FROSCH TOURISTIK v. SMHV — DSR TOURISTIK (FLUGBORSE)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

3 péivéana kesakuuta 2009 *

Asiassa T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, kotipaikka Miinchen (Saksa), edustajinaan asianajajat
H. Lauf ja T. Raab,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehendin B. Schmidt,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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DSR touristik GmbH, kotipaikka Karlsruhe (Saksa),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan
22.3.2007 tekemdstd pddtoksestd (asia R 1084/2004-4), joka koskee DSR touristik
GmbH:n ja Frosch Touristik GmbH:n vilistd mitattomyysmenettelyd,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit M. Prek
(esittelevd tuomari) ja V. M. Ciuci,

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.6.2007
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.9.2007
toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 15.1.2009 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja eli Frosch Touristik GmbH teki 1.4.1996 yhteison tavaramerkkid koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (joka on korvattu
yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki FLUGBORSE.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekister6intid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalistéd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimista varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 39 ja 42 ja ne vastaavat kunkin luokan osalta
seuraavaa kuvausta:

- luokka 16: "Painotuotteet, erityisesti matkailua ja turismia kisittelevit esitteet,
luettelot, esittelyvihkoset ja kirjat”
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- luokka 39: "Matkatoimisto; matkojen jarjestiminen; henkilokuljetukset”

- luokka 42: "Ravitseminen; tilapdismajoitus; hotellit, retkeilymajoituspaikat, ravin-
tolat; loma-asuntojen vilitys ja vuokraus”.

Kantajalle mydnnettiin 29.10.1998 yhteisén tavaramerkin FLUGBORSE rekisterdinti
kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten.

DSR touristik GmbH vaati 8.4.2003 tdmén rekisterdinnin mitéttoméksi julistamista
asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta) perusteella, koska se kuului sen mukaan
kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) sdddettyjen ehdottomien hylkayspe-
rusteiden soveltamisalaan. Se viitti my0s, ettd jos kyseessd olevan tavaramerkin ei
katsottaisi kuvailevan silld varustettuja tavaroita ja palveluja, se olisi kuitenkin
julistettava mitdttomaksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaisesti, tarkasteltuna yhdessd tdmin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan
(josta on tullut asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohta) kanssa, koska se
on harhaanjohtava.

DSR touristik vaati 7.4.2004 lisdksi toissijaisesti, ettd yhteison tavaramerkin haltijan
katsottaisiin menettéineen oikeutensa asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan b
alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohta)
mukaisesti, koska kyseessd olevasta tavaramerkistd on sen mukaan tullut elinkeino-
toiminnassa yleisesti kdytetty nimitys.
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Mitattomyysosasto julisti 9.11.2004 kyseessd olevan tavaramerkin mitattoméksi
kaikkien silld varustettujen tavaroiden ja palvelujen osalta lukuun ottamatta luokkaan
42 kuuluvia palveluja "ravitseminen” ja “ravintolat”.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkési tdmén asian kantajan mitdttomyysosaston
paitoksestd tekemén valituksen 22.3.2007 tekeméllddn padtokselld (jaljempand
riidanalainen paitos).

Valituslautakunta totesi lahinni seuraavaa:

jotta yhteison tavaramerkki voidaan rekister6idd, sen on téytettivé asetuksen N:o
40/94 7 artiklan edellytykset paitsi hakemuksen jattdmishetkelld myos koko
rekisterdintimenettelyn ajan. Se pédtteli tdstd, ettd mitdttomyyshakemuksen
tarkastelu oli tehtdvd sen markkinatilanteen valossa, joka vallitsi tavaramerkin
rekisterdintipdivind eli 29.10.1998

kyseessd oleva tavaramerkki on muodostettu saksan kielen kielioppisddntojen
mukaisesti uuden sanan luomiseksi eikd sen merkitys poikkea sen muodostavien
osatekijoiden summan merkityksestd. Saksankielinen keskivertokuluttaja ymmarsi
sen mukaan rekisterdintipdivdnd sanan “Flugborse” sanan “Flugdatenbank”
(lentotietokanta) tai sanojen “intelligente Suchmaschine” (dlykds hakukone)
synonyymiksi

se, ettd saksalainen tuomioistuin oli katsonut vuonna 1995, ettd sanassa Flug-
borse oli vield hiven mielikuvituksellisuutta, ei ollut ratkaisevaa, koska saksan kieli
kehittyy jatkuvasti
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— rekisterdintipdiviniin tavaramerkki FLUGBORSE yksinomaan kuvaili kyseessa
olevia tavaroita ja palveluja yhteison saksankielisesséd osassa

