TUOMIO 11.5.2010 — ASIA T-237/08

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

11 péivédna toukokuuta 2010*

Asiassa T-237/08,

Abadia Retuerta, SA, kotipaikka Sard6n de Duero (Espanja), edustajinaan asianaja-
jat X. Fabrega Sabaté ja M-1. Curell Aguila,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenédn J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.
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ABADIA RETUERTA v. SMHV (CUVEE PALOMAR)
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmaisen valituslautakunnan

2.4.2008 tekemistd pdatoksestd (asia R 1185/2007-1), joka koskee sanamerkin
CUVEE PALOMAR rekisterdintié yhteison tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi seké tuomarit E. Cremona ja
S. Frimodt Nielsen (esitteleva tuomari),

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzélez,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.6.2008 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.9.2008 jitetyn
vastineen,

ottaen huomioon 24.11.2009 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussdannot

Kansainvdliset oikeussddnnot

Maailman kauppajirjeston perustamissopimuksen liitteessd 1 C oleva teollis- ja teki-
janoikeuksien kauppaan liittyvistd nikokohdista tehty sopimus (jaljempéna TRIPS-
sopimus) on allekirjoitettu Marrakeshissd 15.4.1994 ja hyviksytty Uruguayn kier-
roksen monenvilisissd kauppaneuvotteluissa (1986-1994) laadittujen sopimusten
tekemisestd Euroopan yhteison puolesta yhteison toimivaltaan kuuluvissa asioissa
22.12.1994 tehdylld neuvoston pédtokselld 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1).
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Mainitun sopimuksen 23 artiklan otsikkona on ”Viinejé ja vikevid alkoholijuomia
koskevien maantieteellisten merkintdjen lisisuoja’; ja siind méératddn seuraavaa:

1. Jasenen tulee sddtdd asianosaisten kiytossd olevista oikeudellisista keinoista es-
tdd sellaisten maantieteellisten merkintjen kéytto viineille, jotka eivit ole kyseessd
olevan alkuperdmerkinnén osoittamasta paikasta, tai alkoholijuomille, jotka eivit ole
kyseisen maantieteellisen merkinnén osoittamasta paikasta, myos niissé tilanteissa,
joissa todellinen tuotteiden alkuperi osoitetaan, tai kun maantieteellistd merkintda
kéytetddn kddnnoksend taikka sellaisen ilmaisun yhteydessé kuten ’-laatuinen’, ‘tyyp-
pinen’, 'tyylinen’, ’jdljitelm&’ tai vastaava.

2. Viinien osalta tapahtuva sellaisen tavaramerkin rekisteréinti, joka siséltdd viinin
osoittavan maantieteellisen merkinnin, tai vikevien alkoholijuomien osalta alkoholi-
juoman osoittavan alkuperdmerkinnén, tai joka muodostuu sellaisesta maantieteelli-
sestd merkinnésta, tulee evitd tai mitdtoida sellaisten viinien ja alkoholijuomien osal-
ta, joilla ei ole tatd alkuperid, viran puolesta, mikéli jdsenen lainsdddénto niin sallii,
tai asianosaisen osapuolen vaatimuksesta.

3. Tilanteessa, jossa viineille on useita samannimisid maantieteellisia merkinto-
ja, jokaiselle merkinnélle annetaan suojaa, ellei edelld olevan 22 artiklan 4 kohdan
médradyksistd muuta johdu. Jokaisen jasenen tulee paittad niistd kdytinnon ehdoista,
joiden perusteella kyseessé olevat samannimiset merkinnit erotetaan toisistaan, ot-
taen huomioon tarve varmistaa kyseisten tuottajien tasapuolinen kohtelu ja se, ettd
kuluttajia ei johdeta harhaan.
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4. Viinien maantieteellisten merkintojen suojelun helpottamiseksi TRIPS-neuvoston
on pantava alulle neuvottelut koskien jérjestelmaén osallistuvien jdsenten alueilla
suojaa saaville viineille myonnettdvien maantieteellisten merkintdjen ilmoittamista ja
rekister6imistd koskevan monenkeskisen jarjestelmdn perustamista”

TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 5 kohdassa mééritadn seuraavaa:

"Milloin tavaramerkin rekisteréintia on haettu tai se on rekisterdity vilpittémaéssa
mielessd, taikka milloin oikeus tavaramerkkiin on saatu sen johdosta, ett sitd on kéy-
tetty vilpittoméassd mielessa — —

b) ennen kuin maantieteellinen merkinté saa suojaa sen alkuperdmaassa,

tdmén luvun tdytdntoonpanemise[en] tdahtddvid toimenpiteitd sovelletaan ottaen
huomioon, mitd on voimassa tavaramerkin rekisteroitavyydestd tai pétevyydestd
taikka oikeudesta kéyttda tavaramerkkié sen perusteella, ettd sellainen tavaramerkki
on identtinen tai samanlainen maantieteellisen merkinnin kanssa.

Yhteison lainsddddnto

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVLL11,s.1) 7 artiklan 1 kohdan j alakohta liséttiin kyseiseen asetukseen yhteison
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tavaramerkistd annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta Uruguayn kierrok-
sella neuvoteltujen sopimusten tiytdnt6on panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvos-
ton asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83). Téssé artiklassa, josta on tullut
yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan j alakohta, sdddetddn seuraavaa:

”Seuraavia merkkeji ei rekister6ida: — — j) viinien osalta tavaramerkit, jotka sisaltévit
viinin osoittavan maantieteellisen merkinnén tai jotka muodostuvat sellaisesta mer-
kinnisté, — — sellaisten viinien — — osalta, joilla ei ole taté alkuperdd”

Asetuksen N:o 3288/94 johdanto-osan neljis perustelukappale kuuluu seuraavasti:

"TRIPS-sopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa mairétddn sellaisten tavaramerkkien
epddmisestd tai mitdtdimisestd, jotka sisdltdvit viinien tai védkevien alkoholijuo-
mien vadrid maantieteellisida merkintoja tai jotka muodostuvat sellaisista merkinnois-
td, riippumatta siitd, ovatko ne omiaan johtamaan kuluttajia harhaan; asetuksen
(EY) N:0 40/94 7 artiklan 1 kohtaan on siten syytd lisdtéd uusi j kohta”

Viinin yhteisestd markkinajérjestelystd 17.5.1999 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:0 1493/1999 (EYVL L 179, s. 1) 50 artiklan 1 ja 2 kohta, sellaisina kuin niiti on
sovellettava tiassa oikeusriidassa, kuuluvat seuraavasti:

”1. Jasenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta asianomai-
set osapuolet voivat ehkaistd [TRIPS-]sopimuksen 23 ja 24 artiklassa médrittyjen
ehtojen mukaisesti [asetuksen N:o 1493/1999] 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
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tarkoitettuihin tuotteisiin liitetyn maantieteellisen merkinndn kiyton yhteisossi
tuotteissa, jotka eivit ole perdisin kyseisen maantieteellisen merkinnén osoittamasta
paikasta, vaikka tavaroiden oikea alkuperd ilmoitetaan tai maantieteellinen merkinta
osoitetaan kddnnoksessa tai siihen on liitetty sellaiset merkinnat kuin laji’, tyyppi’,
‘tyylinen’, jéljitelm&’, tai muu vastaava merkintd.

2. Téssd artiklassa tarkoitetaan 'maantieteellisilli merkinnoilld’ merkintdjé, joilla
tunnusmerkitddn Maailman kauppajérjestoon kuuluvan kolmannen maan alueelta
tai tdhdn alueeseen kuuluvalta alueelta perdisin oleva tuote silloin, kun tuotteen tietty
laatu, maine tai muu erityispiirre voidaan yhdistdd olennaisesti kyseiseen maantie-
teelliseen alkuperaan.”

Asetuksen N:0 1493/1999 52 artiklan 1 kohdan ensimmaiisessi alakohdassa sdddetaan
seuraavaa:

”Jos jasenvaltio kéayttdd madritellyn alueen nimeé tma-laatuviinin tai tma-laatuviinik-
si jalostettavan viinin kuvauksessa, nimed ei saa kdyttéd sellaisten viinialan tuotteiden
kuvaukseen, joita ei ole tuotettu kyseisella alueella, eika sellaisten tuotteiden kuvauk-
seen, joita ei kuvata kyseiselld nimelld asiaa koskevien yhteison tai kansallisten sdan-
nosten mukaisesti. Tété sovelletaan my6s silloin, kun jasenvaltio on kdyttanyt paikal-
lisen hallintoalueen, sen osan tai paikkakunnan nimeé yksinomaan tma-laatuviinin
tai tma-laatuviiniksi jalostettavan viinin kuvaukseen”

Asetuksen N:o 1493/1999 54 artiklassa siadetaan seuraavaa:

”1. Maédritellyilla alueilla tuotetuilla laatuviineilld (tma-laatuviinit) tarkoitetaan vii-
nejd, jotka ovat tdmén osaston ja asiaa koskevien yhteison ja jasenvaltioiden sddnnos-
ten mukaisia.
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4. Jasenvaltioiden on toimitettava komissiolle viipymaéttd luettelo hyviksymistddn
tma-laatuviineistd ja mainittava kunkin tma-laatuviinin osalta niiden tuotantoa ja
valmistusta koskevat kansalliset sddnnokset.

