Doménenamt v. SMHV — Castel
Freres (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, 27 ja 28 kohta ja tuomio 28.9.2016, European Food v.
EUIPO - Société des produits Nestlé (FITNESS), T-476/15, EU:T:2016:568, 47 ja 48 kohta).

Mitattomyysvaatimuksen esittdjin on ndin ollen rekisteréidyn EU-tavaramerkin pétevyyden
kyseenalaistamiseksi vedottava notorisiin seikkoihin. Oikeuskdytinnén mukaan notoriset seikat on
madritelty seikoiksi, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti
saatavilla olevista ldhteistd (tuomio 22.6.2004, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV - DaimlerChrysler
(PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, 29 kohta ja tuomio 8.9.2010, Wilfer v. SMHV (Kitaran lavan
kuva), T-458/08, ei julkaistu, EU:T:2010:358, 72 kohta).

Oikeuskaytannostd ilmenee lisdksi, ettd EUIPO:n elimet eivdt ole pédttdessddn ottaa huomioon
notorisia seikkoja velvoitettuja vahvistamaan p&étoksissddn ndiden tosiseikkojen paikkansapitévyytta
(tuomio 1.3.2016, Peri v. SMHV (Multiprop), T-538/14, ei julkaistu, EU:T:2016:117, 14 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen ja tuomio 21.9.2017, Novartis v. EUIPO — Meda (Zimara), T-238/15, ei
julkaistu, EU:T:2017:636, 123 kohta).

Samalla tavoin EUIPO:n elimissd kdytavin menettelyn asianosaisia ei voida moittia siitd, etteivit he ole
esittineet todisteita notorisen seikan paikkansapitavyyden vahvistamiseksi. Valituslautakunta voi vasta
ilmoitettuaan, ettei mitdttomyysmenettelyn asianosaisten esittdmid vaitettyjd notorisia seikkoja voida
sen mukaan katsoa notorisiksi, hyldtd ne silla perusteella, etteiviat asianosaiset ole esittineet riittavid
todisteita vahvistamaan niiden paikkansapitavyytta.

Edella  esitetyn  perusteella ~ on  todettava, etta  valituslautakunta  rikkoi  asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa, kun se katsoi, ettd Baltian maiden kansalaiset voidaan jattda
kohdeyleison maééritelmédn ulkopuolelle pelkéstddn silld perusteella, ettd konkreettiset todisteet vendjan
kielen ymmartdmisestd ndissd maissa puuttuvat, eikd se ottanut tdtd ennen kantaa kysymykseen siitd,
onko vendjdn kielen ymmartdminen nédissd maissa notorista kantajan viitteen mukaisesti.

Koska valituslautakunta ei ottanut huomioon kantajan perustelua, jonka mukaan merkittéva osa Baltian
maiden véestostd on vendjankielisid, ja pidattaytyi vahvistamasta tdimén tosiseikan notorista luonnetta,
on todettava, ettd toinen kanneperuste on perusteltu.

Pelkéstdadn tama padtelma ei kuitenkaan riitd perusteluksi riidanalaisen péaatoksen kumoamiselle, koska
valituslautakunnan tekemalld asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa koskevalla virheelld ei ollut
itsessddn ratkaisevaa vaikutusta lopputulokseen (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2007, Philip Morris
Products v. SMHV (Savukerasian muoto), T-140/06, ei julkaistu, EU:T:2007:272, 72 kohta).

Edelld 36 kohdassa todettu virhe vaikuttaisi lopputulokseen ja se voisi nédin oikeuttaa riidanalaisen
paatoksen kumoamisen vain, jos ensimmaiinen kanneperuste on perusteltu erityisesti riidanalaisen
tavaramerkinmahdollisen kuvailevan merkityksen osalta vendjénkielisen, erityisesti Baltian maissa
asuvan yleison parissa.

