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Asia C-766/18 P

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Yhteisomerkki — Maantieteellinen nimitys — Erottamiskyky —
Viitemenettely — Sanan BBQLOUMI siséltavan kuviomerkin rekisteréintida koskeva hakemus —
Viitteen hylkddminen

I Johdanto

1. Suojatun alkuperdnimityksen kéyttoon ottamista koskeva menettely, jonka mukaan vain kyproslaiset
juustonvalmistajat saisivat kéayttdd Halloumi-nimitystd, on ollut vireilld vuodesta 2014 ldhtien, mutta
komissio ei ole saanut siti vield paatokseen.” Talla vélin Kypros ja muut tahot ovat pyrkineet estimaén
sen, ettd tietyt yritykset kiyttiviat Halloumi-nimitystd tavaramerkkioikeudellisesti.*

2. Kasiteltavassé tapauksessa Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi (sdati6 kyproslaisen Halloumi-nimisen perinnejuuston suojelemiseksi, jdljempéna:
Foundation) on suojannut nimityksen HALLOUMI juustoja koskevalla EU-yhteisomerkilld. Nyt
Foundation pyrkii kyseisen tavaramerkin perusteella estimddn bulgarialaista yritystd rekisteroimasta
niin ikddn juustoja koskevaa kuviomerkkid, joka sisdltdd sanan BBQLOUMI. Muita kyseiseen
yhteisomerkkiin perustuvia menettelyja on Foundationin antamien tietojen mukaan vireilld Euroopan
unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO) ja unionin yleisessd tuomioistuimessa, ja ensimmadisessd
tapauksessa unionin tuomioistuin on jo antanut lainvoimaisen ratkaisun Foundationia vastaan.*

Alkuperiinen kieli: saksa.

2 Maataloustuotteiden  ja  elintarvikkeiden  laatujdrjestelmista =~ annetun  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  asetuksen
(EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen (EUVL 2015, C 246, s. 9). Ks. myos
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationld=12050 ja komission lehdistotiedote 28.7.2015, IP/15/5448:
"kyproslaiselle erikoisjuustolle ~ 'XaMovput'  (Halloumi) /  ’'Hellim’ on  myOnnettivd  suojattu  alkuperdnimitys  (SAN)”
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5448_en.htm).

3 Ks. esim. tuomio 13.6.2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV — Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292);
tuomio 7.10.2015, Kypros v. SMHV (XAAAOYMI ja HALLOUMI) (T-292/14 ja T-293/14, EU:T:2015:752); tuomio 13.7.2018, Kypros v. EUIPO
— Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (T-825/16, EU:T:2018:482); tuomio 13.7.2018, Kypros v. EUIPO - POA (COWBOYS HALLOUMI)
(T-847/16, ei julkaistu, EU:T:2018:481); tuomio 25.9.2018, Kypros v. EUIPO — M.]. Dairies (BBQLOUMI) (T-384/17, ei julkaistu,
EU:T:2018:593) ja tuomio 23.11.2018, Kypros v. EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T-703/17, ei julkaistu, EU:T:2018:835).

4 Madrédys 21.3.2013, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. SMHV (C-393/12 P, ei julkaistu,
EU:C:2013:207).
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3. Foundationin vaatimukset nyt kasiteltivdssd asiassa eivdat ole tdhdn mennessd menestyneet, silld
EUIPO ja unionin yleinen tuomioistuin ovat katsoneet, ettd nimityksella HALLOUMI on vain heikko
erottamiskyky sen vuoksi, ettd se kuvailee kyseistd juustoa. Ndin ollen sanan BBQLOUMI kaytto ei,
sen tietystd samankaltaisuudesta huolimatta, anna aihetta olettaa, ettd kohdeyleis6 yhdistdisi sen
Foundationin jdsenind oleviin tuottajiin.

4. Foundation on kuitenkin sitd mieltd, ettd yhteisomerkilld on vilttiméttd tavanomaista vahvempi
suoja, jota unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut riittdvésti huomioon.

II Oikeudellinen kehys

5. Tavaramerkkiasetuksen® johdanto-osan kahdeksas perustelukappale koskee tavaramerkin tehtiviaa
alkuperin osoittajana:

"Yhteison tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, ettd tavaramerkki
osoittaa alkuperén, on oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat
samat. Suojaa annetaan myds, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut
ovat samankaltaiset. ~Samankaltaisuuden Kkésite olisi maddriteltdavd sekaannusvaaran osalta.
Sekaannusvaaran, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijoistd ja erityisesti siitd, kuinka hyvin
tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd
mielleyhtymistd sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekd niihin yhdistettyjen
tavaroiden tai palvelujen vililld on asetettava erityisid vaatimuksia suojalle.”

6. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa vahvistetaan tavaramerkkia koskevat olennaiset vaatimukset:

"Yhteison tavaramerkkind voi olla miké tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, erityisesti sanat,
henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden péaallyksen
muoto, jos sellaisella merkilla voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista
tai palveluista.”

7. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa kielletdén kuvailevien tavaramerkkien
rekisterointi:

"Seuraavia merkkeji ei rekisteroida:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maaras,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistda alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai
palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd, jotka ovat
tulleet tavallisiksi yleisessd kielenkéytossa tai hyvdn kauppatavan mukaan;

»

e —-—

5 Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekd Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja
Euroopan atomienergiayhteison perustamissopimuksen mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteessd III olevalla 2.1. kohdalla (EUVL 2012 L 112,
s. 41), ja nyt korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001
(EUVL 2017, L 154, s. 1.).
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8. Sekaannusvaaraa koskeva viiteperuste perustuu tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan, jossa sdddetdédn suhteellisista hylkdysperusteista:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekistertida:
a) —-—

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vélisestd mielleyhtymastd.”

9. Tavaramerkkiasetuksen 65 artiklan 3 kohdassa sdiddetadn unionin tuomioistuimien toimivallasta
tavaramerkkiasetukseen perustuvien kanteiden osalta:

”[Unionin] tuomioistuimella on toimivalta sekd kumota kiistetty pdétos ettd muuttaa sitd.”
10. Tavaramerkkiasetuksen 66 artiklassa sallitaan yhteisomerkkien rekisterdinti:

”1. Yhteison yhteismerkkind voi olla yhteison tavaramerkki, joka on tdlld tavalla nimetty hakemusta
jatettdessd ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymén jésenten tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista. Yhteison yhteismerkkid koskevan hakemuksen voivat jattaa
valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymait, joilla niihin sovellettavan
lainsddddnnon mukaan on kelpoisuus omissa nimissddn hankkia kaikenlaisia oikeuksia ja tehda
kaikenlaisia sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa ja esiintyd kantajana
tai vastaajana oikeudenkdynneissd, samoin kuin julkisoikeudelliset oikeushenkil6t.

