DOM AV DEN 17 MAJ 2011 — MAL T-341/09

TRIBUNALENS DOM (fjarde avdelningen)
den 17 maj 2011*

I mal T-341/09,

Consejo Regulador de la Denominacién de Origen Txakoli de Alava, Amurrio
(Spanien),

Consejo Regulador de la Denominacion de Origen Txakoli de Bizkaia, Leioa
(Spanien),

Consejo Regulador de la Denominacion de Origen Txakoli de Getaria, Getaria
(Spanien),

foretradda av advokaterna J. Grimau Mufioz och J. Villamor Muguerza,

sOkande,

* Rittegangssprak spanska.
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CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI
DE ALAVA M.FL. MOT HARMONISERINGSBYRAN (TXAKOLI)

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av J. Crespo Carrillo, i egenskap
av ombud,

svarande,

angédende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 4 juni 2009 (drende R 197/2009-2) om en anstkan om re-
gistrering av ordmérket TXAKOLI som gemenskapsvarumarke,

meddelar

TRIBUNALEN (fjiarde avdelningen)

sammansatt av ordforanden O. Czucz (referent), samt domarna I. Labucka och
K. O’Higgins,

justitiesekreterare: forste handldggaren J. Palacio Gonzalez,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansriattens kansli den 27 au-
gusti 2009,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till férstainstansrattens kansli den 30 ok-
tober 2009,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 30 december 2009,
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med beaktande av dupliken som inkom till tribunalens kansli den 9 februari 2010,

efter forhandlingen den 26 oktober 2010,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Consejo Regulador de la Denominacién de Origen Txakoli de Alava, Consejo Regu-
lador de la Denominacién de Origen Txakoli de Bizkaia och Consejo Regulador de la
Denominacion de Origen Txakoli de Getaria ingav den 30 maj 2008 en ansokan om
registrering som gemenskapsvarumairke av ett kollektivmarke till harmoniseringsby-
ran i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, vo-
lym 2, s. 3), i dess é@ndrade lydelse (ersatt av radets férordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumérket utgors av ordkdnnetecknet TXAKOLI.
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CONSE]Q REGULADOR DE LA DENOMINACION DED ORIGEN TXAKOLI
DE ALAVA M.FL. MOT HARMONISERINGSBYRAN (TXAKOLI)
Den vara och de tjanster som registreringsansdkan avsig omfattas av klasserna 33,
35, 41 och 42 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjdnster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tilligg,
och motsvarar foljande beskrivning for var och en av dessa klasser:

— Kklass 33: ”Txakoli (chacoli)’,

— klass 35: "Parti- och detaljhandelstjédnster samt tjénster betriffande handel via
globala datornét, import- och exporttjinster, annons- och reklamverksamhet
samt kommersiella ensamritter, i samtliga fall med koppling till txakoli’,

— klass 41: "Utbildnings-, fritids- och kulturverksamhet med koppling till txakoli’,

— klass 42: "Vetenskapliga och teknologiska tjanster, industriella forskningstjéns-
ter och tjanster for kvalitetskontroll, samtliga med koppling till framstéllning av
txakoli”

Genom beslut av den 11 december 2008 avslog granskaren registreringsansokan med
stod av artikel 7.1 b och c i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c i férordning
nr 207/2009).

Den 4 februari 2009 6verklagade sokandena beslutet hos harmoniseringsbyran med
stod av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 (nu artiklarna 58—64 i férordning
nr 207/2009).
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Genom beslut av den 4 juni 2009 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoni-
seringsbyrans andra 6verklagandendmnd 6verklagandet pa den grunden att det sokta
varumdrket var beskrivande och saknade sérskiljningsformaga med avseende pa den
berérda varan och de berdrda tjansterna i den mening som avses i artikel 7.1 b och ¢
i forordning nr 207/2009.

Overklagandenimnden angav betriffande det registreringshinder som foreskrivs i
artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 att ordet txakoli (chacoli p& spanska) aterfinns i
Diccionario de la Lengua espaiiola (Ordlista 6ver det spanska spraket) av Real Acade-
mia Espafiola (spanska kungliga akademien) och déri definieras som "ett ltt och lite
syrligt vin, tillverkat i Baskien, Kantabrien och Chile” Overklagandenimnden drog
hédrav slutsatsen att omséttningskretsen inte uppfattar ordet i friga som ett varumér-
ke utan som en beteckning pé en viss sorts vin.