5. Komissio julkaisee tdmén luettelon Euroopan yhteisojen virallisessa lehdesss,
C-sarjassa.”

Komissio julkaisi maaritellyilld alueilla tuotettujen laatuviinien luettelon asetuksen
N:0 1493/1999 54 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisojen virallisessa leh-
desséd ensimmadisen kerran 19.2.1999 (C 46, s. 113). Téssi luettelossa — jolla kumottiin
ja korvattiin virallisessa lehdessd 15.11.1996 (C 344, s. 110) erityisesti médritetyilld
alueilla tuotettuja laatuviineja koskevista erityissadnnoksista 16.3.1987 annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 823/87 (EYVL L 84, s. 59) 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti
julkaistu aikaisempi luettelo — mainitaan Espanjan kohdalla suojattu alkuperédnimitys
”Valencia” ja viitataan Espanjan virallisessa lehdessd (Boletin Oficial del Estado, BOE)
julkaistuihin ministerion maaréyksiin, jotka on annettu 13.6.1987 (BOE 3.7.1987),
11.3.1991 (BOE 14.3.1991) ja 29.11.1995 (BOE 8.12.1995).

Komissio on julkaissut mééritellyilla alueilla tuotettujen laatuviinien uuden luette-
lon virallisessa lehdesséd 14.4.2004 (C 90, s. 1). Siind mainitaan Espanjan ja Valencian
alueen kohdalla Clarianon seutukunta seké 19.10.2000 annettu ministerion méardys
(BOE 3.11.2000) ja ministerion madrdys APA/1815/2002 (BOE 16.7.2002).

II - 1595



11

12

TUOMIO 11.5.2010 — ASIA T-237/08

Komissio on sen jélkeen julkaissut uuden luettelon virallisessa lehdessd vuonna 2006
(C 41, s. 1) ja vuonna 2007 (C 106, s. 1). Néissd luetteloissa on Valencian alueen ja
Clarianon seutukunnan kohdalla samat maininnat ja samat viittaukset ministerion
madrdyksiin kuin 14.4.2004 julkaistussa virallisessa lehdessa C 90.

Kansallinen lainsddddnto

Suojatusta alkuperdnimityksestd ”"Valencia” ja sen sédntelyelimestd annetun uuden
asetuksen, joka on vahvistettu 19.10.2000 annetulla ministerion maaraykselld ja jul-
kaistu Espanjan virallisessa lehdessd 3.11.2000, 2 §:n 1 ja 2 momentissa sdddetddn
seuraavaa:

”1. Téhdn suojattuun alkuperdnimitykseen perustuvan suojan sisdlté on 2.12.1970
annetun lain nro 25/1970 81 §:n ja asiassa sovellettavan muun lainsddddnnén mu-
kainen, ja sen piiriin kuuluvat ilmaisu "Valencia’ ja kaikkien sellaisten seutukuntien,
piirien, kuntien, paikkakuntien ja tilojen nimet, joista 4 §:ssd luetellut tuotanto- ja
kypsytysalueet muodostuvat.

2. Sellaisten nimien, tavaramerkkien, sanojen, ilmaisujen tai tunnusten, jotka ovat
ddntamistavaltaan tai ulkoasultaan samankaltaisia kuin ne, jotka kuuluvat alkupe-
ranimityksen suojan piiriin, kiyttdminen muista viineistd, jotka sen vuoksi olisivat
sekoitettavissa tdmén asetuksen soveltamisalaan kuuluviin viineihin, on kielletty sii-
nédkin tapauksessa, ettd niiden yhteydessé kéytettiisiin sanoja "tyyppinen’, 'tyylinen’,
"pullotettu -ssa’, 'sdilytetty -n kellarissa’ tai muita vastaavia sanoja”
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13 Suojatusta alkuperdnimityksestd ”"Valencia” ja sen sédédntelyelimestd annetun uuden
asetuksen 4 §:n 1 momentissa sdddetddn seuraavaa:

"Tuotantoalue, jota suojattu alkuperdnimitys "Valencia’ koskee, muodostuu Valencian
alueella sijaitsevista viljelymaista, jotka saéntelyelin katsoo 5 §:ssé lueteltujen viiniry-
palelajikkeiden tuottamiseen soveltuviksi; sen muodostavat seuraavat seutukunnat ja

”

kunnat: — — Clarianon seutukunta: — — Palomar — —!

14 Suojatusta alkuperdnimityksestd ”"Valencia” ja sen séédntelyelimestd annetun uuden
asetuksen 4 §:n 1 momenttia on muutettu 4.7.2002 annetulla ministerién maarayk-
selli APA/1815/2002 (BOE nro 169, 16.7.2002, s. 25958). Sana "Palomar” on siina
korvattu sanoilla "el Palomar”.

Asian tausta

15 Kantaja Abadia Retuerta, SA, teki sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavara-
merkit ja mallit) (SMHV) 27.11.2006 hakemuksen, joka koski rekistertintid yhteison
tavaramerkiksi asetuksen N:o 40/94 nojalla.

16 Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki CUVEE PALOMAR.
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Tavarat, joita varten rekisterointid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, sellaisena kuin
tdma sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "viinit”.

Tutkija katsoi, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettu
ehdoton hylkédysperuste esti haetun merkin rekister6innin, ja hylkasi rekisteréintiha-
kemuksen 5.6.2007 péivatylld paatoksella.

Kantaja valitti tutkijan paatoksesta.

Ensimmidinen valituslautakunta hylkisi kantajan valituksen ja velvoitti kantajan vas-
taamaan menettelystd aiheutuneista kuluista 2.4.2008 tekemailldan péaatokselld (jal-
jempénd riidanalainen péitos).

Valituslautakunta muistutti, ettd oikeuskéytédnnossa (asia C-245/02, Anheuser-Busch,
tuomio 16.11.2004, Kok., s. I-10989, 42 kohta oikeuskédytantoviittauksineen) on vah-
vistettu, ettd koska yhteis6 on TRIPS-sopimuksen sopimuspuoli, sen on tulkittava
tavaramerkkilainsdddént6dan mahdollisimman pitkélle timén sopimuksen sanamuo-
don ja tarkoituksen valossa (riidanalaisen paatoksen 13 kohta).

Valituslautakunta tismensi, ettd TRIPS-sopimuksen 22 artiklan 3 kohdan ja 23 artik-
lan 2 kohdan méérédysten vertailu osoittaa, ettd viimeksi mainittu mééarays, jonka sa-
namuoto on siséllytetty asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohtaan, on eri-
tyissddnnos, jossa on viinejé ja viakevid alkoholijuomia osoittavien maantieteellisten
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merkintojen rekisterointia koskeva erityinen kielto. Valituslautakunta huomautti, etté
kielto on tdydellinen ja ehdoton, koska kielto ei edellyti sité, ettd maantieteellisen
merkinnén kaytto tavaramerkissa sellaisissa tavaroissa olisi omiaan johtamaan yleis64
harhaan todellisen alkuperén osalta, miké puolestaan on TRIPS-sopimuksen 22 artik-
lan 3 kohdassa tarkoitetun maantieteellisten merkint6jen rekisteréinnin yleisen kiel-
lon soveltamisen nimenomainen edellytys (riidanalaisen paatoksen 16 ja 17 kohta).

Valituslautakunta totesi péddasiallisesti, ettd el Palomar on Clarianon seutukunnassa
sijaitsevan erddn kunnan nimi ja asiassa sovellettavien yhteison oikeussddntojen ja
kansallisten oikeussdéntojen mukaan alkuperdnimityksen "Valencia” suojan piiriin
kuuluva tuotantoalue (riidanalaisen paiatoksen 19 ja 20 kohta).

Valituslautakunta katsoi, ettd alkuperédnimitykselld ”Valencia” suojattu kunnan nimi
el Palomar ja rekisteroitdvaksi haettuun tavaramerkkiin siséltyvd sana "Palomar”
muistuttavat suuresti toisiaan (riidanalaisen paatoksen 26 kohta).

Valituslautakunta katsoi, ettd sen kiyttd on siten 19.10.2000 annetun ministerion
maédrdyksen 2 §:n 2 momentin mukaan kielletty, koska yhteisén tavaramerkkia ei ole
haettu kyseiseltd alueelta perdisin olevien viinien alkuperdn osoittamiseen (riidan-
alaisen paitoksen 26 kohta).

Valituslautakunta totesi lisdksi, etta vaikka el Palomar onkin kunnan virallinen nimi,
tdmadn erityisen alueen yksiloiva tekija on "Palomar’; johon maantieteellinen merkin-
td my0s olennaisesti perustuu, silld yksilointi ei voi riippua siitd, onko artikkeli "el”
mukana nimessd. Asianomainen kunta on sitd paitsi yksiloity 19.10.2000 annetussa
ministerion maardyksessa nimelld Palomar ilman artikkelia (riidanalaisen péatoksen
29 kohta).
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Valituslautakunta totesi, ettd kun otetaan huomioon, ettéd alkuperénimityksen suoja
ulottuu kuntien nimiin, téssd tapauksessa el Palomar, sekd nimiin, jotka saattaisivat
niiden kanssa samankaltaisina olla harhaanjohtavia, kuten rekisteréitaviksi haettuun
merkkiin sisdltyvd sana "Palomar” on, sovellettavan lainsdddannén mukaan tdméa
sana on katsottava viinid osoittavaksi maantieteelliseksi merkinnéksi sen sisaltyessa
rekisteroitaviksi haettuun yhteison tavaramerkkiin. Koska asianomaisilla tuotteilla ei
ole tdtd alkuperaa, valituslautakunta katsoi, ettd haettua yhteison tavaramerkkid ei
asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaan ole rekisteroitava, koska
sithen siséltyy vddrid maantieteellinen merkintd (riidanalaisen paitoksen 30 kohta).