2. Poiketen siitd, mitd 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetdén, 1 kohdassa tarkoitettuna yhteison
yhteismerkkind voi olla merkki tai merkintd, jota voidaan kaupassa kéayttda tarkoittamaan tavaroiden
tai palvelujen maantieteellistd alkuperdd. Yhteismerkki ei oikeuta haltijaa kieltimdédn kolmansia
kayttdimastd nditd merkkeja tai merkint6ja kaupassa, jos tdmd kéytté on hyvén liiketavan mukaista;
erityisesti, tdllaista tavaramerkkid ei voida kéyttdd kolmansia vastaan, jos ndilld on oikeus kayttda
maantieteellistd nimitysta.

3. Tamén asetuksen sddnnoksid sovelletaan yhteison yhteismerkkeihin, jollei 67—74 artiklassa toisin
sdddetd.”

11. Tavaramerkkiasetuksen 67 artiklassa sdaddetddn merkin kayttomaarayksista:

”1. Yhteison yhteismerkin hakijan on esitettdva kayttomaaraykset sdddetyssd madréajassa.

2. Kayttomaardyksissd ilmaistaan henkilot, joilla on lupa kayttdd merkkid, yhteenliittyméan liittymisen
edellytykset sekd, siltd osin kuin ne ovat olemassa, merkin kayttod koskevat edellytykset, mukaan lukien
seuraamukset. Edelld 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun merkin kéayttoméardyksissd on hyvaksyttava

merkin haltijana olevan yhteenliittymén jéseneksi jokainen henkil, jonka tavaroiden tai palvelujen
maantieteellinen alkuperé on kyseiselld alueella.”
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III Menettely tihdn mennessa

12. M. J. Dairies EOOD toimitti 9.7.2014 EUIPO:lle hakemuksen jdljempéna esitetyn vérillisen
kuviomerkin rekisteréimiseksi:®

13. Tavarat ja palvelut, joille rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvélisestd
luokituksesta tavaramerkkien rekisterdimistd varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 43, ja ne koskevat
tiettyja elintarvikkeita, mukaan lukien juustot, sekd tiettyja ateriapalveluja.

14. Foundation on sanamerkin HALLOUMI, jonka EUIPO 14.7.2000 rekister6i yhteisomerkiksi
numerolla 1082965 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kuvausta "Juustot”, haltija.’
Foundation teki 12.11.2014 viitteen kyseisestd rekisterdintihakemuksesta ja vetosi viitteensd tueksi
erityisesti tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

15. Viiteosasto hylkdsi viitteen, ja hylkdamispdatoksestd tehty valitus ei myoskddn menestynyt.
Unionin yleinen tuomioistuin hylkasi niin ikddn 25.9.2018 asiassa Foundation for the Protection of the
Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO — M.]. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, ei
julkaistu, EU:T:2018:594) antamallaan tuomiolla valituslautakunnan péaitostd vastaan nostetun kanteen.

16. Nama ratkaisut perustuvat olennaisilta osin siihen paidtelméén, ettd tavaramerkki HALLOUMI
vastaa tunnetun kyproslaisen juuston nimitystd, minkd vuoksi sen erottamiskyky on vain véhdinen.
EUIPO:n ratkaisuelimet ja unionin yleinen tuomioistuin totesivat, ettd kun otetaan huomioon erot
kyseisen tavaramerkin ja haetun tavaramerkin vililld, sekaannusvaaraa ei siis ole.

17. Unionin tuomioistuimen on nyt ratkaistava valitus, jonka Foundation on tehnyt 5.12.2018.

18. Foundation vaatii, etta

6 Valokuva kalasatamasta on ilmeisesti otettu Kreikan Parosin saarella sijaitsevassa Naousan satamassa
(https://www.gtp.gr/locpage.asp?id=12121&Ing=1), tarkemmin sanoen itdsuunnassa pisteessd 37.124862 astetta pohjoista leveyttd ja 25.237685
astetta itdistd pituutta.

7 EUIPO:n tietokannan https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001082965 mukaan vireilld on mitédttomyysmenettelyja. Tietokannasta
16ytyy kuitenkin my®és tietoja aiemmasta — ilmeisesti tuloksettomasta — mitattomyysmenettelysta.
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1) valitus, joka koskee unionin yleisen tuomioistuimen antamaa tuomiota asiassa T-328/17,
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. Euroopan
unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), EU:T:2018:594, otetaan tutkittavaksi ja valittajan
kumoamisvaatimus hyvaksytaan;

2) EUIPO ja M.]. Dairies EOOD vastaavat omista oikeudenkdyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan
korvaamaan Foundationin oikeudenkdyntikulut.

19. EUIPO ja M.]. Dairies EOOD vaativat, ettd
1) valitus hyldtdan ja
2) Foundation velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

20. Asianosaiset ovat esittineet kirjallisia huomautuksia ja 12.9.2019 pidetyssd istunnossa suullisia
lausumia.

IV Arviointi

21. Foundation esittdd valituksensa tueksi nelja perustetta, jotka liittyvat osittain toisiinsa. Kaksi
ensimmadistd valitusperustetta koskevat kysymysti siitd, onko yhteisomerkeille tunnustettava erityinen
erottamiskyky (jaljempéna B kohta). Kolmannessa valitusperusteessa Foundation viittds, ettd unionin
yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellistd kriteerid tdssd asiassa kyseessd olevien kahden
tavaramerkin  vélistd  sekaannusvaaraa arvioidessaan (jdljempand A  kohta). Neljannessa
valitusperusteessa Foundation kyseenalaistaa sen, ettd vaikka unionin yleinen tuomioistuin on
todennut, ettd valituslautakunta on tehnyt virheitd valittajan tavaramerkkid arvioidessaan, se ei
kuitenkaan ole palauttanut asiaa valituslautakuntaan (jéljempénad C kohta).

A Unionin yleisen tuomioistuimen arviointikriteeristd

22. Unionin tuomioistuin voisi tyytyd lausumaan ainoastaan kolmannesta valitusperusteesta, silld
valituksenalaisen tuomion englanninkielisen (oikeudenkdyntikielisen) version 71 kohdassa oli
oikeudellinen virhe.