— Kkyseessd oleva tavaramerkki ei ollut tullut erottamiskykyiseksi kaytossd, minka
vuoksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 52 artiklan 2 kohta) ei voitu soveltaa esilld olevassa tapauksessa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen kokonaisuudessaan ja palauttaa asian SMHV:hen,
jotta tdmd ratkaisee sen uudelleen

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkaa kanteen
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- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimméinen
koskee asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista, toinen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja kolmas tdmén
asetuksen 51 artiklan 2 kohdan rikkomista.

Ensimmdisen kanneperusteen osalta on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94
51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddetdén, ettd yhteison tavaramerkki julistetaan
mitéttomaksi, jos se on rekisterdity tdmén asetuksen 7 artiklan sddnnosten vastaisesti.

Kantaja moittii valituslautakuntaa tdman sadnnoksen rikkomisesta ldhinng, koska se
tukeutui yhteison tavaramerkin rekisteréintipaivédn, joka oli 29.10.1998, arvioidakseen
sitd, oliko tavaramerkki mahdollisesti ristiriidassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
kanssa. Kantajan mukaan tdmén tutkimisen kannalta ainoa ratkaiseva ajankohta on
tavaramerkkihakemuksen jattdmispdivi eli tdssé tapauksessa 1.4.1996. Se viittaa tdmén
osalta yhteisdjen tuomioistuimen asiassa C-192/03 P, Alcon vastaan SMHYV, 5.10.2004
antamaan méérdykseen (Kok., s. I-8993).

SMHYV katsoo, ettd valituslautakunta selvitti perustellusti, oliko yhteison tavaramerkki
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva
sen rekisterointipdivéna, ja ettd valituslautakunta ei néin ollen rikkonut asetuksen N:o
40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Se vaittdad lahinnd, ettéd jotta tavaramerkki
voitaisiin rekisterdidd pétevisti, on toki valttamétonts, ettd kaikki vaaditut edellytykset
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tayttyvat rekisterdintihakemuksen jéttamishetkelld, mutta sen mukaan on myos
valttdmatonts, ettd ne tdyttyvat tavaramerkin rekisterdintiin saakka.

On todettava, ettd riidanalaisesta padtoksestd ja erityisesti sen 38—46 kohdasta ilmenee,
ettd valituslautakunta tukeutui yksinomaan yhteison tavaramerkin rekisteréintipdivana
eli 29.10.1998 vallinneeseen markkinatilanteeseen katsoakseen, ettd kyseessd oleva
tavaramerkki kuvaili silld varustettuja tavaroita ja palveluja asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Niin ollen tdmdn kanneperusteen tutkiminen merkitsee sen miérittdmistd, onko
asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan mitattomyysvaa-
timuksen yhteydessd ratkaiseva ajankohta sen tutkimiseksi, onko kyseessd oleva
yhteison tavaramerkki kyseisen asetuksen 7 artiklan sdénnosten mukainen, yksin-
omaan rekisterdintihakemuksen jattamispédivé, kuten kantaja viittas, vai onko tdméan
rekisterdintikelpoisuuden péinvastoin jatkuttava rekisterdintiin saakka, kuten SMHV
vaittaa.