Overklagandenimnden konstaterade visserligen att ordet motsvarar de traditionella
bendmningarna “"chacoli” eller "txakolina” och att det i enlighet med den spanska lag-
stiftningen och unionsrittsliga bestimmelser (bland annat bilaga III i kommissionens
férordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa tillimpningsforeskrifter
till radets forordning (EG) nr 1493/1999 nir det giller beteckning, bendmning, pre-
sentation och skydd av vissa vinprodukter (EGT L 118, s. 1)) dr forbehéllet vin som
ar skyddat genom de ursprungsbeteckningar med avseende pa vilka sokandena ar
kontrollorgan. Den fastslog emellertid &ven att ordet, i likhet med 6vriga traditio-
nella bendmningar, inte kan monopoliseras genom ett individuellt varumaérke eller
ett kollektivimirke, eftersom det &r avsett att anvindas fritt av samtliga foretag som
tillverkar vin av detta slag och som har, eller i framtiden skulle kunna erhalla, ratt att
anvidnda denna traditionella bendmning.

Vad betréffar det registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b i férordning
nr 207/2009 angav 6verklagandendmnden att det sokta varumérket med noédvéndig-
het saknar sérskiljningsformaga med avseende p& den berérda varan och de berérda
tjansterna, eftersom det uteslutande bestar av den traditionella bendmningen for den
sarskilda sorts vin som avses i registreringsansokan och som tjénsterna i fraga hanfor
sig till.
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CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI
DE ALAVA M.FL. MOT HARMONISERINGSBYRAN (TXAKOLI)

Parternas yrkanden

Sokandena har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokandena att ersitta rattegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokandena har gjort géllande tva grunder till stod for talan. Den forsta grunden avser
asidosittande av artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 och den andra grunden ésido-
sattande av artikel 7.1 b i ndmnda forordning. De har bland annat dberopat vissa poli-
tiska forklaringar som stodjer deras pastaenden och vissa argument med avseende pa
icke-diskrimineringsprincipen.
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Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 66.2 i forordning nr 207/2009

Parternas argument

Sokandena har medgett att ordet "txakoli” 4r en bendmning som é&r beskrivande i
den mening som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009, i likhet med samtliga
kompletterande traditionella bendmningar som éatnjuter skydd genom forordning
nr 753/2002. De har emellertid gjort géllande att det absoluta registreringshinder som
aterfinns i denna bestimmelse inte dr tillimpligt i forevarande fall. De anser ndmligen
att ordet “txakoli” utgor en beteckning som kan anvéndas i naringsverksamhet for att
beteckna den berdrda varans och de berorda tjinsternas geografiska ursprung och
att det foljaktligen kan registreras med stod av artikel 66.2 i férordning nr 207/2009,
dér det foreskrivs att sadana kénnetecken eller upplysningar, som ett undantag fran
artikel 7.1 c i samma forordning, far utgora gemenskapskollektivmarken.

Sokandena har hirvid bland annat gjort gillande f6ljande. Eftersom de komplette-
rande traditionella bendmningarna "chacoli” eller "txakolina” och "txakoli” i enlig-
het med f6érordning nr 753/2002 och den spanska lagstiftningen &r férbehallna viner
som dr skyddade genom de ursprungsbeteckningar med avseende pa vilka sokandena
ar kontrollorgan, dr ordet "txakoli” d4gnat att uteslutande beteckna dessa viner och
kan inte anvéndas av vinproducenter utanfér de omraden som omfattas av nimnda
ursprungsbeteckningar. De har bland annat pastatt att det som é&r av betydelse vid
bedémningen av om ett ord ska anses utgora en traditionell bendmning &r att ordet
tillsammans med vinernas geografiska beteckning forknippas med ursprunget for
egenskaperna hos de viner som det betecknar. Sokandena har tillagt att omsattnings-
kretsen forknippar ordet "txakoli” med Baskien (Spanien), genom dess ursprung och
stavning, och att den séledes uppfattar ordet som en geografisk ursprungsbeteckning.
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CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI
DE ALAVA M.FL. MOT HARMONISERINGSBYRAN (TXAKOLI)
De har darutéver &beropat registreringen av andra varumérken, vilka pastétts vara
jamforbara.

Harmoniseringsbyran har bestritt dessa argument.