23. Unionin yleinen tuomioistuin totesi mainitussa kohdassa, ettd sekaannusvaaraa ei voi syntyd
kohdeyleison keskuudessa, vaikka kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat, lukuun ottamatta
palveluita, joita varten tavaramerkkid on haettu, osittain samoja ja osittain tietyssé madrin
samankaltaisia. Sellaisen aikaisemman kuvailevan tavaramerkin, jonka erottamiskyky on vihdinen,
ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisdllon samankaltaisuus ei nimittdin riitd synnyttdmééan olettamaa
sekaannusvaarasta.®

8 Kyseisen kohdan sanamuoto oli seuraava: "Despite the fact that, with the exception of the services covered by the mark applied for, the goods
covered by the marks at issue are in part identical and in parti similar to some degree, there cannot be any likelihood of confusion on the part
of the relevant public since the existence of a visual, phonetic and conceptual similarity is not, in the case of an earlier descriptive mark with
low distinctive character, sufficient to give rise to a presumption of a likelihood of confusion— -.”
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24. Tama paatelmd on jo itsessddn kasittdmaton, silla sekaannusvaaraa arvioitaessa ei ole kysymys siitd,
voidaanko sen olemassaolo olettaa. Vakiintuneesta oikeuskdytdnnostd seuraa, ettd sitd, onko yleison
keskuudessa sekaannusvaara, on pikemminkin arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava
kaikki tekijat, jotka ovat merkityksellisia kyseisessd yksittiistapauksessa.” Se, onko vaara
konkreettisessa tapauksessa olemassa, on siis ratkaistava.

25. My6s unionin tuomioistuin on jo todennut, ettd rekisterdity tavaramerkki, joka on luonteeltaan
kuvaileva, on katsottava tietyssd maérin erottamiskykyiseksi ja ettd sen ja myohemmaén tavaramerkin
vililli voi ndin ollen olla sekaannusvaara.'® Lisiksi myds unionin yleinen tuomioistuin toteaa
valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa, ettd sekaannusvaara ndiden tdssd asiassa kyseessd olevan
kahden tavaramerkin vililld on teoreettisesti mahdollinen.

26. Valituksenalaisen tuomion 71 kohdan alkuperdisen englanninkielisen version mukaan unionin
yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan erityisesti arvioinut sitd, oliko sekaannusvaara olemassa
konkreettisessa tapauksessa, vaan se sovelsi sddnt6d, jonka mukaan aikaisemman kuvailevan
tavaramerkin, jonka erottamiskyky on vidhdinen, ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisdallon
samankaltaisuus ei riitd sekaannusvaaran syntymiseen.

27. Nain ollen valituksenalaisen tuomion 71 kohdan alkuperiisessa oikeudenkayntikielisessd versiossa
oli oikeudellinen virhe, jonka olisi periaatteessa johdettava kyseisen version kumoamiseen. Koska
unionin tuomioistuin ei voi itse arvioida niitd asian kannalta merkityksellisid seikkoja, jotka unionin
yleinen tuomioistuin on jattinyt arvioimatta, asia olisi lisdksi palautettava unionin vyleiseen
tuomioistuimeen.

28. Kuten myos EUIPO huomauttaa, unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin tosiasiassa antanut
valituksenalaisen tuomion sen ranskankielisen — joka on unionin tuomioistuimen sisdinen tyokieli —
version perusteella. Kyseisen version 71 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin korostaa, ettd esilld
olevat seikat eivit ole riittdvid sekaannusvaaran olemassaolon toteamiseksi. Néin ollen unionin yleinen
tuomioistuin on tosiasiassa arvioinut yksittdistapausta, ja ainoastaan tuomion k&dnnos
oikeudenkayntikielelle on virheellinen.

29. EUIPO ja M.]. Dairies tosin esittdvit, ettd valituksenalaisen tuomion 71 kohdan englanninkielista
versiota olisi tulkittava asiayhteyden valossa ranskankielisen version tavoin, mutta kasitykseni mukaan
se ei ole mahdollista ainakaan siltd osin kuin on kyse sekaannusvaaran arvioinnista. Jos unionin
tuomioistuimen lausumista tuomioiden tietyissa kieliversioissa herdd epiilyksid, on toki ehdottomasti
suositeltavaa tutustua ranskankieliseen versioon, mutta oikeudenkayntikieltd koskevat sdadnnot
muuttuisivat absurdeiksi, mikdli kyseiselld kielelld annettuja selkeitd lausumia voitaisiin muuttaa
tietyssd madrin contra iudicium" pelkistiin ranskankielisen version tulkinnan valossa. Téllaiset
muutokset olisi pikemminkin tehtdvd unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 164 artiklan
mukaisen korjausmenettelyn kautta.

30. Toisin kuin Foundation viittdd, kyseisen kédnnosvirheen korjaamisen esteend ei ole ainakaan
unionin yleisen tuomioistuimen tydjirjestyksen 164 artiklan 2 kohdan mukainen kahden viikon
madrdaika tuomion julistamisesta. M.]. Dairies nimittdin korostaa perustellusti, ettd timd médraaika
koskee ainoastaan asianosaisten esittimii korjauspyyntoji eikd viran puolesta tehtiviad korjausta.

9 Tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta); tuomio 23.3.2006, Miilhens v. SMHV (C-206/04 P, EU:C:2006:194, 18 kohta);
tuomio 4.7.2019, FTI Touristik v. EUIPO (C-99/18 P, EU:C:2019:565, 13 kohta) ja maérdys 21.3.2013, Organismos Kypriakis Galaktokomikis
Viomichanias v. SMHV (C-393/12 P, ei julkaistu, EU:C:2013:207, 32 kohta).

10 Tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, 67, 68 ja 71 kohta).

11 Vrt. contra legem -tulkintaan 16.6.2005 annetussa tuomiossa Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386, 47 kohta); 15.4.2008 annetussa tuomiossa
Impact (C-268/06, EU:C:2008:223, 100 ja 103 kohta) ja 24.6.2019 annetussa tuomiossa Poplawski (C-573/17, EU:C:2019:530, 76 kohta).

12 Vastaavasti madrdys 17.3.2006, komissio v. Kreikka (C-417/02, EU:C:2006:189).
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31. Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 164 artiklan 1 kohdan mukainen korjaus on
mahdollinen, kun on kyse kirjoitus- tai laskuvirheistd tai muista selvistd virheistd. Niihin kuuluvat myds
kiddnnosvirheet, joita on oletettavasti pidettivd muina selvind virheina.