Edelld 14 kohdassa mainitussa asiassa Alcon vastaan SMHV annetussa méérayksessé
yhteisojen tuomioistuin, jonka kisiteltdvaksi oli saatettu kumoamisperuste, joka
perustui siihen, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen viitettiin tehneen
oikeudellisen virheen, koska se ei ollut tukeutunut kyseessd olevan tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen jattdmispdivddn sen arvioimiseksi, oliko tdstd tullut tavan-
omainen, minka vuoksi se oli julistettava mitiattomaksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan
1 kohdan a alakohdan perusteella, katsoi, ettd rekisteréintihakemuksen jattamispaiva
oli ratkaiseva ajankohta timin tutkimuksen tekemiseksi. Yhteistjen tuomioistuin
katsoi myos, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin oli voinut ristiriitaisia
perusteluja esittdmattd tai oikeudellista virhettd tekemittd ottaa huomioon seikkoja,
jotka siitd huolimatta, ettd ne olivat hakemuksen jattamispéivin jalkeiseltd ajalta,
mahdollistivat paédtelmien tekemisen tilanteesta, joka vallitsi kyseisend ajankohtana
(edelld 14 kohdassa mainittu asia Alcon v. SMHV, méérayksen 40 ja 41 kohta).
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Téstd seuraa, ettd kantaja vaittdd perustellusti, ettd ainoa ratkaiseva ajankohta
asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan mitattémyysvaa-
timuksen tutkimiseksi on kyseessd olevan tavaramerkkihakemuksen jattdmispéivé. Se,
ettd oikeuskdytdnnossd mahdollistetaan tdméan péivin jéilkeiseltd ajalta olevien
seikkojen huomioon ottaminen, ei suinkaan kumoa asetuksen N:o 40/94 51 artiklan
1 kohdan a alakohdan tita tulkintaa, vaan vahvistaa sen, koska timi huomioon
ottaminen on mahdollista vain silld edellytykselld, ettd nima seikat koskevat tilannetta
tavaramerkkihakemuksen jattdmispdivéana.

Lisdksi tama tulkinta asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdasta on ainoa,
jonka avulla voidaan vélttdd se, ettd todennikoisyys tavaramerkin rekisterdin-
tikelpoisuuden menettimisestd kasvaa rekisterdintimenettelyn keston mukaan.
SMHV:n suosittelema tulkinta esilld olevassa asiassa merkitsisi pdinvastoin sit4, ettd
tavaramerkin rekisteréiminen tehtdisiin osittain riippuvaiseksi epavarmasta tapahtu-
masta eli rekisterdintimenettelyn kestosta. Tdmén osalta on huomattava, ettd tama
nikemys, joka perustuu rekisteréintimenettelyn kestoon, on yksi syisti, joiden vuoksi
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
7 artiklan 3 kohta) on tulkittu siten, ettd sen mukaan erottamiskykyiseksi tulemisen
kdyton perusteella on pitinyt tapahtua ennen tavaramerkkihakemuksen jattamista
(asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5301, 36 ja
39 kohta).

SMHV:n eri argumentit eivit ole luonteeltaan sellaisia, ettd niilla kumottaisiin tata
péadtelmas.

Ensinnékin sikali kuin SMHV:n argumentaation olisi ymmarrettdva merkitsevén sitd,
ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan
sanamuodosta itsestddn ilmenee, ettd rekisterointipdivélldi on myo6s merkitystd,
kyseessd on ndiden sdédnnosten virheellinen tulkinta.

Kun yhteison lainsdatéja kéytti ilmaisua "ei rekister6ida” asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdassa ja ilmaisua tavaramerkki on "rekisteroity” asetuksen N:o 40/94 51 artiklan
1 kohdan a alakohdassa, se maédritti tilanteet, joissa tavaramerkin rekisterointi on
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evittdvd tai se on julistettava mitdttomaksi, eiké ratkaisevaa ajankohtaa ehdottomien
hylkéysperusteiden tai ehdottomien mitidttomyysperusteiden tutkimiselle.