Tribunalens bedémning

Enligt artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 far f6ljande inte registreras: “Varumarken
som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéindning, véirde, geografiska ursprung,
tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna”

Bestaimmelsen i artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 ér avsedd att frimja en mal-
sattning av allménintresse, ndmligen att saidana kidnnetecken och upplysningar som
beskriver egenskaperna hos de varor eller tjinster som registreringsansokan av-
ser ska kunna anvindas fritt av alla (se domstolens dom av den 23 oktober 2003 i
mal C-191/01 P, harmoniseringsbyran mot Wrigley, REG 2003, s. [-12447, punkt 31,
och forstainstansrittens dom av den 25 mars 2009 i mél T-343/07, allsafe Jungfalk
mot harmoniseringsbyran (ALLSAFE), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 20).

De kénnetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009
ar sdledes enbart de som, vid normal anvéndning frin omséttningskretsens synpunkt,
kan anvindas som en uppgift om den vara eller tjdnst som registreringsanstkan avser,
antingen direkt eller genom omndmnande av en av varans eller tjanstens vésentliga
egenskaper (domen i det ovanndmnda mélet ALLSAFE, punkt 21). S ar fallet om det
for omsiattningskretsen foreligger ett direkt och konkret samband mellan det ifraga-
varande ordmérket och de varor och tjanster det avser (se, for ett liknande resone-
mang, forstainstansriattens dom av den 20 juli 2004 i mal T-311/02, Lissotschenko
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och Hentze mot harmoniseringsbyran (LIMO), REG 2004, s. I-2957, punkt 30, och
av den 30 november 2004 i mal T-173/03, Geddes mot harmoniseringsbyran (NUR-
SERYROOM), REG 2004, s. II-4165, punkt 20).

Bedomningen av om ett varumérke ér beskrivande ska saledes goras dels utifran de
varor och tjénster som registreringsansokan avser, dels utifran hur omséttningskret-
sen uppfattar varumérket (se, analogt, forstainstansriattens dom av den 27 februa-
ri 2002 i mal T-79/00, Rewe Zentral mot harmoniseringsbyran (LITE), REG 2002,
s. [1-705, punkt 27, och av den 20 november 2002 i de forenade mélen T-79/01 och
T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyran (Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002,
s. [1-4881, punkt 20).

Artikel 66 i forordning nr 207/2009 har foljande lydelse:

”1. Med ett gemenskapens kollektivmirke avses ett gemenskapsvarumérke som vid
ansokan om registrering av mirket betecknas som saddant och som é&r dgnat att sir-
skilja varorna eller tjansterna som hérror frain medlemmarna i den sammanslutning
som innehar mérket fran de varor eller tjdnster som hérror fran andra foretag. ...

2. Som ett undantag frén artikel 7.1 c far tecken eller uppgifter som kan anvéndas i
nédringsverksamhet for att beteckna geografiskt ursprung for varor eller tjanster ut-
gora gemenskapens kollektivmérken enligt punkt 1. ..”

[ forevarande fall faststillde éverklagandenimnden granskarens beslut. Overklagan-
dendmnden angav att frdn omsittningskretsens synpunkt, det vill sédga fran baskiska
och spanska genomsnittskonsumenters synpunkt, betecknar ordet “txakoli” den typ
av vin som registreringsansokan avser och som de berdrda tjédnsterna hanfor sig till,
och fastslog att det siledes stér i strid med det registreringshinder som foreskrivs i
artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009.
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DE ALAVA M.FL. MOT HARMONISERINGSBYRAN (TXAKOLI)
Sokandena har visserligen inte ifrégasatt 6verklagandendmndens definition av om-
sattningskretsen. Tribunalen konstaterar emellertid inledningsvis att eftersom ordet
“"txakoli” eller "chacoli” betecknar den typ av vin som registreringsansokan avser (se
punkt 3 ovan) och ordet inte har dversatts till ndgra andra unionssprak, saknas det
anledning att begransa omsattningskretsen till att endast avse baskiska och spanska
genomsnittskonsumenter. Denna precisering paverkar emellertid inte 6verklagande-
ndmndens beddmning.