32. Vakuuttavampi on kuitenkin vdite siitd, ettd korjauksen tekemailld unionin yleinen tuomioistuin
poistaa ainakin osittain perustan valitukselta. Menettely kuitenkin vain pitkittyisi ja aiheuttaisi
lisakuluja, mikali valituksenalainen tuomio kumottaisiin selvin kédnnosvirheen perusteella, kun
unionin yleinen tuomioistuin on jo korjannut sen. Asian palauttamisen jilkeen unionin yleinen
tuomioistuin nimittdin hylkdisi kanteen jélleen samalla — nyt ainoastaan oikein kédnnetylla —
perustelulla.

33. Lisdksi on huomattava, ettd korjaaminen ei saa vaikuttaa asianosaisten kaytettdvissd oleviin
oikeussuojakeinoihin. Sen vuoksi korjaamisesta pitdisi periaatteessa kdynnistyd uusi méardaika, jonka
aikana tuomion korjattuihin — ja vain niihin — osiin voidaan hakea muutosta. Vaihtoehtoisesti unionin
tuomioistuin voisi nyt kisiteltdvédssd asiassa asettaa asianosaisille madrdajan lausumien muuttamista
varten.

34. Koska unionin yleinen tuomioistuin korjasi 17.9.2019 annetussa tuomiossa Foundation for the
Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO - M.J. Dairies
(BBQLOUMI) (T-328/17, ei julkaistu, EU:T:2019:662) olleen kddnnosvirheen, kolmas valitusperuste on
nykyisessa muodossaan merkitykseton.

35. Tarkastelen néin ollen muita valitusperusteita.

B Yhteisomerkkien erottamiskyvystd

36. Kahdessa ensimmaisessd valitusperusteessa Foundation riitauttaa ensisijaisesti valituksenalaisen
tuomion 41 kohdan ja sen ohella myos 71 kohdan, mutta tosiasiassa Foundation vaatii, ettd
tavaramerkkiasetusta ja erityisesti sekaannusvaaraa koskevia sddnt6ja on yhteisomerkkien osalta
sovellettava toisin kuin tavallisten tavaramerkkien osalta. Foundationin esittdiméd perustelu on
kolmivaiheinen: ensinndkin Foundation vdittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on vaatinut sitd
esittdimadn nayttoa siitd, ettd Foundationille rekisteroity yhteisomerkki on erottamiskykyinen. Toiseksi
Foundation katsoo, ettd rekisterdidylle yhteisomerkille on vilttdmédttd tunnustettava tavanomaista
vahvempi erottamiskyky silloinkin, kun se on luonteeltaan kuvaileva. Kolmanneksi Foundation toteaa,
ettd sellaisten tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maantieteellisten
yhteisomerkkien erottamiskykyd, jotka ovat merkkeja tai merkint6ja, joita voidaan kaupassa kayttaa
tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd alkuperdd, ei voida arvioida yleisten kriteerien
perusteella.

37. Naméd perustelut on ensin sijoitettava sen sekaannusvaarasta johtuvan hylkdysperusteen
asiayhteyteen, johon Foundation vetoaa.

1. Sekaannusvaara hylkdysperusteena

38. Foundationin esittdmat perustelut liittyvit sekaannusvaaran olemassaoloon sen oman tavaramerkin
ja riidanalaisen tavaramerkin vélilla.

13 Vastaavasti maérdys 17.3.2006, komissio v. Kreikka (C-417/02, EU:C:2006:189).
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39. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jota sovelletaan — mikéli mainitun
asetuksen 67-74 artiklassa ei ole toisin sdddetty — mainitun asetuksen 66 artiklan 3 kohdan nojalla
yhteisomerkkeihin, sdddetddn, ettd aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei
rekister6idd, jos sen vuoksi, ettdi se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla
aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara.'*

40. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi sekaannusvaara edellyttda
yhtd aikaa rekisteroitaviaksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin samanlaisuutta tai
samankaltaisuutta seké rekisterdintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen ja aikaisemman
tavaramerkin rekisterdinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen samanlaisuutta tai samankaltaisuutta,
ja kyse on kumulatiivisista edellytyksisti. '

41. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindista
riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten ndmé tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpa
kyseisten tavaroiden tai palvelujen véhdisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten
tarkoitettujen tavaramerkkien merkittdvd samankaltaisuus ja pdinvastoin. Kyseisten tekijoiden
keskindinen riippuvuus on nimittdin nimenomaisesti ilmaistu tavaramerkkiasetuksen johdanto-osan
kahdeksannessa perustelukappaleessa, jonka mukaan samankaltaisuuden késite on maédriteltava
suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siitd, kuinka hyvin
tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekd samankaltaisuuden asteesta yhtdaltd tavaramerkin ja merkin
vililld ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen vililla. '

42. Lisdksi tavallisia tavaramerkkejda koskevasta oikeuskdytinnostd voidaan pdidtelld, ettd
sekaannusvaara on sitid suurempi, mitd suurempi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on." Niin
ollen tavaramerkkejd, jotka ovat erittdin erottamiskykyisid joko ominaispiirteidensd vuoksi tai sen
vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitd, joiden erottamiskyky on
heikompi.'  Sitd, missdi médrin nditd johtopadtoksid voidaan soveltaa maantieteellisiin
yhteisomerkkeihin, on kuitenkin tarkasteltava jéljempéana (jaljempané 4 kohta).

43. Erottamiskyvyn Kkasitteelld tarkoitetaan tavallisten tavaramerkkien osalta sitd, ettd tavaramerkki
pystyy yksiloimdan rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja
erottamaan ndin timén tavaran muiden yritysten tavaroista. '’

44. Tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisomerkilld on sitd vastoin tarkoitus
erottaa haltijana olevan yhteenliittymén jasenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista. Tallaisen yhteisomerkin keskeinen tehtdvd on siis taata kyseiselld tavaramerkilld
varustettujen tavaroiden ja palvelujen yhteinen kaupallinen alkuperi.*

14 Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 46 kohta).

15 Tuomio 23.1.2014, SMHYV v. riha WeserGold Getrianke (C-558/12 P, EU:C:2014:22, 41 kohta) ja tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO
(C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 47 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

16 Tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

17 Tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta); tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta) ja tuomio
8.11.2016, BSH v. EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, 62 kohta).