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

Ensimmidiselld kanneperusteellaan, joka jakautuu neljadn osaan, kantaja vaittdd ensinnékin, etté

valituslautakunnan mééritelméd kohdeyleisosta on virheellinen, koska se ei ottanut huomioon unionin
erikoistunutta yleiso4, jolla on kauppasuhteita Venijille, eikd unionin vendjankielistd yleisod.
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Toiseksi kantaja viittdd, ettd valituslautakunta ei arvioinut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa
(josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta) soveltaessaan asianmukaisesti sitd unionin
aluetta, johon mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ehdoton hylkédysperuste voisi
soveltua.

Kolmanneksi kantaja kiistdd valituslautakunnan arvioinnin sanan “Ilaom6up” vendjankielisesté
merkityksestd. Neljanneksi kantaja kiistdd valituslautakunnan arvioinnin, joka koskee kohdeyleisolle
syntyvdd vaikutelmaa tdméan sanan translitteroinnista latinalaisille kirjaimille (plombir).

EUIPO ja viliintulija kiistavdt kantajan viitteet. Ne viittdvat lahinnd, ettd kantaja ei ole nayttényt
toteen, ettd sanan “plombir” tai "TTaomOup” ymmarretddn tarkoittavan vendjéaksi jadtelod. Ne arvioivat
joka tapauksessa, ettd kohdeyleiso ei havaitse tdtd kuvailevaa merkitystd. EUIPO:n mukaan vendjan
kielen ymmartdmisestd unionin alueella ei ole yleista tietoa. Viliintulija vaittaa, ettd koska vendjan kieli
on vieras kieli unionin kansalaisille, kantajan on néytettavé toteen, ettd sana "plombir” kuuluu timén
kielen perussanastoon.

On syytd muistuttaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddetddn, ettd
EU-tavaramerkki julistetaan mitdttomaksi, jos EU-tavaramerkki on rekisteroity 7 artiklan sdd@nnosten
vastaisesti. Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan “tavaramerkkejd, jotka
muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa
kayttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madrds, kayttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia” ei rekisteroida.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on yleisen edun mukainen tavoite, joka
edellyttad, ettd merkit ja merkinnét, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan niiden
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintia haetaan, voivat olla vapaasti kaikkien
kaytettdvissda. Talla sadnnokselld estetddn se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kayttaa tallaisia merkkeja
tai merkint6ja sen vuoksi, ettd ne on rekisteroity tavaramerkiksi, ja se, ettd jokin yritys monopolisoisi
kuvailevan termin kdyton muiden yritysten, mukaan luettuna sen kilpailijat, vahingoksi, jolloin niiden
kéytettdvissda omien tavaroidensa kuvaamiseksi oleva sanavarasto rajoittuisi (ks. tuomio 25.11.2015,
Ewald Dorken v. SMHV — Schiirmann (VENT ROLL), T-223/14, ei julkaistu, EU:T:2015:879, 20 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

— Ensimmdisen kanneperusteen ensimmdinen ja toinen osa

Ensimmadisen kanneperusteen ensimméinen ja toinen osa on tutkittava yhdessd koska niilld pyritadn
osoittamaan virheelliseksi valituslautakunnan arviointi, joka koskee kohdeyleis6d ja unionin aluetta,
joiden osalta riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan merkin kuvailevuutta voidaan arvioida ainoastaan yhtaaltd
suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta suhteessa siihen késitykseen, joka ndiden
tavaroiden tai palveluiden kuluttajista koostuvalla kohdeyleisollé siitd on (tuomio 27.2.2002, Eurocool
Logistik v. SMHV (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, 38 kohta ja tuomio 22.5.2008, Radio
Regenbogen Horfunk in Baden v. SMHV (RadioCom), T-254/06, ei julkaistu, EU:T:2008:165, 33 kohta;
ks. myos tuomio 17.5.2011, Consejo Regulador de la Denominacién de Origen Txakoli de Alava ym. v.
SMHV (TXAKOLI), T-341/09, EU:T:2011:220, 20 kohta oikeuskaytantéviittauksineen).

Kasiteltdvana olevassa asiassa valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen pééatoksen 16 kohdassa,

ettd riidanalaisen tavaramerkin kattamat tavarat on suunnattu kaikille unionin loppukuluttajille, joiden
tarkkaavaisuusaste on keskiméddrdinen, eikd kantaja ole kyseenalaistanut tétd arviointia.