Valituslautakunta tdsmensi lopuksi, ettd tdma arviointi patee myo6s hakemuksessa
tarkoitettujen tuotteiden muutettuun selostukseen viinit, jotka ovat perdisin Pago
Palomar -nimisend tunnetulta viinitilalta, joka sijaitsee Sardén de Dueron kunnassa
(Valladolid, Espanja)” Valituslautakunta katsoi, ettei tilla rajauksella voida korjata re-
kister6innin esteeksi todettua seikkaa, koska rajauksella vain entisestddn korostetaan
sitd, ettd rekisterditdviksi haettuun tavaramerkkiin siséltyy maantieteellinen merkin-
té, joka ei vastaa silld osoitettavaa tuotteiden alkuperid, ja timé on vastoin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettuja sdédnnoksia (riidanalaisen
paatoksen 31 kohta).

Oikeudenkiyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pédatoksen
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd kanteensa tueksi yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdan rikkomista.

Kantaja vetoaa ensimmaéiseksi padasiallisesti siihen, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan j alakohtaa on tulkittava suppeasti, koska siihen sisiltyy rekisterdinti-
kielto. Sen vuoksi kantaja katsoo, ettei titd sddnnostd ole sovellettava kisiteltdvina
olevassa asiassa, silld rekisterditaviksi haettuun tavaramerkkiin CUVEE PALOMAR
ei sisélly suojattua alkuperédnimitystd "el Palomar”
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Suojatusta alkuperédnimityksestd ”Valencia” ja sen sédntelyelimestd annetun uuden
asetuksen 4 §:n 1 momentin sanamuodon mukaan, sellaisena kuin se on muutettu-
na ministerion maaréayksella APA/1815/2002, kunnan nimi on néet el Palomar eiké
Palomar

Toiseksi kantaja viittdd, ettd se seikka, etteivit suojatun alkuperdnimityksen ”Va-
lencia” valvomiseen toimivaltaiset viranomaiset ole vastustaneet haetun tavaramer-
kin rekister6intid, osoittaa, ettei kyseisen tavaramerkin ja kunnan nimen vililld ole
ristiriitaa.

Kolmanneksi kantaja vetoaa siihen, ettd el Palomarin kunnan asukasluku on hiukan
yli 500. Kyseessd on siten hyvin pieni kunta, joka on téysin tuntematon espanjalaiselle
ja eurooppalaiselle keskivertokuluttajalle, joka ei tiedd, ettd suojatulla alkuperdanimi-
tykselld ”Valencia” osoitettuja viinejd tuotetaan el Palomarissa. Nimi el Palomar on
siten asianomaiselle kohderyhmaille taysin tuntematon maantieteellinen nimi.

Kantaja lausuu pééasiallisesti, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakoh-
taa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) koskevaa
oikeuskdytdntod, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dassa sdddettyd ehdotonta hylkdysperustetta ei sovelleta sellaisiin tavaramerkkeihin,
jotka on muodostettu tuntemattomien maantieteellisten alueiden nimesta (yhdistetyt
asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok., s. I-2779,
31-33 kohta), on sovellettava mutatis mutandis my0s asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan j alakohdassa tarkoitettuun ehdottomaan hylkdysperusteeseen.

Neljanneksi kantaja katsoo, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohtaa
on tulkittava siten, ettd ehdottoman rekisterdintikiellon soveltaminen edellyttid, ettd
rekisterditaviksi haettuun tavaramerkkiin sisaltyy virheellinen maantieteellinen mer-
kintd tai ettd se on muodostettu sellaisesta.
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Haettuun tavaramerkkiin CUVEE PALOMAR ei kantajan mukaan kuitenkaan sisil-
ly virheellistd maantieteellistd merkintda, eiki sitd ole muodostettu sellaisesta. Siind
pdainvastoin yksiloiddén kantajan viinien maantieteellinen alkuperd. Tavaramerkkiin
CUVEE PALOMAR sisiltyvi sana "Palomar” nimittiin yksiléi Palomar-nimisen vii-
nitarhan, joka on ollut olemassa 1800-luvulta saakka ja sijaitsee Abadia Retuerta -ni-
misen maatalousyrityksen omistamalla Retuertan tilalla espanjalaisessa Sardén de
Dueron (Valladolid) kunnassa.

Kantajan mukaan on kuitenkin selvéd, ettd kantajalla on Palomarin viinitarhan omis-
tajana tiysi oikeus yksiloida tissa viinitarhassa tuotetut viinit tavaramerkilli CUVEE
PALOMAR. Juuri sen vuoksi kantaja on SMHV:n toteamien esteiden poistamiseksi
ja tuotteidensa maantieteellistd alkuperdd koskevien vadrinkasitysten valttdmiseksi
suostunut 16.2.2007 rajaamaan tavaramerkkihakemuksensa "viineihin, jotka ovat pe-
rdisin Pago Palomar -nimisend tunnetulta viinitilalta, joka sijaitsee Sardén de Dueron
kunnassa (Valladolid, Espanja)”

Kantaja katsoo piiasiallisesti, ettd tavaramerkkiia CUVEE PALOMAR koskevaan ha-
kemukseen ei sisélly minkddnlaista vdarda maantieteellistd merkintdd, kun otetaan
huomioon, ettd Palomarin viinitarha on olemassa ja ettd se kuuluu kantajalle, eikd
asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa saédetty ehdoton rekisterdin-
tikielto voi siten koskea haettua tavaramerkkia.

Viidenneksi kantaja vetoaa siihen, ettid sen omistaman Palomarin viinitarhan nimi,
joka on edelld 38 kohdassa todetuin tavoin ollut varmuudella tunnettu 1800-luvulta
lahtien, on paljon varhaisempi kuin se vuonna 2000 tapahtunut seikka, ettd el Paloma-
rin kunta on tunnustettu alkuperdnimitykselld “Valencia” suojatuksi tuotantoalueeksi.
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Tavaramerkin CUVEE PALOMAR rekisteréinnin epaaminen merkitsee siten latinan-
kieliseen sanontaan “prior tempore, potior iure” sisiltyvin yleisen oikeusperiaatteen
loukkaamista. Kantaja huomauttaa, ettd el Palomarin kunnan tunnustamiseen al-
kuperénimitykselld ”Valencia” suojatuksi tuotantoalueeksi johtanut 19.10.2000 an-
nettu ministerion médrdys on jopa mydhédisempi kuin espanjalainen tavaramerkki
nro 2 085 129 CUVEE EL PALOMAR, joka puolestaan on vuodelta 1997.

Kuudenneksi kantaja vaittda padasiallisesti, ettd sana "palomar” on monimerkityksi-
nen sana, joka Espanjan kuninkaallisen akatemian (Real Academia Espafiola) mukaan
merkitsee seuraavaa: ”1. substantiivi. Paikka, jossa kasvatetaan kyyhkyja. 2. adjektiivi.
Eréddstd punoslaadusta kiytettynd kuvauksena: tavanomaista punosta ohuempi ja voi-
makkaammin kierretty”.

Kantaja katsoo, ettd tamé seikka heikentéd olettamusta siitd, ettd kyseinen sana olisi
luonteeltaan el Palomarin kuntaa koskeva maantieteellinen merkinta.

Kantaja katsoo, ettd kun tavaramerkkiin siséltyvélld tunnuksella on sen maantieteel-
lisen merkityksen liséksi my6s maantieteelliseen merkitykseen nihden ensisijainen
muu merKkitys, asiassa on kiinnitettdvd huomiota sen padmerkitykseen. Témén ar-
vioinnin tekemisen jidlkeen on sovellettava sen mukaisia oikeussdantoja. Kantajan
mukaan sanalla “palomar” on kaikkien kuluttajien tuntemana paamerkityksena "paik-
ka, jossa kasvatetaan kyyhkyja”

Kantaja esittdd perustelun, jonka mukaan sana “palomar” kykenee tiyttiméén ta-
varamerkin ominaistehtdvit, koska tdmin nimen muut merkitykset heikentavit sa-
nan “palomar” viitettyd maantieteellisyyttd. Kantaja katsoo, ettd riidanalainen pai-
tos merkitsee siten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdan virheellistd
tulkintaa. Oletetun yleisen edun suojaaminen, jolla maantieteellisten merkintojen

II - 1604



46

47

48

49

50

ABADIA RETUERTA v. SMHV (CUVEE PALOMAR)

mukaisten tavaramerkkien rekisterdinnin epddminen voitaisiin perustella, ei nimit-
tdin saa kantajan mukaan mennd siihen absurdiin lopputulokseen asti, ettd hylatdan
tavaramerkkejé, joilla on muita merkityksia tai jotka késiteltdvdnd olevan tilanteen
tavoin ilmaisevat aluetta, jolta kyseessd olevat tuotteet ovat peréisin.

Seitseménneksi kantaja vaittda padasiallisesti, ettd se on erdiden luokkaan 33 kuulu-
via viinejd osoittavien yhteison tavaramerkkien — PAGO PALOMAR, ABADIA RE-
TUERTA CUVEE PALOMAR - seki espanjalaisen tavaramerkin CUVEE EL PALO-
MAR - johon kunnan nimi el Palomar sisiltyy kokonaisuudessaan — haltija.

Kantaja vetoaa taltd osin TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 5 kohdan sanamuotoon, joka
on toistettu edelld 3 kohdassa.