18 Tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta).

19 Tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 49 kohta); tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer
(C-342/97, EU:C:1999:323, 22 kohta) ja tuomio 8.4.2003, Linde ym. (C-53/01-C-55/01, EU:C:2003:206, 40 kohta).

20 Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 50 ja 57 kohta).
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2. Rekisterdidyn yhteisomerkin erottamiskykyyn liittyvéstd todistustaakasta

45. Foundation kyseenalaistaa erityisesti valituksenalaisen tuomion 41 kohdan. Kyseisen kohdan
mukaan yhteisomerkin haltijan on esitettdvd ndyttoa siitd, missd mdadrin kyseinen yhteisomerkki on
erottamiskykyinen, kun haltija aikoo vedota tdhdn erottamiskykyyn vaitemenettelyssa.

46. Tietyiltd osin Foundation néyttda selvasti tulkitsevan unionin yleisen tuomioistuimen toteamusta
siten, ettd nayttod olisi esitettdva siitd, ettd rekisterdity yhteisomerkki on ylipdénsé erottamiskykyinen.

47. Unionin yleisen tuomioistuimen paitelma todellakin vaikuttaa kyseenalaiselta siltd osin, ettd sen
tueksi suoraan siteeratussa tuomiossa Tulliallan Burlington v. EUIPO* ja tuomiossa Anheuser-Busch
v. Budéjovicky Budvar,” johon on viitattu epésuorasti, ei lausuta rekisterdityyn yhteisomerkkiin
liittyvésta todistustaakasta.

48. Sita vastoin tavaramerkkiasetuksen 76 artikla, johon unionin yleinen tuomioistuin on niin ikddn
viitannut, on merkityksellinen siltd osin, ettd kyseisen sdédnnoksen 1 kohdan toisen virkkeen mukaan
rekister6innin hylkddmisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssd virasto voi tutkia vain
selkko]a, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittimid vaatimuksia. Kyseisessd sadnnoksessa
ei — kummankaan edelldi mainitun tuomion tavoin - kuitenkaan edellytetd erityistd néyttoa
rekisterdityjen yhteisomerkkien erottamiskyvysta.

49. Asiaa selventdd enemmin unionin yleisen tuomioistuimen analogisesti soveltama - kuten
Foundation on kanteessaan vaatinut® — tuomio Formula One Licensing v. SMHV.*Tulkitsen kyseisti
tuomiota siten, ettd rekisterdidylld tavaramerkilld on vilttamatta tietty vdhimmaiserottamiskyky niin
kauan kuin sitd ei ole mititoity.* Eritystd nayttoa siitd ei voida vaatia.

50. Muuta ei voida péitelld myoskaan valituksenalaisen tuomion 41 kohdasta, silld sen mukaan toteen
on ndytettdvd vain erottamiskyvyn taso ("level”, "niveau”), ja vastaavasti unionin yleinen tuomioistuin
hyviksyy tietyn vdhimmaiserottamiskyvyn ("a certain degree”, “un certain degré”), mitd vield
korostetaan 47 kohdassa. Témia péidtelméd saa vahvistuksen valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa,
jonka Foundation on niin ikddn kyseenalaistanut ja jossa unionin yleinen tuomioistuin toteaa, ettd
vaikka yhteisomerkillai HALLOUMI on vain heikko erottamiskyky, se antaa samalla ymmartdd, etta
vahimmaiserottamiskyky on olemassa.

51. Siltd osin kuin Foundation viittdd, ettd unionin yleisen tuomioistuimen mukaan toteen on
ndytettdvd se, ettd rekisteroity yhteisomerkki on ylipdénsd erottamiskykyinen, se siis perustaa
viditteensd valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan. Tama viite on sen vuoksi hylattava.

3. Rekisteroidyn yhteisomerkin erottamiskyvystd

52. Tosiasiassa Foundationin kannalta ei ole kyse siitd, tunnustetaanko sen yhteisomerkille tietty
viahimmaiserottamiskyky, vaan se vaatii pikemminkin, ettd yhteisomerkkien erottamiskykyé on yleisesti
pidettiva tavanomaista vahvempana. Télloin poistuisi my0s erityisen ndyton esittimisen tarve.

53. Tama vaatimus on kuitenkin hylattava.

21 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei
julkaistu, EU:T:2017:870, 60 kohta).

22 Tuomio 29.3.2011 (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 189 kohta).
23 Asiassa T-328/17 esitetyn kannekirjelmén 29 kohta.
24 Tuomio 24.5.2012, (C-196/11 P, EU:C:2012:314, 40-47 kohta).

25 Ratkaisuehdotukseni asiassa Pandalis v. EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2018:725, 51 kohta). Ks. myos tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO (C-43/15 P,
EU:C:2016:837, 67 kohta).
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54. Koska tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisomerkin tehtédvdnd on taata
yhteinen kaupallinen alkuperd, kyseisen asetuksen 4 artiklassa, jota sen 66 artiklan 3 kohdan mukaan
sovelletaan yhteisomerkkeihin, sdddetddn, ettd EU-tavaramerkkejd voivat olla vain sellaiset merkit,
joilla voidaan erottaa tavaroiden tai palvelujen, jotka on varustettu kyseisilli merkeilld, kaupallinen
alkuperd.” Niin ollen yhteisdmerkin — samoin kuin muiden tavaramerkkien - rekisterdinnin
edellytyksend on sen erottamiskyky.

55. Sitd vastoin ei ole aihetta olettaa, ettd yhteisomerkilla on valttiméattda — edes sen rekisterdinnin
perusteella — erityinen erottamiskyky.” Pikemminkin yhteisémerkit voivat kaikkien muiden
tavaramerkkien tavoin olla enemmén tai vdhemmain erottamiskykyisia. Kuten EUIPO esimerkein
selvisti osoittaa, erottamiskyvyn madadrd riippuu yhtddlta kulloinkin valitusta merkistd ja toisaalta
erottamiskyvyn vahvistumisesta merkin kayton johdosta. Ndin ollen yhteisomerkkien erottamiskykyé
on periaatteessa arvioitava yleisten sdéntdjen mukaan.

56. Tastd seuraa, ettd kaksi ensimmadistd valitusperustetta ovat perusteettomia myos siltd osin kuin
Foundation vaatii, ettd rekisterdityjen yhteisomerkkien erottamiskykyd on vilttdmatta pidettava
tavanomaista vahvempana.

4. Maantieteellisen yhteisomerkin erottamiskyvystd

57. Vaikeampaa on vastata kysymykseen siitd, voidaanko tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen maantieteellisten yhteisomerkkien erottamiskykya arvioida yleisten kriteerien perusteella.

58. Tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan mukaan yhteison yhteisomerkkiné voi, poiketen siitd,
mitd 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetdén, olla merkki tai merkinté, jota voidaan kaupassa
kayttad tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd alkuperdd. Tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekister6idéd ei voida muun muassa sellaisia tavaramerkkeja,
joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd
alkuperaa.

59. Yhteisomerkki DARJEELING,” joka oli tdhdn mennessi tirkeimmin yhteisomerkkejia koskeneen
tuomion kohteena, on hyvd esimerkki tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan soveltamisesta,
koska se on Intiassa sijaitsevan kaupungin ja piirikunnan nimi. Se tarkoittaa myds erityisen tunnettua
mustaa teetd, jota viljelladn kyseiselld alueella.

60. Foundationin viitettd voidaan tulkita siten, ettd ainakaan maantieteellisten yhteisomerkkien
erottamiskykyd ei voida arvioida yleisten kriteerien perusteella, vaan ettd niilld on automaattisesti
katsottava olevan tavanomaista vahvempi erottamiskyky.

a) Foundationin vditteen tutkittavaksi ottamisesta

61. Kyseenalaista on jo se, voidaanko kyseinen Foundationin véite ottaa tutkittavaksi.

26 Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 50 ja 51 kohta).

27 Vastaavasti unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2012, Consorzio vino Chianti Classico v. SMHV — FFR (F.F.R.) (T-143/11, ei julkaistu,
EU:T:2012:645, 61 kohta).

28 Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 18 kohta). Ks. my6s Bundesgerichtshofin (liittovaltion
ylin tuomioistuin, Saksa) ratkaisu 30.11.1995, MADEIRA (I ZB 32/93, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1996, s. 270).
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62. Foundationin esittdmissd perusteluissa, jotka koskevat tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohtaa,
nimittdin viitataan korkeintaan epésuorasti valituksenalaisen tuomion mahdollisiin oikeudellisiin
virheisiin, mutta niissd ei tdsmennetd unionin tuomioistuimen tyojérjestyksen 169 artiklan 2 kohdassa
asetettujen vaatimusten mukaisesti sitd, missd unionin yleisen tuomioistuimen pédtelmissa
oikeudellisia virheitd voi olla.

63. Foundation ei erityisesti tee perusteluissaan selvdd eroa yleisen yhteisomerkin ja maantieteellisen
yhteisomerkin vililla.

64. Lisdksi Foundationin viite, joka koskee tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan mahdollista
rikkomista, on ristiriitainen: Foundation toteaa yhtdaltd, ettd kyseinen sddnnos ei ole peruste sille, etté
viitteen olisi menestyttivé,” mutta toisaalta se pitdd sddnnostd kuitenkin merkityksellisend.* Téllainen
epdjohdonmukaisuus ei vastaa vaatimuksia, jotka unionin tuomioistuimen ty6jarjestyksen
168 artiklan 1 kohdan d alakohdassa asetetaan valituskirjelmaille, ja se johtaa niin ikddn viitteen
tutkimatta jattaimiseen. >

65. Niin ollen Foundationin viitettd, joka koskee maantieteellisten yhteisomerkkien erottamiskykyd, ei
voida ottaa tutkittavaksi.

66. Siindkin tapauksessa, ettd Foundation viite maantieteelliseen yhteisomerkkiin liittyvista
oikeudellisista seurauksista voitaisiin ottaa tutkittavaksi, sitd ei missdén tapauksessa voitaisi hyviksya.

67. EUIPO nimittdin toteaa perustellusti, ettd on kyseenalaista, onko tavaramerkki HALLOUMI
ylipdansa tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavaramerkki ja ettd unionin
yleinen tuomioistuin ei esittanyt tdtd koskevia padatelmia.

68. Foundation ei kritisoi tatd koskevien péaitelmien puuttumista.

69. Toisin kuin DARJEELING HALLOUMI ei ole tietyn paikan nimi, vaan se ainoastaan — ainakin
unionin yleisen tuomioistuimen aiemmassa oikeuskdytinnossd — yhdistetddn tiettyyn paikkaan eli
Kyprokseen.” Tamikin voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi, koska nayttda siltd, ettd tillainen juusto on
levinnyt laajalle myos alueen muihin maihin usein samalla tai samankaltaisella nimityksella.

70. Niin ollen ei voida olettaa, ettdi HALLOUMI on tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu tavaramerkki, ja mitkddn tdmén sdadnnoksen oikeudellisia vaikutuksia koskevat paitelmét
eivit voi endd vaikuttaa oikeusriidan lopputulokseen.

29 Valituskirjelmén 51 kohta.

30 Valituskirjelmén 63 kohta.

31 Ks. vastaavasti tuomio 28.6.2007, komissio v. Espanja (C-235/04, EU:C:2007:386, 47 kohta).

32 Valituksenalaisen tuomion 50 ja 66 kohta. Ks. myds tuomio 13.6.2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV — Garmo
(HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292, 41 kohta); tuomio 7.10.2015, Kypros v. SMHV (XAAAOYMI ja HALLOUMI) (T-292/14 ja T-293/14,
EU:T:2015:752, 20 ja 21 kohta); tuomio 13.7.2018, Kypros v. EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (T-825/16, EU:T:2018:482, 41 ja 42

kohta); tuomio 13.7.2018, Kypros v. EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI) (T-847/16, ei julkaistu, EU:T:2018:481, 39 ja 40 kohta) ja
tuomio 23.11.2018, Kypros v. EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T-703/17, ei julkaistu, EU:T:2018:835, 61 kohta).
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b) Toissijaisesti: asiakysymys

71. Sen tilanteen varalta, ettd unionin tuomioistuin kuitenkin haluaa tarkastella tavaramerkkiasetuksen
66 artiklan 2 kohdan sisdltod, on ensinnd todettava, ettd kyseinen sddnnods on vieras elementti
tavaramerkkioikeudessa. On totta, ettd tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
sdddetty kuvailevien merkkien kielto perustuu ilmeisesti ndiden késitteiden vapaana pitdmisen
tarpeeseen.* Muilla toimijoilla on my6s oltava oikeus kayttad kyseisia kuvauksia omissa tavaroissaan tai
palveluissaan. Kohdeyleiso ei kuitenkaan vélttamattd mielld kuvailevia merkkeja kaupallisen alkuperdn
osoitukseksi vaan kyseisen tuotteen kuvaukseksi.*

72. Taméd koskee myds tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja
maantieteellisid merkintdja. Kohdeyleis6 saattaa nimittdin mieltdd ne maantieteellisen alkuperin
osoitukseksi tai jopa sellaisen tuotteen kuvaukseksi, joka yhdistetdédn tiettyyn paikkaan, eikéd (yhteisen)
kaupallisen alkuperén osoitukseksi.