ECLIL:EEU:T:2018:941 7
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Kantaja viittdd kuitenkin, ettd valituslautakunta jétti virheellisesti arvioimatta asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan mukaista ehdotonta hylkdysperustetta yhtaélta
erikoistuneeseen yleisoon, jolla on kauppasuhteita Vendjille ja toisaalta unionin suureen yleis66n
kuuluvien kuluttajien, jotka asuvat erityisesti Saksassa ja Baltian maissa, vendjdnkieliseen osaan
ndhden.

Kantaja kiistdd tdltd osin ldhinnd valituslautakunnan tulkinnan “unionin osan” késitteestd, jota
tarkoitetaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa ja jonka mukaan merkin rekisterdinnisté
EU-tavaramerkiksi voidaan kieltaytyd, vaikka “rekister6innin [ehdottomat] esteet olisivat olemassa
ainoastaan osassa unionia”. Kantaja viittdd, ettd valituslautakunnan olisi pitanyt tutkia riidanalaisen
tavaramerkin kuvailevuus erityisesti Saksassa ja Baltian maissa eli tdimén sdédnnoksen mukaisessa
“osassa unionia” asuvien unionin suureen yleiso6n kuuluvien vendjiankielisten kuluttajien
nikokulmasta.

Téssd yhteydessd on tdsmennettéva, ettd valituslautakunta katsoi riidanalaisen paitoksen 18 kohdassa,
ettd rajat ylittdvd vdhemmistd ei voi, toisin kuin jasenvaltio tai jasenvaltioiden ryhm&, muodostaa
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua “osaa unionista”.

Kuten unionin tuomioistuin katsoi 22.6.2006 antamassaan tuomiossa Storck v. SMHV (C-25/05 P,
EU:C:2006:422, 83 kohta), asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu unionin osa voi
muodostua vain yhdesta jasenvaltiosta.

Tasta oikeuskaytannostd, joka johtui kyseisen asian tosiseikoista, ei voida kuitenkaan padtelld, ettd
unionin tuomioistuin olisi tarkoittanut tulkita asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan mukaista
késitettd “unionin osa” siten, ettd se ei voisi viitata jasenvaltion aluetta pienempddn alueeseen.
Lainsaatdjan kyseisessd artiklassa kéayttamien késitteiden valinnasta ilmenee, ettd se on halunnut tehda
mahdottomaksi merkin rekister6imisen hylkdysperusteilla, jotka ovat olemassa osassa yhtd tai
useampaa jasenvaltiota (ks. vastaavasti tuomio 13.9.2012, Sogepi Consulting y Publicidad v. SMHV
(ESPETEC), T-72/11, ei julkaistu, EU:T:2012:424, 35 ja 36 kohta).

Lisaksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa ei tule ymmaértaa siten, ettd se viittaisi sanamerkin
kyseessd ollessa valttamattd yhteen jasenvaltion tai unionin virallisista kielistd (tuomio 13.9.2012,
ESPETEC, T-72/11, ei julkaistu, EU:T:2012:424, 36 kohta; ks. myos tuomio 19.7.2017, Lackmann
Fleisch- und Feinkostfabrik v. EUIPO (mepBeap), T-432/16, ei julkaistu, EU:T:2017:527, 28 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Kuten kantaja tuo esiin, edelld mainitun perusteella asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan
mukaan kohdeyleiso, jonka osalta ehdotonta hylkédysperustetta on arvioitava, koostuu unionin suureen
yleisoon kuuluvista vendjénkielisista kuluttajista, koska kantaja vaittdd, ettd riidanalainen tavaramerkki
sisdltdd vendjankielisen kuvailevan merkityksen.

Kantajan perustelusta, jonka mukaan unionin vengjiankieliset kuluttajat asuvat erityisesti Saksassa ja
Baltian maissa, on todettava ensiksi, ettd toisin kuin valituslautakunta katsoi riidanalaisen péaatoksen 23
ja 24 kohdassa, kantajan valituslautakunnalle esittimét todisteet osoittavat vakuuttavalla tavalla, ettd
merkittdvd osa saksalaisesta viestostd puhuu vendjad. Kantajan valituslautakunnassa esittdmasta
Amtsgericht Koélnin (Ko6lnin alioikeus, Saksa) 27.1.2016 antamasta tuomioista ilmenee nimittdin, ettd
Saksan alueen vendjinkieliseen véestoon kuuluu noin kolme miljoonaa ihmista.