Sokandena har gjort gillande att ordet “txakoli” utgér en beteckning som kan an-
vindas i ndringsverksamhet for att beteckna geografiskt ursprung for den vara och
de tjinster som registreringsansékan avser, i den mening som avses i artikel 66.2 i
forordning nr 207/2009. Dels utgor ordet i fraga ndmligen en kompletterande tradi-
tionell bendmning som dtnjuter skydd enligt forordning nr 753/2002 och som uteslu-
tande &r forbehallen viner med s6kandenas geografiska beteckning. Dels dr ordet av
baskiskt ursprung och skrivet pa baskiska.

Tribunalen preciserar att férordning nr 753/2002, vilken sokandena har &beropat,
upphorde att gélla mellan den tidpunkt da det angripna beslutet antogs och den tid-
punkt dé talan véicktes. Ndmnda férordning har ersatts av kommissionens férord-
ning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillimpningsforeskrifter for ra-
dets férordning (EG) nr 479/2008 nér det géller skyddade ursprungsbeteckningar och
geografiska beteckningar, traditionella uttryck, mérkning och presentation av vissa
vinprodukter (EUT L 193, s. 60). I likhet med forordning nr 753/2002 &r det enligt
forordning nr 607/20009 tillatet att anvéinda bendmningarna “"chacoli” och "txakolina”
for vin med de ursprungsbeteckningar med avseende pa vilka s6kandena ar kontroll-
organ. I den nya grundférordningen, namligen ridets forordning (EG) nr 1234/2007
av den 22 oktober 2007 om upprittande av en gemensam organisation av jordbruks-
marknaderna och om sérskilda bestimmelser for vissa jordbruksprodukter (enda for-
ordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (EUT L 299, s. 1), i
dess éndrade lydelse, anvinds daremot inte langre uttrycket "kompletterande tradi-
tionell bendmning”

II - 2385



26

27

28

DOM AV DEN 17 MAJ 2011 — MAL T-341/09

For det forsta framhaller tribunalen f6ljande betriaffande s6kandenas argument som
syftar till att visa att ordet "txakoli” utgor en geografisk beteckning. Aven om det antas
att ordet, sdsom sokandena har pastatt, motsvarar orden "chacoli” och "txakolina’, ut-
gor ordet "txakoli” i likhet med de bada sistndmnda orden endast en kompletterande
traditionell bendmning, i den mening som avsags i artikel 23 i férordning nr 753/2002,
och inte en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning. De
skyddade ursprungsbeteckningar som omfattas av bestaimmelserna om vinprodukter
ar “txakoli de Alava”, "txakoli de Bizkaia” och "txakoli de Getaria”. De bestar, utéver
ordet "txakoli’; av namnet pa ett omrade eller en viss ort vilket ger upplysningar om
det ifrdgavarande vinets konkreta geografiska ursprung i enlighet med artikel 52.1
andra stycket i rddets férordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden for vin (EGT L 179, s. 1) — den grundfor-
ordning som foregick forordning nr 1234/2007 och pa vilken forordning nr 753/2002
grundade sig. I ndimnda artikel foreskrevs att medlemsstaterna far tillata att namnet
pa ett specificerat omrade &tfoljs av detaljuppgifter om bland annat produkttypen.

Atskillnaden mellan geografiska beteckningar i vid bemirkelse och traditionella be-
ndmningar framgick tydligt av férordning nr 1493/1999. I artikel 47.2 e i denna f6r-
ordning angavs ndmligen att reglerna om beteckning, bendmning och presentation av
vissa av de produkter som omfattades av denna forordning liksom om skydd av vissa
beteckningar, begrepp och termer, sdrskilt omfattade bestimmelser som reglerade
anvidndning av geografiska beteckningar och traditionella [bendmningar][*]. [*I den
svenska sprikversionen av denna bestimmelse i forordning nr 1493/1999 anvindes
"begrepp” i stillet fér "bendmningar” Overs.anm.]

Bland sistndmnda bestimmelser ska artikel 23 i férordning nr 753/2002 framhal-
las. I den bestimmelsen definierades en kompletterande traditionell bendmning som
"en term som i producentmedlemsstaterna traditionellt anvéinds for att beteckna
[bordsviner med geografisk beteckning och kvalitetsviner frén ett specificerat om-
rade], som avser en produktions-, framstéllnings-, eller lagringsmetod, kvalitet, firg
eller typ av plats, eller en historisk hiandelse som ar forknippad med vinet i fraga, och
som enligt respektive producentmedlemsstats lagstiftning far anvandas for att beteck-
na viner som producerats i den egna medlemsstaten” Kompletterande traditionella
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benédmningar i den mening som avsags i féorordning nr 753/2002 utgjordes foljaktli-
gen av ord som anger vissa egenskaper hos vinet, saisom var det producerats eller dess
historia, men ddremot inte dess geografiska ursprung.