73. Suullisessa  kasittelyssa EUIPO onkin perustellusti todennut, ettd tavaramerkkiasetuksen
66 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla etuuskohtelulla on samankaltainen vaikutus kuin kuvailevan
tavaramerkin rekisterdinnilld edelldi mainitun tuomion Formula One Licensing v. SMHV* mukaan.
Tallaisella tavaramerkilld on tarpeellinen vahimmaiiserottamiskyky, joka riittdd oikeuttamaan sen
rekisteroinnin, mutta silld ei vélttamétta ole tavanomaista vahvempaa erottamiskykya.

74. Unionin yleinen tuomioistuin padtyy samaan tulokseen, kun se valituksenalaisen tuomion
71 kohdassa toteaa, ettd tavaramerkilli HALLOUMI on vain vdhimmaiserottamiskyky ja etté
sekaannusvaaraa ei ndin ollen ole.

75. Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 50-53 ja 70 kohdassa nimenomaisesti
todennut, ettd tavaramerkkida HALLOUMI ei mielletd (tavallisen tai yhteisen) kaupallisen alkuperin
nimitykseksi vaan erikoisjuuston nimitykseksi.** Tietyn tavaran kuvaus ei kuitenkaan saa
tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan mukaista etuuskohtelua edes silloin, kun kohdeyleiso
mahdollisesti yhdistdd sen tiettyyn maantieteelliseen alkuperddn. Lisdksi tavaramerkin mieltimistd
koskeva arviointi perustuu tosiseikkoihin, eikd se sen vuoksi kuulu valitusmenettelyssd unionin
tuomioistuimelle.”

76. Tama selittdd Foundationin ndkemyksen, jonka mukaan maantieteellisten yhteisomerkkien
nimenomainen salliminen menettdisi tehokkaan vaikutuksensa, jos tillaisille yhteisomerkeille
tunnustettaisiin vain vidhdinen erottamiskyky sekaannusvaaraa arvioitaessa.

77. Foundationin tavoitetta tavaramerkkinsé HALLOUMI vahvistamiseksi ei kuitenkaan voida
saavuttaa silla, ettd maantieteellisille yhteisomerkeille tunnustetaan automaattisesti vahvempi
erottamiskyky. Téllainen erottamiskyky nimittdin jéisi teoreettiseksi: kohdeyleis6 ei edelleenkdin
mieltédisi maantieteellistd merkintéd tuotteen yhteisen kaupallisen alkuperédn osoitukseksi.

33 Tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 25 ja 26 kohta); tuomio 10.7.2014, BSH v. SMHV (C-126/13 P,
ei julkaistu, EU:C:2014:2065, 19 kohta) ja tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 59 kohta).

34 Havainnollisesti tuomio 31.1.2019, Pandalis v. EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, 87-93 ja 103—-105 kohta).

35 Tuomio 24.5.2012 (C-196/11 P, EU:C:2012:314, 40—47 kohta).

36 Ks. myos tuomio 13.6.2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV — Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292,
41 kohta); tuomio 7.10.2015, Kypros v. SMHV (XAAAOYMI ja HALLOUMI) (T-292/14 ja T-293/14, EU:T:2015:752, 28 kohta); tuomio
13.7.2018, Kypros v. EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (T-825/16, EU:T:2018:482, 42 ja 43 kohta); tuomio 13.7.2018, Kypros v. EUIPO
— POA (COWBOYS HALLOUMI) (T-847/16, ei julkaistu, EU:T:2018:481, 40 ja 41 kohta) ja tuomio 23.11.2018, Kypros v. EUIPO — Papouis
Dairies (Papouis Halloumi) (T-703/17, ei julkaistu, EU:T:2018:835, 49 kohta).

37 Tuomio 31.1.2019, Pandalis v. EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, 93 kohta).
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78. Maantieteelliselle yhteisomerkille olisi pikemminkin annettava tdysin toinen tehtdva esimerkiksi
siten, ettd yksinomaan tdllaiset tavaramerkit takaavat kyseisten tavaroiden tai palvelujen tietyn
maantieteellisen alkuperén.

79. Tamd olisi kuitenkin edellyttdnyt nimenomaista sdédntelyd, silla tavaramerkkiasetuksen
66 artiklan 3 kohdan mukaan kyseisen asetuksen (yleisid) sddnnoksid sovelletaan, jollei
67-74 artiklassa toisin sdddeta.

80. Ndin ollen wunionin tuomioistuin vahvisti maantieteellista ~DARJEELING-yhteisomerkkia
koskeneessa tuomiossaan, ettd yleisid periaatteita sovelletaan maantieteellisiin yhteisomerkkeihin.
Unionin tuomioistuin korosti, ettd yhteisomerkit, jotka ovat merkkejd tai merkintojd, joita voidaan
kaupassa kéyttad tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd alkuperdd, ovat — kuten
tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ilmenee — mainitun artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja yhteisomerkkeja. Kyseisen 1 kohdan mukaan vain sellaiset merkit voivat olla
EU-yhteisomerkkeja, jotka voivat erottaa tavaramerkin haltijana olevan vyhteenliittymédn jdsenten
tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.*

81. Tavaramerkin keskeinen tehtdvd on taata kuluttajille tavaran alkuperd siten, ettd tavaramerkki
pystyy yksiloimdan silld varustetun tavaran tai palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja
erottamaan ndin timin tavaran tai palvelun muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

82. Jos katsottaisiin, ettd tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun (maantieteellisen)
yhteisomerkin keskeinen tehtivd on kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen
maantieteellisen — ei kaupallisen — alkuperin osoittaminen, sivuutettaisiin timé keskeinen tehtava. *

83. Niin ollen myds maantieteellisen yhteisomerkin erottamiskykya on arvioitava sen perusteella, missa
madrin se voi yksiloida kyseisen tavaran tai palvelun yhteisen kaupallisen alkuperén.