Kantajan mukaan espanjalainen tavaramerkki nro 2 085 129 CUVEE EL PALOMAR
on kuitenkin vuodelta 1997, joten se on varhaisempi kuin kunnan nimen el Palomar
suojaaminen alkuperdnimitykselld ”Valencia’, misté on sdddetty vuonna 2000.

Kantaja katsoo, ettei (vuonna 1997 rekisteridyn) tavaramerkin CUVEE EL PALO-
MAR ja (kantajan vilpittoméssia mielessi hakeman) tavaramerkin CUVEE PALO-
MAR pétevyyttd voida siten kiistdd pelkéastéddn silld perusteella, ettd ndmé tavaramer-
kit muistuttavat myohemmin tunnustettua maantieteellistd merkint&a.

Kantaja korostaa lisiksi, ettd tavaramerkki CUVEE EL PALOMAR on my®és useissa
Euroopan unionin maissa suojattu 23.9.1998 rekister6idylld kansainviliselld tavara-
merkilld nro 699 977.
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Valituslautakunnan arvioinnista, jonka mukaan aikaisemmat rekister6innit ovat
asiaan vaikuttamattomia siksi, ettd kansalliset padtokset eivit vakiintuneen oikeuskay-
tannon mukaan sido SMHV:td eivdtkd vapauta velvollisuudesta soveltaa yhteison
lainsdddéntod kulloinkin tutkittavaan nimenomaiseen tapaukseen, kantaja huomaut-
taa, ettd valituslautakunta on sivuuttanut sen, ettd SMHYV on itse tutkinut aikaisem-
mista rekisterdinneistd kaksi (eli yhteison tavaramerkit nro 4 827 978 PAGO PALO-
MAR ja nro 5 501 978 ABADIA RETUERTA CUVEE PALOMAR), eivitki ne siten
ole kansallisia paatoksia.

Kantaja katsoo, ettd SMHV:n olisi tullut ottaa huomioon se seikka, ettd Saksan, Es-
panjan, Ranskan, Italian, Itdvallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivi-
rastot ovat hyviksyneet tavaramerkin CUVEE EL PALOMAR rekisterdinnin, selvini
osoituksena siité, ettei mikddn ehdottomista hylkdysperusteista estinyt yhteison ta-
varamerkin CUVEE PALOMAR rekisterdintii, varsinkaan kun SMHYV itse oli hyvik-
synyt yhteisén tavaramerkkien PAGO PALOMAR ja ABADIA RETUERTA CUVEE
PALOMAR rekister6innin.

Kahdeksanneksi kantaja vetoaa pédasiallisesti sithen, ettdi SMHV on rekisterdinyt
sellaisia tavaramerkkejé kuin CUVEE MEDITERRANEO, CUVEE DU GOLFE DE
SAINT-TROPEZ ja CUVEE OCCITANE.

Kantajan mukaan niilla tavaramerkeilld on kuitenkin viliton ja selvé yhteys viininvil-
jelijoiden keskuudessa tunnettuun maantieteelliseen alueeseen, koska eurooppalai-
nen yleiso kykenee yleensd tunnistamaan Vilimeren, Saint-Tropez'n lahden ja Oksi-
tanian maantieteelliset alueet.

Kantajan mukaan tésté seuraa, ettd tavaramerkin CUVEE PALOMAR rekisterdinnin
epdadminen merkitsee yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamista ja SMHV:n mielival-
taista paatosta.
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Lopuksi kantaja on istunnossa viitannut pddasiallisesti siihen, ettd komission vuon-
na 2007 Euroopan yhteisojen virallisessa lehdessd julkaisemaan mééritellyilla alueilla
tuotettujen laatuviinien luetteloon ei sisilly nimeé “el Palomar’, vaan siind pelkés-
tddn viitataan niihin kansallisiin sddnnoksiin, joihin tdma merkinté siséltyy. Kanta-
jan mukaan luettelon julkaiseminen virallisessa lehdessd on kuitenkin edellytykseni
sille, ettd kansallisessa lainsddddnnossd suojattuihin maantieteellisiin merkint6ihin
voidaan vedota muita vastaan. Koska maantieteellistd merkintdd "el Palomar” ei ole
julkaistu virallisessa lehdessd, siihen ei sen vuoksi voida vedota kantajaa vastaan.

Lisdksi kantaja on istunnossa vedonnut siihen, ettd luettelo on julkaistu Euroopan
yhteisojen virallisessa lehdessd vasta vuonna 2007 eli sen jalkeen, kun tavaramerk-
kihakemus oli tehty 27.11.2006. Seikka, johon mahdollisuus vedota muita vastaan
kansallisessa lainsddddnnossd suojattuihin maantieteellisiin nimityksiin perustuu, on
kuitenkin kantajan mukaan se, ettd komissio julkaisee luettelon virallisessa lehdes-
sd. Tdstd seuraa, ettd mikéli unionin yleinen tuomioistuin katsoisi, ettd julkaisemalla
pelkét viittaukset niihin kansallisiin sddnnoksiin, joissa "el Palomar” mainitaan, var-
mistetaan riittdvasti tdimin merkinnén julkisuus, asiassa olisi todettava, ettd julkai-
seminen on tapahtunut tavaramerkkihakemuksen jittdmisen jalkeen ja ettei tdhdn
suojattuun maantieteelliseen nimitykseen siten voida vedota kantajaa vastaan.

SMHYV kiistdd ndmaé perustelut ja katsoo pddasiallisesti, ettd valituslautakunta on rii-
danalaisessa péitoksessd arvioinut tosiseikat ja oikeudelliset seikat asianmukaisesti.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa sdddetéddn, ettd tavara-
merkkejd, jotka sisdltdvét viinin osoittavan maantieteellisen merkinnén tai jotka
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muodostuvat sellaisesta merkinnésti, ei rekisterdida sellaisten viinien osalta, joilla ei
ole titd alkuperaa.

Taman sddnnoksen soveltamiseksi on mairitettavi "viinin osoittavan maantieteelli-
sen merkinnin” kasitteen ulottuvuus.

Asetuksessa N:0 40/94 ei miiritella "viinin osoittavan maantieteellisen merkinnin”
kasitetta.

On kuitenkin todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohta on
lisatty sithen asetuksella N:o 3288/94.

Asetuksen N:o 3288/94 johdanto-osan neljannessé perustelukappaleessa nimittédin
tdsmennetddn, ettd "TRIPS-sopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa méérdtdén sellaisten
tavaramerkkien epddmisestd tai mitdtoimisestd, jotka sisaltavit viinien tai vikevien
alkoholijuomien védrid maantieteellisid merkint6jé tai jotka muodostuvat sellaisista
merkinndistd, riippumatta siitd ovatko ne omiaan johtamaan kuluttajia harhaan’, ja
ettd "asetuksen (EY) 40/94 7 artiklan 1 kohtaan on siten syyta lisitd uusi j [alakohta]”

On syytd muistuttaa, ettd koska yhteis6 on TRIPS-sopimuksen sopimuspuoli, sen on
tulkittava tavaramerkkilainsdddant6dén mahdollisimman pitkélle timén sopimuksen
sanamuodon ja tarkoituksen valossa (ks. edelld 21 kohdassa mainittu asia Anheuser-
Busch, tuomion 42 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan yhteison ja kolmansien maiden vélisessd
sopimuksessa olevan méédrdyksen on katsottava olevan vélittomésti sovellettavissa,
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kun se sanamuotonsa sekd sopimuksen tarkoituksen ja luonteen perusteella sisél-
tad selkedn, tdsmillisen ja ehdottoman velvoitteen, jonka tdytdntéonpano tai oi-
keusvaikutusten syntyminen ei edellytd muita toimenpiteité (yhdistetyt asiat C-300/98
ja C-392/98, Dior ym., tuomio 14.12.2000, Kok., s. I-11307, 42 kohta).

Oikeuskdytdnnosséd on kuitenkin jo todettu yhtaalta, ettd WTO-sopimus ja sen liit-
teet eivit luonteensa ja rakenteensa vuoksi periaatteessa kuulu niihin normeihin,
joihin ndhden unionin tuomioistuin valvoo kumoamiskanteen yhteydessa unionin
toimielinten toimenpiteiden lainmukaisuutta (edelld 65 kohdassa mainitut yhdistetyt
asiat Dior ym., tuomion 42 kohta), ja toisaalta, ettei yksityisilld ole WTO:n perusta-
missopimuksen liitteend olevan TRIPS-sopimuksen médrdysten perusteella sellaisia
oikeuksia, joihin ndmaé voisivat suoraan vedota tuomioistuimessa yhteisoén oikeuden
nojalla (edelld 65 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Dior ym., tuomion 43 kohta).

Téstd oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd vaikkei TRIPS-sopimuksen madrédyksilla ole
vilitonta oikeusvaikutusta, tavaramerkkilainsddddntoa eli tdssd tapauksessa asetuk-
sen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohtaa on silti tulkittava mahdollisimman pit-
kélle taimdn sopimuksen sanamuodon ja tarkoituksen valossa.

On syytd huomauttaa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohtaan si-
saltyva "viinin osoittavan maantieteellisen merkinnén” késite asetuksen ranskankieli-
sessd toisinnossa eroaa edelléd 2 kohdassa toistettuun TRIPS-sopimuksen 23 artiklaan
sisdltyvisté vastaavasta kisitteesta.