SMHYV viittaa toiseksi asetuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohtaan (josta on tullut
asetuksen N:0 207/2009 40 artiklan 1 kohta). Tasséd saannoksessi sdddetdan seuraavaa:
”Jokainen luonnollinen henkil6 ja oikeushenkil6 sekd — — ryhmittymaét voivat yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen julkaisemisen jilkeen osoittaa [SMHV:lle]
kirjalliset huomautuksensa, yksiloiden seikat, joiden perusteella tavaramerkin rekiste-
rointi pitdisi viran puolesta erityisesti 7 artiklan nojalla hyldtd.” Téassd samassa
sddnnoksessd tismennetddn seuraavaa: "Niilld ei kuitenkaan ole asianosaisasemaa
[SMHV:n] menettelyssd.” SMHYV viittdd ldhinné, ettd koska tavaramerkki, joka on jo
tutkittu, katsottu rekisterdintikelpoiseksi ja julkaistu, on kolmannen vaatimuksesta
tutkittava uudelleen ja sen rekisterointi voidaan evitd viran puolesta, SMHYV voi ottaa
huomioon rekisterdintikelpoisuuden menettamisen, joka on tapahtunut hakemuksen
jattdmisajankohdan jélkeen.

Tama argumentti on myo6s hyléttava.

Asetuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti SMHV tutkii, onko
tutkimusmenettely mahdollisesti kéynnistettdvd uudelleen sen selvittimiseksi,
estdadko esitetty ehdoton hylkédysperuste, johon on vedottu, hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin rekisterdinnin (asia T-224/01, Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-
TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok., s. II-1589, 73 kohta). Alustavan tutkimuksen tavoin
tidssd uudessa tutkimuksessa tutkija voi ottaa huomioon rekisterdintihakemuksen
jattamispdivan jalkeisia seikkoja ainoastaan silld edellytykselld, ettd niiden avulla
voidaan tehdi padtelmii tilanteesta, joka vallitsi kyseisend ajankohtana (ks. edelld 19 ja
20 kohta).

SMHYV viittdd kolmanneksi, ettd ehdottomien hylkdysperusteiden tutkimisen yhtey-
desséd on myos otettava huomioon hakemuksen jéttamispéivén jalkeinen, vaikkapa vain
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mahdollinenkin kehitys, ja se viittaa yhdistetyissd asioissa C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annettuun tuomioon (Kok., s. 1-2779, 37 kohta,
ensimmainen luetelmakohta).

Tédmaén osalta on todettava, ettd on totta, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa on arvioitava,
yhdistetdanko kuvaileva merkki tilld hetkelld asianomaisessa kohderyhmaissa kyseisen
tyyppisiin tavaroihin tai onko kohtuullisesti odotettavissa, ettd vastaisuudessa se
yhdistetddn télld tavalla ndihin tavaroihin (ks. yhdistetyt asiat T-357/99 ja T-358/99,
Telefon & Buch v. SMHV (UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMU-
NIKATIONSVERZEICHNIS), tuomio 14.6.2001, Kok, s. II-1705, 29 kohta oikeuskay-
tédntoviittauksineen). Tdma& on kuitenkin erillinen kysymys sen pédivin médrittamisky-
symyksestd, jona sen tutkiminen, onko tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan mukainen, on suoritettava, tai — kun on kyse mitéttomyysme-
nettelystd — tarkistettava. Se, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaisuutta koskeva tutkimus on suoritettava tukeutumalla rekisterdintihakemuksen
jattamispdivddn, ei nimittdin sulje pois tavaramerkin kuvailevuuden myoéhempaa
analyysid sikdli kuin tdma analyysi perustuu seikkoihin, jotka koskevat tilannetta
kyseisend paivand.

Edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta tukeutui virheellisesti markkinaehtoihin
kyseesséd olevan tavaramerkin rekisterdintipdivand eli 29.10.1998 sen arvioimiseksi,
kuvailiko kyseinen tavaramerkki silld varustettuja tavaroita ja palveluja silld tavoin, etté
sen mitdttomaksi julistaminen oli perusteltua.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta teki oikeudellisen virheen asetuksen N:o 40/94
51 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnassa. Tamén sédnnoksen rikkomista koskeva
peruste on néin ollen hyviksyttavé eiké ole tarpeen, ettd ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin lausuu muista kantajan esittdmista perusteista.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hivinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkéyntikulut timén vaatimusten mukai-
sesti.

Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
neljinnen valituslautakunnan 22.3.2007 tekemai paitos (asia R 1084/2004-4)
kumotaan.

2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Prek Ciuca

Julistettiin Luxemburgissa 3 paivana kesakuuta 2009.

Allekirjoitukset
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