84. Kuten jo edelld on esitetty, unionin yleinen tuomioistuin on todennut, ettd tavaramerkki
HALLOUMI kykenee tillaiseen yksildintiin korkeintaan vdhdisessd médrin. Tdstd seuraa, ettd unionin
yleisen tuomioistuimen pédtelmédt, jotka koskevat tavaramerkin HALLOUMI erottamiskykyd ja
sekaannusvaaraa, sekd erityisesti valituksenalaisen tuomion 41 ja 71 kohta, joissa unionin yleinen
tuomioistuin toteaa, ettd tavaramerkilli HALLOUMI on vain viahimmadiserottamiskyky, joka ei riitd
synnyttdmadn sekaannusvaaraa sen ja riidanalaisen tavaramerkin vililld, eivat ole oikeudellisesti
virheellisia.

85. Tatd johtopadatostd vastaan ei puhu myoskddn se, ettd se rajoittaa merkittavasti
tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan tehokasta vaikutusta ja maantieteellisten yhteisomerkkien
suojaa. Maantieteellisen yhteisomerkin haltijat sdilyttavit kuitenkin vdhimmaissuojan, jonka perusteella
he voivat estdd samoja tuotteita varten tarkoitettujen identtisten tavaramerkkien rekister6innin. Haltijat
voivat myds vaikuttaa tavaramerkin mieltimiseen kayttamalld sitd niin, ettd siitd tulee
erottamiskykyinen.*

86. Laajemmalle suojalle ei ole viime kddessd tarvettakaan, silld suojattujen alkuperdnimitysten ja
suojattujen maantieteellisten merkintdjen jérjestelmda* voi tarjota riittdvin ja tavaramerkkioikeudesta
riippumattoman suojan. Tdmaén jdrjestelmén lisdetuna on maantieteelliseen yhteisomerkkiin verrattuna
se, ettd suojattuja alkuperdnimityksid ja suojattuja maantieteellisia merkintdjd saa asetuksen

38 Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 50 kohta).
39 Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 52 kohta).
40 Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 54 kohta).
41 Tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 47 kohta).

42 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujarjestelmistd 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1) II osasto.
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(EU) N:o 1151/2012 12 artiklan 1 kohdan mukaan kéyttad kuka tahansa asianomaisen eritelmén
mukaisesti tuotettua tuotetta kaupan pitdva toimija. Tavaramerkkiasetuksen 67 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu yhteenliittymén jasenyys ei ole tdmén osalta tarpeen. Lisdaksi EUIPO korostaa perustellusti,
ettd ristiriitaista olisi se, ettd tuottajien yhteenliittymit voisivat tavaramerkkioikeuden perusteella saada
vastaavan tai jopa vahvemman suojan maantieteellisille merkinnéille kuin suojattujen
alkuperanimitysten jérjestelméassa.

87. Kaksi ensimmidistéd valitusperustetta on néin ollen hylattdvd kokonaisuudessaan.

C Asian palauttamatta jittimisestd valituslautakunnalle

88. Neljdnnessd valitusperusteessa Foundation viittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on asettunut
valituslautakunnan asemaan sen sijaan, ettd se olisi méadrannyt asian palautettavaksi.

89. Valituksenalaisen tuomion 63 ja 64 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin on eri mieltd
valituslautakunnan péatelmaéstd, jonka mukaan kyseiset merkit ovat lausuntatavaltaan erilaisia. Taméan
lisdksi unionin yleinen tuomioistuin ei hyviksy valituksenalaisen tuomion 64-68 kohdassa
valituslautakunnan paatelmaa siitd, ettd merkit ovat merkityssisélloltddn erilaisia. Pikemminkin ne ovat
lausuntatavaltaan ja merkityssisélloltddn hieman samankaltaisia.

90. Taméan jalkeen unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt, ndma padtelmidt huomioon ottaen,
valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa oman kokonaisarviointinsa sekaannusvaaran osalta ja tullut
siihen tulokseen, ettei téllaista vaaraa ole.

91. Neljas valitusperuste perustuu siihen ndkemykseen, ettd ainakin tdmd valituslautakunnan
kokonaisarviointi pysyy voimassa.

92. Tamd ndkemys on kuitenkin virheellinen, silld unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta ei
tavaramerkkiasetuksen 65 artiklan 3 kohdan mukaan rajoitu valituslautakunnan pééatoksen
kumoamiseen, vaan se voi myos muuttaa kyseistd paatosta.

93. Unionin yleiselle tuomioistuimelle annettu péatosten muuttamista koskeva toimivalta ei kuitenkaan
anna sille oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikd myoskaan oikeutta
arvioida seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Padtosten muuttamista koskevaa toimivaltaa
voidaan kuitenkin kéyttaa tilanteissa, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin
tutkittuaan voi maarittdd selvittimiensa tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella péitoksen,
joka valituslautakunnan olisi pitédnyt tehda.

94. Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa toiminut juuri ndin, kun se on
korjannut valituslautakunnan arviointia lausuntatavan ja merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta ja
sen jilkeen, ndimd muutetut arvioinnit huomioiden, tehnyt uuden kokonaisarvioinnin, joka on johtanut
samaan lopputulokseen kuin valituslautakunnan tekemai arviointi.

95. Neljés valitusperuste on siis hyldttava.

43 Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta).
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V Oikeudenkiyntikulut

96. Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan unionin tuomioistuin tekee
ratkaisun oikeudenkéyntikuluista, jos valitus hyviksytddn ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan
lopullisesti. Unionin tuomioistuimen tyojérjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota 184 artiklan 1 kohdan
mukaan sovelletaan valituksen kasittelyyn, mukaan asianosainen, joka hévida asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

97. Koska Foundation on havinnyt asian, se on periaatteessa velvoitettava korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.

98. Olisi kuitenkin kohtuutonta velvoittaa Foundation korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jotka ovat
syntyneet kolmannen valitusperusteen vyhteydessd, silld kyseinen valitusperuste johtuu Euroopan
unionin tuomioistuimen kdannodsvirheestd. Tamén valitusperusteen osalta kaikkien asianosaisten olisi
ensisijaisesti vastattava omista oikeudenkayntikuluistaan. Asianosaisilla on mychemmin mahdollisuus
tutkia, voidaanko Euroopan unionin tuomioistuimelta talta osin vaatia vahingonkorvausta.

VI Ratkaisuehdotus

99. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

1) Valitus hylatdan.

2) Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkédyntikulut lukuun ottamatta kolmannen valitusperusteen yhteydessa

syntyneitd oikeudenkédyntikuluja. Kyseisen valitusperusteen osalta kaikkien asianosaisten on
vastattava omista oikeudenkéyntikuluistaan.
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