Denna slutsats bekriaftas genom att manga traditionella bendmningar som &tnjot
skydd enligt forordning nr 753/2002, och numera étnjuter skydd enligt forordning
nr 607/2009, ar knutna till ett betydande antal ursprungsbeteckningar, vilka i vissa fall
omfattar en hel medlemsstat eller till och med flera medlemsstater. Ddrmed kan den
omstidndigheten att ett ord anses utgora en "kompletterande traditionell bendmning”
inte innebéra att ordet 6vergar till att bli en geografisk beteckning, och 4n mindre kan
den anses bekréfta att ordet i sig redan utgjorde en geografisk ursprungsbeteckning
for viner.

Vidare foreskrevs det inte i forordning nr 753/2002, till skillnad fran vad s6kandena
har péstatt, att ett ord, tillsammans med vinernas geografiska beteckning, skulle for-
knippas med ursprunget f6r egenskaperna hos de viner som det betecknar for att
definieras sdsom en traditionell bendmning.

I artikel 24.6 i forordning nr 753/2002 i dess forsta lydelse, angavs visserligen att de
“traditionella bendmningarna” skulle markera att vinet kommer fran den region som
dess geografiska beteckning avser, forutsatt att egenskaper hos vinet som uttrycks
genom den traditionella bendmningen i fraga i huvudsak kan tillskrivas detta geo-
grafiska ursprung. Denna bestdmmelse, bland andra, upphorde emellertid att gilla
med verkan fran den 1 februari 2004 genom artikel 1.4 i kommissionens férordning
(EG) nr 316/2004 av den 20 februari 2004 om &ndring av forordning nr 753/2002
(EUT L 55, 5. 16). Det foljer av skilen 2 och 3 i forordning nr 316/2004 att bestammel-
sen togs bort efter det att kritik framforts fran vissa tredjelander, da vissa “traditio-
nella bendmningar’, nimligen de som aterfanns i den forteckning dér bendmningarna
“chacoli” och "txakolina” forekom, enligt denna bestimmelse forbeholls viner fran
Europeiska unionen.
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Republiken Italien véckte talan om ogiltigforklaring av forordning nr 316/2004
och gjorde gillande att "traditionella bendmningar” och geografiska beteckningar
skulle anses utgora en enhet. Forstainstansritten ogillade talan genom dom av den
15 mars 2006 i mal T-226/04, Italien mot kommissionen (REG 2006, ej publicerad i
rattsfallssamlingen).

Mot bakgrund hdrav konstaterar tribunalen foljande. Ordet "chacoli” eller "txakolina’,
och till och med ordet "txakoli’, dr i bestimmelserna om vinprodukter, vilka aberopats
av sokandena, visserligen knutna till de viner som har de geografiska beteckningar
med avseende pa vilka sokandena dr kontrollorgan. Orden i fraga anses i dessa be-
stimmelser emellertid endast beteckna en egenskap hos vinerna och inte deras geo-
grafiska ursprung, detta trots det samband som pastétts foreligga mellan orden, bland
annat mellan "txakoli” och Baskien.

Tribunalen godtar saledes inte s6kandenas argument att ordet i sak utgor en geogra-
fisk beteckning.

Det ska under alla omstdndigheter papekas att dven om det i artikel 66.2 i forordning
nr 207/2009 foreskrivs ett undantag fran det registreringshinder som anges i arti-
kel 7.1 c i samma forordning, ska undantaget inte tolkas extensivt pa sa sétt att det an-
ses omfatta de kdnnetecken som bara utgor en geografisk beteckning i sak (se, for ett
liknande resonemang, férstainstansrittens dom av den 30 juni 2005 i mél T-190/03,
Olesen mot kommissionen, REGP 2005, s. I-A-181 och I1-805, punkt 47).