Marrakeshissé 15.4.1994 allekirjoitetun paitosasiakirjan (EYVL L 336, s. 253), johon
on kirjattu Uruguayn kierroksen monenvilisten kauppaneuvottelujen tulokset ja joka
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on laadittu ranskan, englannin ja espanjan kielilld, sanamuodon mukaan myds namé
kaksi muuta kieltd ovat todistusvoimaisia.

Sen vuoksi on syyti todeta, ettd englanninkielisissé toisinnoissa sanoja “"geographi-
cal indication identifying wines” kéytetdan sekd TRIPS-sopimuksen 23 artiklassa etté
asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa.

Toisaalta TRIPS-sopimuksen 23 artiklan espanjankielisessi toisinnossa kéytetddn sa-
noja “indicacion geografica que identifique vinos” ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan j alakohdan espanjankielisessd toisinnossa sanoja “indicacién geogréfica
que identifique el vino”

Niin ollen on katsottava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdas-
sa tarkoitetaan maantieteellisia merkint6jd, jotka osoittavat viinin alkuperén, eikd
maantieteellisid merkint6jd, “joiden tarkoituksena on osoittaa viinin alkuperd”

Maantieteellisten merkint6jen méairittelysté ja suojasta viinien osalta sdddetdén ase-
tuksessa N:o 1493/1999, jota on ajallisesti sovellettava kisiteltdvand olevassa asiassa.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettua “viinin osoitta-
van maantieteellisen merkinnin” késitettd on sitd paitsi tulkittava ottaen huomioon
maantieteellisten merkintojen mairittelysté ja suojasta viinien osalta annetut asiaan
vaikuttavat yhteison oikeuden sddnnokset. Sen vuoksi on nojauduttava asetukseen
N:o 1493/1999, jonka tarkoituksena on myos varmistaa yhteison lainsddddnnon
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yhdenmukaisuus TRIPS-sopimuksen méairdysten kanssa, kuten kyseisen asetuksen
johdanto-osan 56 ja 80 perustelukappaleesta ilmenee.

Asetuksen N:o 1493/1999 50 artiklan 1 kohta koskee maantieteellisten merkinto-
jen suojaamista kolmansista maista perdisin olevien tuotteiden osalta sovellettaessa
TRIPS-sopimuksen 23 ja 24 artiklaa.

Kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdassa maantieteellisen merkinnin késite kuiten-
kin médritellddn ainoastaan saman artiklan 1 kohdan soveltamista varten.

Niin ollen on nojauduttava asetuksen N:o 1493/1999 muihin sddnndksiin tédssé ase-
tuksessa tarkoitetun maantieteellisen merkinnin kisitteen sisallon maarittdmiseksi.

Asetuksen N:o 1493/1999 47 artiklan 1 kohdassa sdddetdan seuraavaa:

"Téssé luvussa ja liitteissd VII ja VIII annetaan sddnnot, jotka koskevat timén asetuk-
sen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen tuotteiden kuvausta, nimitystd ja tarjonta-
muotoa sekd tiettyjen merkint6jen suojaa”

Asetuksen N:o 1493/1999 47 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaan saman artik-
lan 1 kohdassa tarkoitettuihin sdéntoihin on sisdllyttdvd muun muassa sddnnokset,
joissa sdddellddn maantieteellisten merkinttjen kayttod.
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Asetuksen N:o 1493/1999 liitteessd VI olevassa A kohdassa saddetdan seuraavaa:

”1. 'Madritellylld alueella’ tarkoitetaan sellaista viininviljelyaluetta tai sellaisten vii-

ninviljelyalueitten kokonaisuutta, joka tuottaa erityisia laatuominaisuuksia omaa-
via viinejd ja jonka nimeé kdytetddn kuvaamaan tma-laatuviineja.

Jokainen mééritelty alue rajataan niin tarkkaan kuin mahdollista viininviljelyloh-
kon tai viinitarhan rajojen mukaan. T4ssd jokaisen jasenvaltion, jota asia koskee,
tekeméssd rajauksessa otetaan huomioon niilld alueilla tuotettujen viinien laa-
tuun vaikuttavat tekijét ja erityisesti maaperdn ja pohjamaan ominaislaatu, ilmas-
to sekd viininviljelylohkojen tai viinitarhojen sijainti.

Madritelty alue kuvataan sen maantieteellisen nimen perusteella. — —

Maédéritellyn alueen maantieteellisen nimen on oltava riittédvén tasmaéllinen ja tun-
netusti tuotantoalueeseen liittyvd, jotta sekaannukset voidaan vallitsevat olosuh-
teet huomioon ottaen vélttda”

Asetuksen N:o 1493/1999 liitteessd VII olevan B kohdan 1 kohdan ¢ alakohdan en-
simmaisessi luetelmakohdassa saadetdan seuraavaa:

"Yhteisossd valmistettujen tuotteiden péillysmerkint6ja voidaan tdydentdd seu-
raavilla merkinnoilld erikseen mairitettivissa olosuhteissa: — — tma-laatuviineissa:
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— — tuottajajasenvaltion sddtdmien yksityiskohtaisten sddntjen mukaan madriteltya
aluetta pienempi maantieteellinen yksikko”

Asetuksen N:o 1493/1999 52 artiklan 1 kohdan ensimmaéisessa alakohdassa tdsmen-
netddn, ettd jos jasenvaltio kdyttdd maddritellyn alueen nimed tma-laatuviinin ku-
vauksessa, nimed ei saa kayttédd sellaisten viinialan tuotteiden kuvaukseen, joita ei ole
tuotettu kyseisella alueella, eikd sellaisten tuotteiden kuvaukseen, joita ei kuvata ky-
seiselld nimelld asiaa koskevien yhteison tai kansallisten sddnnosten mukaisesti. Téata
sovelletaan myds silloin, kun jasenvaltio on kayttanyt paikallisen hallintoalueen, sen
osan tai paikkakunnan nimed yksinomaan tma-laatuviinin kuvaukseen.

Asetuksen N:o 1493/1999 mukaan jésenvaltioilla on toisin sanoen toimivalta antaa
tma-laatuviinille kunnan, kunnan osan tai paikkakunnan nimi. Siind tapauksessa taté
nimed ei saa kayttaa sellaisten viinialan tuotteiden kuvaukseen, joita ei ole tuotettu
kyseisessd kunnassa, kunnan osassa tai kyseiselld paikkakunnalla ja/tai joita ei kuvata
kyseiselld nimelld asiaa koskevien yhteison tai kansallisten sédnnosten mukaisesti.

Nain ollen on todettava, ettd asetuksen N:o 1493/1999 soveltamisen yhteydessd on
kunkin jasenvaltion asiana madrittdd suojattaviksi tarkoittamansa maantieteelliset
merkinndt oman alueensa osalta.

Espanjan lainsddtdjan antaman suojattua alkuperdnimitystd ”Valencia” ja sen sdidn-
telyelintd koskevan uuden asetuksen 2 §:n 1 momentissa séddetdin, ettd tdhin suo-
jattuun alkuperdnimitykseen perustuvan suojan piiriin kuuluvat ilmaisu ”Valencia”
ja kaikkien sellaisten seutukuntien, piirien, kuntien, paikkakuntien ja tilojen nimet,
joista 4 §:ssé luetellut tuotanto- ja kypsytysalueet muodostuvat.
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Suojatusta alkuperédnimityksestd ”Valencia” ja sen sédntelyelimestd annetun uuden
asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 4.7.2002 annetulla ministerion méaérayk-
selld APA/1815/2002, 4 §:n 1 momentissa sdddetddn, ettd tuotantoalue, jota suojattu
alkuperédnimitys Valencia koskee, muodostuu muun muassa Clarianon seutukunnas-
ta, johon kuuluu muun muassa kunta, jonka nimi on el Palomar.

Nimi "el Palomar” on siten tma-laatuviinistd kdytettdvd maantieteellinen merkinta
Espanjan lainsdddénnossd ja siten myos asetuksen N:o 1493/1999 52 artiklassa tar-
koitetulla tavalla, mitéd kantaja ei ole kiistdnyt, vaan kantaja on istunnossa sitd paitsi
myontinyt, ettei se ollut riitauttanut Espanjan tuomioistuimissa timén lainsdadéan-
non patevyytta.

Koska nimi "el Palomar” on tma-laatuviinistéd kéytettdvd maantieteellinen merkinti,
se on siten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettu viineja
osoittava maantieteellinen merkinta.

On todettava, ettei kantaja sitd paitsi viit4, ettei maantieteellistd merkintéa "el Palo-
mar “kéytettdisi osoittamaan sen nimisessd kunnassa tuotettua viinid. Kantaja nimit-
tdin vaittda padasiallisesti vain, ettd silla on oikeus kéyttdd nimed "Palomar” huolimat-
ta maantieteellisen merkinnén “el Palomar” olemassaolosta.

Sen sijaan kantaja kiistdé sen, ettd maantieteelliseen merkintédéan "el Palomar "voitai-
siin vedota muita vastaan, silla komission asetuksen N:o 1493/1999 54 artiklan 5 koh-
dan mukaisesti Euroopan yhteisojen virallisessa lehdessé julkaisemassa luettelossa ei
mainita merkintdé "el Palomar” eikd myoskédén "Palomar”
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Téltd osin asetuksen N:o 1493/1999 54 artiklan 4 ja 5 kohdassa sdddetddn yhtaalta,
ettd jasenvaltioiden on toimitettava komissiolle viipymaitta luettelo hyviksymistaan
tma-laatuviineistd ja mainittava kunkin tma-laatuviinin osalta niiden tuotantoa ja val-
mistusta koskevat kansalliset sdédnnokset, ja toisaalta, ettd komissio julkaisee tdméan
luettelon EYVL:ssé (C-sarja).