Toiseksi on korostettava siitd kysymyksestd, asuuko merkittdvd osa unionin vendjankielisista

kansalaisista Baltian maissa, ettd EUIPO myonsi suullisessa kasittelyssd, ettd on notorista, ettd vendjaa
ymmarretddn yleisesti Baltian maissa.

8 ECLL:EU:T:2018:941
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Lisdksi unionin yleinen tuomioistuin vahvisti dskettdin, ettd on notorista, ettd merkittdvd osa Baltian
maiden kansalaisista osaa vendjdd tai puhuu sitd &didinkielenddn (ks. vastaavasti tuomio 19.7.2017,
MeABeab, T-432/16, ei julkaistu, EU:T:2017:527, 29 kohta). Kantaja korosti perustellusti, ettd EUIPO:n
ensimmadinen valituslautakunta pédtyi samaan péadtelméddn niin kyseisen tuomion kohteena olevassa
17.5.2016 tekemaissddn paatoksessd kuin myos toisessa, 20.6.2013 asiassa R 814/2012-1 tekemadssddn
péadtoksessd, johon myos viitataan kannekirjelmassa.

Oikeuskédytdannosta ilmenee tdltd osin, ettd jokaisen rekisterdintihakemuksen tutkimisen on oltava
tiukkaa ja kattavaa, ja se on tehtdvi jokaisessa konkreettisessa tapauksessa (tuomio 10.3.2011, Agencja
Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 77 kohta). EUIPO:n valituslautakuntien
péadtosten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 nojalla, sellaisena kuin unionin
tuomioistuin on sitd tulkinnut, eikd EUIPO:n pédtoksentekokdytainnon pohjalta (ks. tuomio 8.5.2012,
Mizuno v. SMHV - GQolfino (G), T-101/11, ei julkaistu, EU:T:2012:223, 77 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen; ks. myos vastaavasti tuomio 26.4.2007, Alcon v. SMHV, C-412/05 P,
EU:C:2007:252, 65 kohta ja tuomio 2.5.2012, Universal Display v. SMHV (UniversaPHOLED),
T-435/11, ei julkaistu, EU:T:2012:210, 37 kohta)

Oikeuskdytdannon, jossa edellytetidn EUIPO:n ottavan huomioon jo tehdyt paatokset ja pohtivan
erityisen huolellisesti sitd, onko sen tehtdvd samansuuntainen péétos vai ei (tuomio 10.3.2011, Agencja
Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 74 kohta), valossa on kuitenkin syyta
katsoa, ettd kantajan esittdimét aiemmat pédtokset ovat selvd ja ajankohtainen osoitus siitd, etté
vendjankielen ymmartiminen unionissa ja etenkin Baltian maissa voidaan katsoa notoriseksi seikaksi,
koska EUIPO:n elimet ovat ottaneet tdméan seikan huomioon kyseisissd péaatoksissa.

Niissd olosuhteissa on syytd katsoa, ilman ettd on tarvetta arvioida kantajan viitteitd erikoistuneesta
yleisostd, jolla on kauppasuhteita Vendjille, ettd valituslautakunta teki arviointivirheen maarittdessdan
kohdeyleison seka rikkoi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa, koska kohderyhma, jonka osalta
ehdottoman hylkdysperusteen olemassaoloa piti arvioida, oli unionin suureen yleis66n kuuluva
vendjinkielinen yleiso, joka ymmartad tai puhuu vendjad ja asuu erityisesti Saksassa ja Baltian maissa.

Ensimmadisen kanneperusteen ensimmadinen ja toinen osa on niin ollen hyviksyttava.