Det ska vidare framhallas, vad betriffar den mycket specifika marknaden for vin, att
om man inom ramen for prévningen av den ans6kan om registrering som s6kandena
ingett till harmoniseringsbyran godtar att ordet “txakoli’, vid normal anvindning fran
omsattningskretsens synpunkt, anvénds eller kan anvéndas for att beteckna Baskien
sasom det berorda vinets geografiska ursprung, tranger man in pa de myndigheters
behorighetsomrade som dr verksamma med avseende pa de forfaranden som syftar
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till att skapa nya skyddade ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar som
innehaller det ordet (eller dess motsvarigheter "chacoli” eller "txakolina”) eller som
syftar till att antalet beteckningar som forknippas med dessa bendmningar ska 6ka.

Det ankommer pa dessa myndigheter att, inom ramen for deras utrymme for skons-
missig bedomning och efter att ha provat samtliga relevanta omstandigheter sdsom
de som tagits upp av parterna i forevarande mal, avgoéra om ordet "txakoli” ska skyd-
das sdsom beteckning for det berérda vinets geografiska ursprung. Hérvid ska det
sirskilda forfarande som foreskrivs for detta andamal i forordning nr 1234/2007 till-
lampas. Forfarandet innefattar bland annat sirskilda réttigheter for de berérda per-
sonerna och mojligheten att 6verklaga kommissionens slutgiltiga beslut i detta avse-
ende till unionsdomstolen.

Vad for det andra betriffar de registrerade varumérken som sokandena har abero-
pat ska tribunalen erinra om f6ljande. Det foljer av fast rattspraxis att de beslut som
overklagandendmnderna vid harmoniseringsbyran antar betraffande registrering av
ett kinnetecken sdisom gemenskapsvarumairke enligt forordning nr 40/94 fattas inom
ramen for en normbunden behorighet, och nimnderna har séledes inte ndgon befo-
genhet att foreta skonsméssiga bedomningar. Lagenligheten av 6verklagandendmn-
dernas beslut ska dérfér enbart bedémas pa grundval av denna férordning, och inte
mot bakgrund av 6verklagandendmndernas tidigare beslutspraxis (domstolens dom
av den 26 april 2007 i mal C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyran, REG 2007,
s. 1-3569, punkt 65, och forstainstansrittens dom av den 24 november 2005 i
mal T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELI-
CIE), REG 2005, s. [1-4891, punkt 71).

De varumirken som s6kandena har aberopat saknar under alla omstandigheter re-
levans i forevarande fall, eftersom det ér fraga om individuella varumérken som inte
omfattas av registreringshindret i artikel 7.1 ¢ och inte om beskrivande kollektiv-
mirken som registrerats med stod av artikel 66.2 i férordning nr 207/2009. Nérmare
bestdmt dr de tva forsta varumaérkena figurmérken som utéver orden "zumo” och
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“don sabor mosto’, som sokandena angett, innehaller figurdelar med mycket hog sar-
skiljningsformaga. Vad betriffar ordmérket MOSTO — "mosto” betyder druvmust pa
spanska — ska det papekas att det, till skillnad frén vad s6kandena har pastatt, inte har
registrerats med avseende pa druvmust.

Av det ovanstaende foljer att 6verklagandendmnden inte gjorde nagon felaktig be-
domning nér den valde att inte tillimpa det undantag fran registreringshindret i ar-
tikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 som éterfinns i artikel 66.2 i samma férordning.

Den andra grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009

Parternas argument

Sokandena har gjort géllande att det, for att en traditionell bendmning ska atnjuta
skydd enligt férordning nr 753/2002, krévs att den erinrar om en geografisk beteck-
ning som syftar till att forknippa den med ett omride. De har vidare anfort att sar-
skiljningsformagan hos ordet "txakoli” foljer av ordets direkta samband med Baskien.
Det stér klart att det foreligger ett sidant samband genom att ordet ar forbehallet
de ursprungsbeteckningar med avseende pé vilka s6kandena &r kontrollorgan. S6-
kandena har tillagt att ensamritten att anvdnda ordet "txakoli” foljer av att det har
klassificerats sdsom en "traditionell bendmning” i forordningen i forhallande till deras
ursprungsbeteckningar.