Yhtddltd on syytd muistuttaa, ettd suojatusta alkuperdnimityksestd ”"Valencia” ja
sen sddntelyelimestd annettu uusi asetus on julkaistu Espanjan virallisessa lehdessa
3.11.2000. Ministerion madrdys APA/1815/2002 on julkaistu Espanjan virallisessa
lehdessa 16.7.2002.

Toisaalta tma-laatuviinien luettelo on julkaistu asetuksen N:o 1493/1999 54 artiklan
5 kohdan mukaisesti ensimmaéisen kerran 19.2.1999 EYVL:ssa C 46 (s. 113).

Kuten edelld 10 kohdassa on muistutettu, komissio julkaisi uuden tma-laatuviinien
luettelon EYVL:ssd 14.4.2004. Siind on Espanjan ja Valencian alueen osalta maininta
Clarianon seutukunnasta, 19.10.2000 annetusta ministerion maardyksestd ja minis-
terion madrayksestd APA/1815/2002 seka viittaukset ndiden kahden maéréyksen jul-
kaisemiseen Espanjan virallisessa lehdessa.

Kuten edelld 11 kohdassa on sité paitsi mainittu, komissio on sen jilkeen julkaissut
EYVL:ssd uuden luettelon vuonna 2006 ja sitten vuonna 2007. Néihin luetteloihin si-
saltyy Valencian alueen ja Clarianon seutukunnan osalta tdsmilleen samat merkinnét
kuin komission vuonna 2004 julkaisemaan luetteloon.
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Kantaja ei siten voi viittdd, ettd tma-laatuviinien luettelo, johon siséltyy maininta
maantieteellisestd merkinndstd "Clariano” ja viittaukset asiaa koskeviin Espanjan oi-
keuden sddnnoksiin, olisi julkaistu EYVL:ssd ensimmadisen kerran vasta vuonna 2007.

Lisdksi on katsottava, ettd asetuksella N:o 1493/1999 vahvistettu yhteison oikeuden
mukainen maantieteellisten merkint6jen suoja perustuu maantieteellisiin merkin-
toihin sellaisina kuin ne on vahvistettu jdsenvaltioiden lainsdddénndssd noudattaen
kyseisen asetuksen asianomaisia sddnnoksid. Tamaé suoja ei nimittédin johdu yhteison
autonomisesta menettelysté eikd myoskddn mekanismista, jonka paatteeksi jasenval-
tioiden tunnustamat maantieteelliset merkinnét hyvaksyttiisiin pakottavalla yhteison
saadoksella.

Ainoat asetuksen N:o 1493/1999 54 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaiset velvoitteet ovat
jasenvaltioiden osalta niiden tunnustamien tma-laatuviinien luettelon toimittaminen
komissiolle siten, ettd jokaisesta tma-laatuviinistd mainitaan viittaukset niiden tuo-
tantoa ja valmistusta koskeviin kansallisiin sadannoksiin, ja komission osalta tdmén
luettelon julkaiseminen EYVL:n C-sarjassa — eikd siis L-sarjassa.

Koska maantieteellisten merkintdjen suojan ldhteend on jasenvaltioiden lainsaddén-
to, mahdollisuus vedota muita vastaan sellaisiin kansallisiin toimenpiteisiin, joilla ja-
senvaltio kédyttdd méaritellyn alueen nimed tai paikallisen hallintoalueen, sen osan tai
paikkakunnan nimed tma-laatuviinin kuvaukseen asetuksen N:o 1493/1999 52 artik-
lan 1 kohdan ensimmaisen alakohdan mukaisesti, perustuu nididen sdédnndsten julkai-
semiseen sen jisenvaltion virallisessa lehdessd, joka on antanut sdénnokset.

On kuitenkin kiistatonta, ettd suojatusta alkuperdnimityksestd "Valencia” ja sen sdin-
telyelimestéd annettu uusi asetus on julkaistu Espanjan virallisessa lehdessé vuonna
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2000 ja ministerion madrdys APA/1815/2002 vastaavasti vuonna 2002 eli ennen tava-
ramerkkihakemuksen tekemispéivdia 27.11.2006.

Siitd, ettd maantieteellisten merkinttjen suojan lahteené on jédsenvaltioiden lainsaé-
dénto, seuraa myos se, ettd tma-laatuviinien luettelon ja kansallisiin sddnnoksiin koh-
distuvien viittausten julkaiseminen Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa
merkitsee vain sitd, ettd kunkin jasenvaltion omassa kansallisessa lainsddddnnossaan
toteuttamasta maantieteellisten merkintdjen suojasta tiedotetaan yleisolle.

On totta, ettei komission valitsema tapa Espanjan kuningaskunnan toimittamien tie-
tojen julkaisemisessa vaikuta kovin tehokkaalta yleison tdyden tietoisuuden varmis-
tamiseksi, koska komission julkaisemasta luettelosta ei ilmene alkuperdnimityksen
suojan piiriin kuuluvien kuntien nimié esimerkiksi Valencian alueen ja Clarianon
seutukunnan osalta — eikd myo6skdén kunnan nimed el Palomar.

On kuitenkin yhtaélté todettava, ettd kansallisten tietojen julkaiseminen tilld tavalla
tdyttdd asetuksen N:o 1493/1999 54 artiklan 5 kohdan vaatimukset, ja toisaalta kat-
sottava, ettei se aseta kyseenalaiseksi asetuksella N:o 1493/1999 annettavaa suojaa
niille Espanjan lainsddddnnon mukaisesti suojatuille maantieteellisille merkinndaille,
joihin maantieteellinen merkinta "el Palomar” kuuluu.

Ylimédrdisend perusteluna on liséksi syyté todeta, ettd viinikaupasta tehdyn Euroo-
pan yhteison ja Eteld-Afrikan tasavallan vilisen sopimuksen (EYVL 2002, L 28, s. 4)
8 artiklan mukaan yhteisostd periisin olevien viinien niminé suojattuja ovat liittees-
sa II tarkoitetut maantieteelliset merkinnat.
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Sopimuksen liitteessd II ("Luettelo maantieteellisista merkinnéistd”) olevan A. ("Eu-
roopan yhteisosta periisin olevien viinien maantieteelliset merkinnét”), III. ("Espan-
jan kuningaskunnasta peréisin olevat viinit”), 1. (’[Tma-laatuviinit]”), 1.2.48. ("Valen-
cian médritelty alue”) kohdan d alakohdassa ("Clarianon seutukunta”) mainitaan nimi

"Palomar”.

Nimi "Palomar” esiintyy my6s maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhtei-
sOn ja Sveitsin valaliiton sopimuksen (EYVL 2002, L 114, s. 132) liitteissa.

On syytd muistuttaa, ettd ndmé sopimukset on tehty ennen suojatusta alkuperini-
mityksestd "Valencia” ja sen sédéntelyelimestd annetun asetuksen 4 §:n 1 momentin
muuttamista 4.7.2002 annetulla ministerion méaardyksellda APA/1815/2002, jolla nimi
“el Palomar "otettiin kidytt66n nimen "Palomar” sijasta.

Nimi "Palomar” esiintyy myo6s viinikaupasta vuonna 1994 tehdyn Euroopan yhteison
ja Australian sopimuksen (EYVL 1994, L 86, s. 3) liitteissd, ja sen vuoksi on pdadyttavi
katsomaan, ettd Espanjan kuningaskunnan antama suoja maantieteelliselle merkin-
nille "el Palomar "on varhaisempi kuin suojatusta alkuperdnimityksestd "Valencia” ja
sen sddntelyelimestd annettuun uuteen asetukseen, sellaisena kuin se on muutettuna
4.7.2002 annetulla ministerion maarayksellda APA/1815/2002, siséltyvit sadnnokset.

Tédmaén tarkastelun paitteeksi on syytd muistuttaa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan j alakohdan mukaan viinien tavaramerkkeji, jotka sisdltavét viinin osoit-
tavan maantieteellisen merkinnén tai jotka muodostuvat sellaisesta merkinnésts, ei
rekister6ida sellaisten viinien osalta, joilla ei ole titd alkuperda.

On kiistdmatontd, ettd viini, jonka osalta kantaja on tehnyt hakemuksen sanamerkin
CUVEE PALOMAR rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi, ei ole perdisin el Pa-
lomarin kunnasta, joka mainitaan suojatusta alkuperdnimityksestd ”"Valencia” ja sen
sddntelyelimestd annetussa uudessa asetuksessa, joka on julkaistu Espanjan virallises-
sa lehdessd ennen rekisteréintihakemusta.
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Merkki, jonka rekister6intid on haettu, muodostuu siten tma-laatuviinié osoittavasta
maantieteellisestd merkinnisté, vaikkei viinill, jonka osalta tdtd tavaramerkkid hae-
taan, ole tata alkuperaa.

Sen vuoksi on katsottava, ettd valitusjaosto on menetellyt laillisesti katsoessaan, ettd
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa sdéddetty ehdoton hylkéyspe-
ruste estdd haetun tavaramerkin rekisteréinnin.

Perustelut, jotka kantaja on esittdnyt ainoan kanneperusteensa tueksi, eivdt muuta
titd johtopaétosta.