— Ensimmdisen kanneperusteen kolmas ja neljds osa

Ensimmadisen kanneperusteen kolmannella osalla kantaja riitauttaa ldhinnd valituslautakunnan
padtelmén, jonka mukaan kantaja ei ollut ndyttdnyt toteen, ettd sanalla "Tlaom6up” on vendjiksi
riidanalaisen  tavaramerkin kattamia tavaroita koskeva kuvaileva merkitys. Ensimmaiisen
kanneperusteen neljannelld osalla kantaja kyseenalaistaa valituslautakunnan paatelmén, jonka mukaan
kohdeyleisolle asetettu 7dlyllinen ponnistelu” eli kddntdmisen vaiva yhdistyneend translitteroimisen
vaivaan estdisi sen toteamisen, ettd kohdeyleisé havaitsee sanan “plombir” mahdollisen kuvailevan
merkityksen.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat kantajan viitteet.
Ensiksi sanan “TTaom6up” tai “plombir” merkityksestd vendjaksi on muistutettava, ettd EUIPO:n
mitittomyysosasto  katsoi, ettd nimitystd = "Tlaombup”  kaytettiin  entisen  Sosialististen

neuvostotasavaltojen liiton (entinen Neuvostoliitto) aikana tarkoittamaan erddnlaista jaatelod, eika
valituslautakunta kyseenalaistanut tétéd riidanalaisessa padtoksessaan.

ECLIL:EEU:T:2018:941 9
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Valituslautakunta ei maininnut mitdén nayttoa siitd, ettd sana "plombir” ei olisi endd kaytossd Vendjalla.
Vaikka se tdsmensi riidanalaisen paatoksen 30 kohdassa, ettd jadteloa tarkoittavat ilmaisut oli kddnnetty
ilmaisulla ”(sliwotschnoje) moroschenoje” ("canBouHoe mopoxxeHoe”) saksa—vendja-sanakirjoissa, ndméa
huomiot eivit riitd poissulkemaan sitd, ettd myos sanaa "ITaombup” tai "plombir” kéytetddn vendjian
kielessa kuvaamaan niitéd tavaroita tai ndiden tavaroiden variaatiota.

Lisdaksi on syytd todeta, ettd riidanalaisen pddtoksen 32 kohdasta ja EUIPO:n asiakirja-aineistosta
ilmenee, ettd kantaja on esittinyt valituslautakunnassa liitteitd vuodelta 2003 olevista teknisistd
normeista "GOST”, joissa sanan “plombir” ja sanan "moroschenoje” kattamat tavarat kuuluvat saman
luokitusnumeron (52175-2003) alle. Namé viralliset standardit, jotka Vendjan federaation
standardointi-, metrologia- ja sertifiointikomitea vahvisti entisen Neuvostoliiton hajoamisen jalkeen,
ovat konkreettinen todiste, jolla voidaan osoittaa, ettd sana “plombir” tai "Ilaom6bup” on venijin
kielessd yleinen jaitelod tarkoittava sana.

Kantaja esitti valituslautakunnassa myos Deutsches Patent- und Markenamtin (Saksan patentti-
ja tavaramerkkivirasto) 12.3.2013 antaman padtoksen, jossa vahvistetaan, ettd sana “plombir” tai
"TIaombup” tarkoitti vendjaksi jadtelod myos kyseisen paatoksen antamisen hetkelld.

Tastd seuraa, ettd kantaja esitti valituslautakunnassa riittdvdt todisteet osoittaakseen, ettd sanalla
"plombir” tai "TTaombup” on venijin kielessd kyseessd olevia tavaroita tarkoittava kuvaileva merkitys.

Lisdksi on syytd tdsmentdd, ettd kantajan ensimmadistd kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa
esittamat otteet sanakirjasta (suullista késittelyd koskevan pyynnon liitteet K16 ja K17) osoittavat, etté
tdtd sanaa kaytetddn yleisesti vendjdn kielessa tarkoittamaan jaateloa.