Sokandena har upplysningsvis gjort gillande att deras synsitt dr forenligt med ett
avgorande fran Tribunal Superior de Justicia i Baskien (den autonoma regionen Bas-
kiens hogsta domstol) av den 4 juni 2007 avseende huruvida de boter som paforts en
baskisk producent som anvént det ordet for att beteckna sina viner ar lagenliga. Tri-
bunal Superior de Justicia fastslog i nimnda avgérande att ordet "txakoli” inte kunde
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anvéndas av aktorer som inte hade ritt att anvdnda nagon av sokandenas ursprungs-
beteckningar och att ordet, tillsammans med ndmnda ursprungsbeteckningar, for-
knippades med ursprunget for de egenskaper som det beskriver.

Med hinvisning till nationella bestimmelser om de ursprungsbeteckningar med av-
seende pa vilka de dr kontrollorgan, har s6kandena gjort géllande att orden "chacolf’,
"txakoli” eller "txakolina” i sig sjédlva dr specifika och att de, eftersom de &r precist
angivna i ndmnda bestdmmelser, dr allmént erkdnda och har sérskiljningsférmaga
tack vare de anstringningar som vinodlare och producenter som har ritt till ndmnda
ursprungsbeteckningar har gjort.

Harmoniseringsbyran har bestritt dessa argument.

Tribunalens bedémning

Sokandena har endast upprepat de argument som de redan framfort inom ramen for
den forsta grunden och som underkénts ovan.

Tribunalen péapekar foljande betréffande sokandenas argument att ensamrétten att
anvinda ordet "txakoli” f6ljer av att det har klassificerats sésom en "traditionell be-
nimning” i férordning nr 753/2002. Aven vid antagandet att det verkligen foreligger
en sadan ensamritt — vilket 6verklagandendmnden for 6vrigt har angett, &ven om har-
moniseringsbyran inte delar denna uppfattning —, saknar den relevans vid prévningen
av den ansokan om registrering som s6kandena har ingett till harmoniseringsbyran
och vilken dr foremal for det angripna beslutet. Den omsténdigheten att ensamratt
foreligger enligt andra unionsréttsliga bestimmelser innebar namligen inte automa-
tiskt att det ifragavarande kénnetecknet ska registreras som gemenskapsvarumaérke.

II - 2391



47

48

DOM AV DEN 17 MAJ 2011 — MAL T-341/09

En sadan registrering innebér att varumérkesinnehavaren ges sdrskilda rattigheter,
daribland mojligheten till ensamrétt utan begransning i tiden, forutsatt att villkoren
for fornyelse av registreringen ar uppfyllda (se artikel 46 i forordning nr 207/2009).
Dessa rittigheter foljer inte av andra bestimmelser sasom bestammelserna pa omra-
det for jordbrukspolitik.

Vad betriffar avgorandet fran Tribunal Superior de Justicia av den 4 juni 2007, fram-
haller tribunalen att sékandena har angett att detta endast har aberopats upplys-
ningsvis. I fast réttspraxis har det under alla omsténdigheter fastslagits att nationell
réittspraxis endast utgoér en omstidndighet som, utan att vara avgérande, enbart kan
beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumirke (se forstainstansrittens dom
av den 19 september 2001 i mél T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyran (rund
tablett som &r vit och rod), REG 2001, s. [1-2597, punkt 58; se dven, for ett liknande
resonemang, forstainstansriattens dom av den 15 mars 2006 i mél T-129/04, Develey
mot harmoniseringsbyran (formen pa en plastflaska), REG 2006, s. II-811, punkt 32).
Det foljer emellertid av den provning som gjorts ovan att det antingen saknas stod
for sokandenas argument som bygger pa detta avgorande eller att de saknar relevans.

7 »,

Vad slutligen betriffar sokandenas argument att orden “chacoli’, "txakoli” eller "txa-
kolina” i sig sjélva dr specifika, har sédrskiljningsformaga och dr allmént erkinda,
framhaller tribunalen féljande. Dessa villkor uppstilldes i artikel 24.5 i forordning
nr 753/2002 for att ett ord skulle kunna klassificeras sdsom en traditionell bendmning
och villkoren &r saledes desamma for samtliga bendmningar av det slaget. Tribuna-
len anser emellertid med beaktande av syftet med férordning nr 753/2002 respektive
med foérordning nr 207/2009, att den sdrskiljningsforméaga som férstnamnda foérord-
ning héanforde sig till avser ordets forméga att identifiera en sérskild egenskap hos
vinet i friga och inte dess formaéga att sarskilja ett foretags varor och tjinster fran
andra foretags varor och tjinster i den mening som avses i artikel 4 i sistndmnda
férordning. Det saknas saledes anledning att i forevarande fall faststilla huruvida ett
ord har sdrskiljningsformaga och ér allmént erként inom ramen f6r dess klassificering
sasom “traditionell bendmning”
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Under dessa omstandigheter kan talan inte vinna bifall pa den grund som avser asido-
sattande av artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009.