Ensinnékin kantaja véittda padasiallisesti, ettd koska kantajan viinitilan osa on nimel-
tddn Palomar, tdmén nimen kéyttdminen haetussa tavaramerkissé ei ole vadrd mer-
kinté tai virheellinen merkinti.

Silla, ettei timéd merkintd ole virheellinen, ei kuitenkaan ole merkitystd, koska ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa sdédetyn ehdottoman hylkayspe-
rusteen soveltamista edellyttdvé ainoa seikka on se, ettéd tavaramerkki sisaltdd viinin
osoittavan maantieteellisen merkinnin tai muodostuu sellaisesta merkinnasta, vaik-
kei viinilla ole tata alkuperaa.

Kantaja myontéa, ettei hdnen tilansa se osa, jonka nimi on Palomar, sijaitse el Pa-
lomarin kunnassa, joka mainitaan suojatusta alkuperdnimityksestd "Valencia” ja sen
sddntelyelimestd annetussa uudessa asetuksessa.

Nain ollen tdmai kantajan esittdma viite on hylattava.

Toiseksi kantaja katsoo pédasiallisesti, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
j alakohdassa sdddetyn ehdottoman hylkdysperusteen soveltaminen edellyttds, etté
haettuun tavaramerkkiin siséltyy sellainen virheellinen maantieteellinen merkinté tai
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se muodostuu sellaisesta virheellisestd maantieteellisestd merkinnéstd, jota kdytetdan
osoittamaan viinej4, joiden alkuperd on muu kuin se, johon kuluttajat liittédvat timan
maantieteellisen merkinnéan.

Asetuksen N:o 3288/94 johdanto-osan neljinnessd perustelukappaleessa kuitenkin
tdsmennetéddn, ettd TRIPS-sopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa maaritadn sellaisten
tavaramerkkien epddmisestd tai mitdtoimisestd, jotka sisaltdvit viinien tai vikevien
alkoholijuomien védrid maantieteellisid merkintdjé tai jotka muodostuvat sellaisista
merkinndistd, riippumatta siitd, ovatko ne omiaan johtamaan kuluttajia harhaan.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa sdaddettya hylkdysperustetta
sovelletaan siten ottamatta huomioon siti, ovatko rekisteroitaviksi haetut tavaramer-
kit omiaan johtamaan kuluttajia harhaan tai aiheuttamaan kuluttajille sekaannusvaa-
raa tuotteen alkuperésta.

Kantajan esittamat tété seikkaa koskevat perustelut on sen vuoksi hylattava.

Kolmanneksi kantaja lausuu padasiallisesti, ettei haettuun tavaramerkkiin sisélly
Espanjan oikeudessa suojattua nimed "el Palomar” vaan ainoastaan sana "palomar”.
Kantajan mukaan yhtildisyyden on kuitenkin oltava tdydellinen, jotta asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa saddettya ehdotonta hylkédysperustetta
sovellettaisiin. Koska tavaramerkissé, jonka rekister6intid on haettu, ei ole artikkelia
"el”, SMHYV ei olisi saanut evita sen rekisterointia.

Havainnollisuuden vuoksi on syytd huomauttaa, etté jos kantajan perustelut hyvik-
syttdisiin, niiden perusteella olisi sallittava sellaisten tavaramerkkien kuin "Baux de
Provence "tai "Clos Vougeot” rekisterdinti, vaikka tma-laatuviineja osoittavina maan-
tieteellisind merkint6iné on jo olemassa "Les Baux de Provence “ja "Clos de Vougeot”.

II - 1620



ABADIA RETUERTA v. SMHV (CUVEE PALOMAR)

124 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdan téllainen tulkinta olisi kuiten-

125

126

127

128

129

130

kin selvdsti vastoin tma-laatuviinejd osoittavien maantieteellisten merkint6jen suo-
jaamista koskevaa tavoitetta, johon kansallisessa lainsdddédnndssa ja yhteison lainséa-
dédnndssé pyritadn.

On syyta katsoa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoi-
tetun hylkdysperusteen soveltamiseksi riittdd, ettd kyseisiin tavaramerkkeihin sisaltyy
sellaisia osia tai ne muodostuvat sellaisista osista, joiden perusteella asianomainen
maantieteellinen merkintd on varmasti tunnistettavissa, ottamatta huomioon niihin
mahdollisesti siséltyvid epdmadréisid tai madréisia artikkeleita.

Asia olisi toisin vain siind tapauksessa, ettd maantieteellinen merkintd muodostuisi
paikannimestd, johon kuuluva artikkeli ei ole erotettavissa siitd vaan antaa sille oman
itsendisen merkityksen.

Téssa tapauksessa on kuitenkin todettava, ettei nimelld el Palomar "ole nimesta "Pa-
lomar” erottuvaa omaa itsendistd merkitysta.

Sen vuoksi on katsottava, ettd tavaramerkkiin CUVEE PALOMAR, jonka rekiste-
réintid on haettu, siséltyy sellaisia osia tai se muodostuu sellaisista osista, joiden pe-
rusteella maantieteellinen merkinta “el Palomar” on varmuudella tunnistettavissa, eli
sana "palomar”.

Kantajan perustelu, jonka mukaan artikkelilla "el” olisi ratkaiseva vaikutus asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa sdddetyn hylkédysperusteen soveltami-
seen téssé tapauksessa, on sen vuoksi hylattéva.

Neljanneksi kantaja viittad pédasiallisesti, ettd asiassa olisi otettava huomioon se
seikka, ettd Espanjan oikeuden mukaisesti suojattuna alkuperénimityksend nimi "el
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Palomar” on suurelle yleisolle tai asianomaiselle kohderyhmille tuntematon ja etté se
on monimerkityksinen, miké heikentdd tdimén merkinnidn maantieteellisyytta.

Koska haetun tavaramerkin rekisterdinti on kuitenkin evéttavé jo pelkédstddn siksi,
ettd tdhén tavaramerkkiin sisaltyy viineja osoittava maantieteellinen merkinté tai se
muodostuu sellaisesta merkinnéstd, vaikkei viineilld ole téatd alkuperid, tasta seu-
raa, ettei silld seikalla, ettd suojattuna alkuperdnimityksené nimi on suurelle yleisol-
le tai asianomaiselle kohderyhmaille tuntematon ja ettd se on monimerkityksinen,
mika heikentdd tdmén merkinnédn maantieteellisyyttd, ei ole merkitystd asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdassa sdédetyn ehdottoman hylkédysperusteen
soveltamisen kannalta.

Téstd seuraa myo0s, etteivit kantajan esittdmaét perustelut, joiden mukaan asiassa olisi
sovellettava analogisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koske-
vaa oikeuskaytdntod, jossa on katsottu, ettei timédn sddnnoksen mukaista ehdotonta
hylkdysperustetta ollut sovellettava tuntemattomia maantieteellisid alueita osoitta-
vasta nimestd muodostuviin tavaramerkkeihin, voi menestya.

Kyseistéd oikeuskéaytdnt6d ei nimittdin voida soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan j alakohdassa sdddettyyn ehdottomaan hylkdysperusteeseen, koska tédssi
sddnnoksessd ei millddn tavoin edellytetd mahdollisen sekaannusvaaran tutkimista.

Rekisteréinnin epddamiseksi on nimittéin riittdvad, ettd viinid osoittamaan tarkoitet-
tuun tavaramerkkiin siséltyy viinejd osoittava maantieteellinen merkinta tai ettd se
muodostuu sellaisesta merkinnésti, vaikkei viinilld, jonka osalta tavaramerkin rekis-
terointid on haettu, ole tita alkuperaa.

Viidenneksi kantajan perustelujen osalta, jotka koskevat sitd, etteivdt nimityksen
"Valencia” valvomiseen toimivaltaiset elimet ole vastustaneet rekisterointid, on kat-
sottava, ettd koska tavaramerkkihakemusta ei tavaramerkin rekister6innin epdami-
sen vuoksi ole julkaistu, kolmansilla osapuolilla kuten suojatun alkuperédnimityksen
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valvontaelimella taikka keskushallinnon tai aluehallinnon elimilli ei ole ollut aihetta
esittdd huomautuksiaan haetusta tavaramerkista.

Siindkéddn tapauksessa, ettd niilld elimilld olisi ollut mahdollisuus vastustaa haetun
tavaramerkin rekisterdintia mutta ne eivat olisi tehneet sitd, tista vastustamatta
jattamisestd ei kuitenkaan voitaisi tehokkaasti vdittdd seuraavan, ettd tavaramerkki
voidaan pétevasti rekisteréida asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan j alakohdan
saannoksista huolimatta.

Kuudenneksi kantajan perustelun osalta, jonka mukaan haetun tavaramerkin rekis-
terdinnissd on pelkdstdin kyse silld jo olevien kansallisten ja kansainvélisten tavara-
merkkien rekister6innin laajentamisesta yhteison tasolle, on syytd muistuttaa, ettd
vakiintuneen oikeuskédytdnnon mukaan merkin rekisterditavyyttd yhteisén tavara-
merkkind voidaan arvioida vain asiaa koskevan yhteison lainsddaddnnon perusteella.
SMHYV ja mahdollisesti tuomiovaltaa kédyttdva yhteisojen toimielin eivit ole sidottu-
ja jasenvaltiossa taikka kolmannessa maassa tehtyyn pédtokseen, jossa tunnustetaan
merkin rekisteroitidvyys kansallisena tavaramerkkiné (asia T-106/00, Streamserve v.
SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 47 kohta ja asia T-19/04,
Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok., s. [1-2383,
37 kohta).