Viliintulijan perustelu, jonka mukaan on syytd ottaa huomioon sanan "plombir” tai "TIaom6up” muita
tavaroita koskeva kaytto, ei aseta tdtd pddtelmdd kyseenalaiseksi. Vakiintuneen oikeuskédytdnnon
mukaan se seikka, ettd ilmauksella voi olla useampia merkityksid, ei sulje pois asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan mukaisen kuvailevuuden olemassaoloa. Téltd osin
riittdd, ettd ainakin yksi sen merkityksistdi on sellainen, ettd tavaramerkkid voidaan kayttda
kuvailemaan kyseessd olevia tavaroita (ks. tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99,
EU:C:2004:86, 97 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Toiseksi on muistutettava riidanalaisesta tavaramerkistd unionin vendjankielisille, erityisesti Saksassa ja
Baltian maissa asuville, kuluttajille syntyvastd kasityksestd, ettd merkin kuuluminen asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan edellyttdd, ettd merkin ja niiden
tavaroiden tai palvelujen valilld, joita varten rekisterdintia haetaan, on olemassa riittdvin suora ja
konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleiso voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, ettd merkilld
kuvaillaan kyseessd olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyd ominaisuutta (ks. tuomio 22.6.2005,
Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Toisin kuin valituslautakunta katsoi riidanalaisessa péaatoksessddan, kasiteltdvand olevassa asiassa on
todenndkoisempdd, ettd unionin vendjankielinen yleis6 yhdistdd jadtelod tarkoittavan kuvailevan
vendjankielisen merkityksen sanaan “plombir” kuin sanaan "ITaom6up”, koska kaikki tihdn yleis6on
kuuluvat henkilot hallitsevat latinalaiset kirjaimet, mutta eivét valttdmattd kyrillisid kirjaimia.

Kuten kantaja tuo esiin, unionin vengjiankielinen yleiso kayttda myos todennékaisesti viestintévilineits,

jotka eivit pysty kasittelemadn kyrillisid kirjaimia, ja on ndin ollen tottunut translitteroimaan vendjan
kielen sanoja latinalaisille kirjaimille.

10 ECLL:EU:T:2018:941
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On lisdksi muistutettava, ettd toiseen aakkosjirjestelméddn kuuluvan sanan translitterointi latinalaisille
kirjaimille ei vélttimétta estd kohdeyleisod havaitsemasta tdmdn sanan kuvailevaa merkitysta (ks.
vastaavasti tuomio 16.12.2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer v. SMHV (CHROMA), T-281/09,
EU:T:2010:537, 34 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Edelld esitetystd seuraa, ettd koska sana “plombir” on sanan “ITaomOmp” tarkka translitterointi
latinalaisille kirjaimille, jotka unionin vendjankielinen kuluttaja tuntee, kyseinen kuluttaja voi
vélittomadsti ja suoraan havaita sen kuvailevan merkityksen.

Nidin ollen on hyviksyttdvda my6s ensimmadisen kanneperusteen kolmas ja neljas osa ja siten
ensimmadinen kanneperuste kokonaisuudessaan.

Edella esitetyn perusteella riidanalainen pdatos on kumottava ilman ettd on tarpeen tutkia kolmatta

kanneperustetta, joka liittyy asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan mukaisen perusteluvelvollisuuden
rikkomiseen.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojdrjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hédvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Tyojarjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille asian kasittelysta EUIPO:n
valituslautakunnassa aiheutuneita vélttamattomia kustannuksia pidetddn korvattavina
oikeudenkéyntikuluina.
Koska EUIPO on hévinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan ja
korvaamaan kantajan oikeudenkéyntikulut tdmin vaatimusten mukaisesti. Oikeudenkéyntikuluihin
kuuluvat myds kantajalle asian kasittelystd EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet valttaméattomat
kustannukset.
Koska viliintulija on havinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan.
Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljinnen valituslautakunnan 22.9.2016
tekemi piaitos (asia R 1812/2015-4) kumotaan.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Monolith Frost
GmbH:n oikeudenkiyntikulut, mukaan lukien Monolith Frostille asian kisittelystda EUIPO:n
valituslautakunnassa aiheutuneet valttimittomit kustannukset.

3) Dovgan GmbH vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan.
Pelikanova Valancius Oberg
Julistettiin Luxemburgissa 13 pédiviand joulukuuta 2018.

Allekirjoitukset
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