Argument som avser vissa politiska forklaringar samt icke-diskrimineringsprincipen

Parternas argument

Sokandena har till tribunalen inkommit med officiella férklaringar fran den auto-
noma regionen Baskiens parlament, fran Juntas Generales de Alava (Alavas provin-
sparlament) och fran ett utskott vid Spaniens parlament. Genom dessa forklaringar
stodjer ndmnda institutioner sokandenas ansprak pa ensamrétt, pa sina omraden, till
orden "txakoli” och "chacoli” S6kandena har anfort att dessa forklaringar har till syfte
att uttrycka ytterligare stod for ordet "txakoli” och att understédja ensamritten till
ndmnda ord.

Sokandena har dessutom gjort gillande att 6verklagandendmnden i det angripna be-
slutet inte har beaktat de faktiska och rattsliga omstdndigheter som utgor skydd for
sokandenas anviandning av ordet "txakoli” som en hinvisning till Baskien. Déarigenom
foreligger en betydande och omotiverad diskriminering i forhallande till andra viner
och andra geografiska omraden i Spanien och i unionen. Efter det muntliga forfa-
randet inkom s6kandena dessutom med handlingar angdende en friga i parlamentet
och kommissionens svar pa denna fraga. Enligt sokandena visar dessa handlingar att
de omdjligen kan forsvara sina intressen gentemot producenter som anvédnder ordet
chacoli, om det sokta varumairket inte registreras.

Harmoniseringsbyran har bestritt dessa argument.
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Tribunalens bedémning

Tribunalen framhaller for det forsta att harmoniseringsbyrans olika enheter och tri-
bunalen fattar beslut oberoende av politiska stédllningstaganden.

Tribunalen konstaterar for det andra att beslutet att det sokta varumarket inte ska re-
gistreras saknar betydelse f6r den ensamritt som s6kandena anser sig ha att anvénda
orden “chacolf’, "txakolina” och &ven "txakoli” enligt bestimmelserna p& omradet for
vinprodukter. Beslutet i fraga innebdr inte att andra aktorer dn de som har en sddan
réittighet med stod av namnda bestimmelser far rétt att anvinda ordet och inte heller
hindrar det s6kandena fran att stélla krav pa att nimnda bestdmmelser iakttas. Mot
denna bakgrund fann tribunalen att det saknades anledning att ateruppta det munt-
liga forfarandet och ligga de ovanndmnda handlingarna, som sékandena inkom med

efter det att det muntliga férfarandet hade avslutats, till akten.

For det tredje ska det papekas att s6kandena inte har vidareutvecklat argumentet att
det foreligger diskriminering. De har inte heller angett vilka "andra viner och andra
geografiska omraden” som ska befinna sig i samma situation och ha fatt en ansékan
om registrering av ett varumirke bestaende av ett ord som utgér en "kompletterande
traditionell bendmning” men inte en ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk
beteckning beviljad. Vad sérskilt betriffar sokandenas péstaende att samtliga traditio-
nella bendmningar utgors av beskrivande ord vars anviandning ér forbehallen vissa ur-
sprungsbeteckningar, framhéller tribunalen att den omsténdigheten saknar betydelse
for utgangen i forevarande mal. Sddan ensamritt foljer nimligen uteslutande av be-
stimmelserna pa omrédet for vinprodukter medan sokandena dessutom stravar efter
att erhalla sddan ensamritt som foljer av registreringen som gemenskapsvarumérke.

Eftersom inte heller dessa argument fran s6kandenas sida kan godtas, ska talan ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rit-
tegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att sokan-
dena ska forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna. Eftersom sdkandena har tappat
maélet, ska harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjiarde avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Consejo Regulador de la Denominacién de Origen Txakoli de Alava, Con-
sejo Regulador de la Denominacion de Origen Txakoli de Bizkaia och Con-
sejo Regulador de la Denominacion de Origen Txakoli de Getaria ska ersitta
rittegangskostnaderna.

Cztcz Labucka O’Higgins

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 17 maj 2011.

Underskrifter
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