Jasenvaltioissa olemassa olevat rekisterdinnit ovat ainoastaan seikka, joka voidaan
ottaa huomioon yhteison tavaramerkkid rekisteroitdessd, ja haettua tavaramerkkia
on puolestaan arvioitava pelkédstddn asiaa koskevien yhteison sddnnosten nojalla.
Tésté seuraa, ettd SMHV:II4 ei ole velvollisuutta noudattaa samoja vaatimuksia kuin
alkuperdmaan tavaramerkkiviranomaisilla eikd arvioida asiaa samoin kuin ne, eika
silla myoskaédn ole velvollisuutta rekisterdida haettua tavaramerkkid Espanjan tava-
ramerkkiviraston rekisteréintipaatoksen perusteella (ks. vastaavasti asia C-238/06 P,
Develey v. SMHYV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 6673 kohta).
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Se, etté hakijalle on rekisterdity kansallisia ja kansainvalisid tavaramerkkejé, ei siten
ole sellainen seikka, joka estdisi tavaramerkin rekisterdintihakemuksen hylkdédmisen
yhteison lainsdddannon perusteella.

Téstd seuraa, ettd kantajan perustelut on hylattavd myos téltd osin.

Seitsemdnneksi kantajan véitteestd, jonka padasiallisena sisdltona on, ettei tavaramer-
kin CUVEE PALOMAR rekisterdinnille voi olla estettd, kun SMHV on myéntinyt
rekisterdinnin kantajan tavaramerkeille PAGO PALOMAR ja ABADIA RETUERTA
CUVEE PALOMAR, on muistutettava, etti vakiintuneen oikeuskéytdnnon mukaan
paétokset, jotka valituslautakuntien on tehtdvé asetuksen N:o 40/94 perusteella ja
jotka koskevat merkin rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun har-
kinnan eivétkd vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien paétosten laillisuutta
on ndin ollen arvioitava yhteisdjen tuomioistuimen tulkinnan mukaan yksinomaan
tdmén asetuksen perusteella eikd valituslautakuntien aikaisemman péitoksenteko-
kéytdnnon perusteella (ks. asia C-412/05 P, Alcon v. SMHYV, tuomio 26.4.2007, Kok.,
s. [-3569, 65 kohta oikeuskdytéantoviittauksineen).

Téstd seuraa, ettd kantajan véite on védistamétta hyldttava.

Kahdeksanneksi kantaja lausuu péadasiallisesti, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan j alakohtaa on tulkittava TRIPS-sopimuksen asiaa koskevien méarédysten
ja erityisesti sen 24 artiklan 5 kohdan valossa. Koska kantaja on ollut espanjalaisen
tavaramerkin CUVEE EL PALOMAR haltija jo vuodesta 1997 lihtien, asiassa onkin
otettava huomioon se, ettd tdma tavaramerkki on varhaisempi kuin alkuperdanimityk-
sen "Valencia” suojaamiseen liittyvd kunnan nimen el Palomar suojaaminen, josta on
sdddetty vuonna 2000.

Kantaja katsoo padasiallisesti, ettd TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 5 kohdan méaarays-
tensoveltamisestajohtuunéin ollen, ettei suojatun alkuperdnimityksen tunnustaminen
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vuonna 2000 mititoi aikaisemmin rekisterdityd kansallista tavaramerkkia CUVEE EL
PALOMAR ja etti tavaramerkin CUVEE PALOMAR rekisterdinti, jota on haettu vil-
pittoméssi mielessd, on mahdollista tdmén aikaisemman kansallisen tavaramerkin
perusteella, koska sen rekisterointié ei voida evitd pelkistién silld perusteella, ettéd
tdhdn tavaramerkkiin siséltyy kansallisen tavaramerkin rekisterdinnin jélkeen tun-
nustettu maantieteellinen merkinté.

Edelld 64—67 kohdassa mainitusta oikeuskaytannostd ilmenee, ettd vaikkei yksityisilla
ole TRIPS-sopimuksen méirdysten perusteella sellaisia oikeuksia, joihin ndma voisi-
vat suoraan vedota tuomioistuimessa yhteison oikeuden nojalla, asetusta N:o 40/94
on silti tulkittava mahdollisimman pitkalle timan sopimuksen sanamuodon ja tarkoi-
tuksen valossa.

TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 5 kohdan mééréyksistd johtuu, ettd milloin tavara-
merkin rekisterdintid on haettu tai se on rekisterdity vilpittoméassa mielessé taikka
milloin oikeus tavaramerkkiin on saatu sen johdosta, etta sitd on kéytetty vilpittomaés-
sd mielessd, ennen kuin maantieteellinen merkintd saa suojaa sen alkuperidmaassa,
TRIPS-sopimuksen 1 luvun — johon 24 artikla sisaltyy — tdytantoonpanemiseen tah-
tddvit toimenpiteet eivit vaikuta tavaramerkin rekisterditdvyyteen tai patevyyteen
taikka oikeuteen kayttdd tavaramerkkid sen perusteella, ettd sellainen tavaramerkki
on identtinen tai samanlainen maantieteellisen merkinnén kanssa.

Tédssd madrdyksessa siis edellytetddn, ettd tavaramerkkid on haettu tai se on rekiste-
roity vilpittomaéssd mielessd, ennen kuin maantieteellinen merkinté saa suojaa sen al-
kuperdamaassa, tai ettd rekisteroitiviksi haettua tavaramerkkid on vilpittoméssa mie-
lessd kéytetty, ennen kuin maantieteellinen merkinté saa suojaa sen alkuperdmaassa.

Nyt kisiteltdvissd tapauksessa on syytd huomauttaa, ettd hakemus tavaramerkin
CUVEE PALOMAR rekisteroimiseksi on jatetty vuonna 2006 eli siis sen jélkeen, kun
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maantieteellinen merkintd "el Palomar” on suojattu sen alkuperédmaassa suojatusta
alkuperdnimityksestd “Valencia” ja sen séddntelyelimestd annetulla uudella asetuk-
sella, sellaisena kuin se on muutettuna 4.7.2002 annetulla ministerion mééréaykselld
APA/1815/2002.

Kantaja ei mydskidn ole osoittanut, etté se olisi kéyttényt vilpittéméssé mielessd ni-
med CUVEE PALOMAR, ennen kuin maantieteellinen merkintd "el Palomar” on saa-
nut suojaa sen alkuperdmaassa.

Lopuksi on todettava, ettd siindkin tapauksessa, ettd kantaja voisi vedota aiempaan
oikeusperusteeseen Espanjassa 1997 rekisterdidyn tavaramerkkinsa CUVEE EL
PALOMAR osalta, se voisi kuitenkin vaatia sithen mahdollisesti perustuvia oikeuk-
sia vain tdmain olemassa olevan tavaramerkin osalta muttei sellaisten uusien tavara-
merkkien rekister6imiseksi, jotka eivét ole olleet olemassa maantieteellisen merkin-
ndn suojaamisesta padtettdessd ja jotka myos muodostuvat tistd maantieteellisestd
merkinnésta.

Kantaja ei siten voi vaatia TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 5 kohdan soveltamis-
ta kantajan hyviksi siind tarkoituksessa, ettd rekisteroitéviksi haettu tavaramerkki
rekisteroitdisiin.

Unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa yliméérdisend perusteluna, ettd komissio
on asetuksen N:o 823/87 1 artiklan 3 kohdan sdédnnosten mukaisesti julkaissut tma-
laatuviinien luettelon Euroopan yhteisojen virallisessa lehdessd 19.2.1999. Tassa luet-
telossa mainitaan suojatusta alkuperdnimityksestd "Valencia” ja sen sééntelyelimestd
13.6.1987 annettu ministerion méadrdys, sellaisena kuin se on muutettuna 29.11.1995
annetulla asetuksella, joka on julkaistu Espanjan virallisessa lehdessa 8.12.1995. Téssd
asetuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna, Palomarin kunta kuitenkin mainitaan
osana Clarianon seutukuntaa, joka puolestaan kuuluu sithen maantieteelliseen aluee-
seen, jolla alkuperdnimitystd ”Valencia” suojataan. Téstd seuraa, ettd kunnan nimi
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Palomar oli kansallisen oikeuden ja yhteison oikeuden mukaan suojattu maantie-
teellinen merkintd jo vuonna 1995 eli ennen kansallisen tavaramerkin CUVEE EL
PALOMAR rekisterointid.

Yhdeksédnneksi kantajan perusteluista, joiden péésisiltoné on, ettd SMHYV on rekiste-
roinyt sellaisia tavaramerkkejia kuin CUVEE MEDITERRANEO, CUVEE DU GOLFE
DE SAINT-TROPEZ ja CUVEE OCCITANE eiki tavaramerkin CUVEE PALOMAR
rekisterdinnille ndin ollen ole mitéén estettd, on todettava, ettei kantaja ole osoittanut

eikd edes viittinyt, ettd merkinnidt "Mediterraneo’, "Golfe de Saint-Tropez” ja "Occi-
tane” olisivat viinin yksildimiseen tarkoitettuja suojattuja maantieteellisid merkintojé.

Kantajan perustelut ovat siten téltdkin osin asiaan vaikuttamattomia, ja ne on
hyléttava.

Kaikesta edelld esitetysté seuraa, ettd kanne on hylattéva kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitéd vaatinut.

Koska kantaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeuden-
kéayntikulut tdimén vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidan.

2) Abadia Retuerta, SA, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 11 péivané toukokuuta 2010.

Allekirjoitukset
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