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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

5 péivand maaliskuuta 2020*

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — Viite — 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta — Sekaannusvaara — Arviointiperusteet — Sovellettavuus aikaisemman yhteisémerkin
tapauksessa — Kyseessé olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden ja kyseisilld tavaramerkeilla
yksildityjen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskindinen riippuvuus
Asiassa C-766/18 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussiadnnon 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,
joka on pantu vireille 5.12.2018,

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, kotipaikka
Nikosia (Kypros), edustajinaan S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor, ja
K. K. Kleanthous,
valittajana,
ja jossa muina osapuolina ovat
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenédédn D. Gdja,
vastaajana ensimmdisessd oikeusasteessa,
M. J. Dairies EOOD, kotipaikka Sofia (Bulgaria), edustajinaan D. Dimitrova ja I. Pakidanska, advokati,
viliintulijana ensimmadisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan, unionin tuomioistuimen varapresidentti
R. Silva de Lapuerta, joka hoitaa viidennen jaoston tuomarin tehtdvid, sekd tuomarit I. Jarukaitis,
E. Juhdsz ja M. Ilesi¢ (esittelevd tuomari),
julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: hallintovirkamies M. Longar,
ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 12.9.2019 pidetyssd istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.10.2019 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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tuomion

Valituksellaan Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 25.9.2018 antaman
tuomion Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v.
EUIPO - M.]J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, ei julkaistu, jaljempdnd valituksenalainen tuomio,
EU:T:2018:594), jolla kyseinen tuomioistuin hylkdsi tdmdn asian valittajan nostaman kanteen
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljannen valituslautakunnan 16.3.2017
tekemdstd padtoksestd (asia R 497/2016-4), joka koski vditemenettelyd (jdljempéna riidanalainen
paatos).

Asiaa koskevat oikeussdannot

[Euroopan unionin] tavaramerkistd 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (EUVL
2009, L 78, s. 1), jolla kumottiin ja korvattiin yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston
asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), muutettiin 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Se on
sittemmin kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Pddasian
taustalla olevien tosiseikkojen tapahtuma-ajankohdan vuoksi tdmén valituksen tarkastelussa on
kuitenkin otettava huomioon asetus N:o 207/2009 alkuperiisessa muodossaan.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa, jonka otsikko oli "Ehdottomat hylkdysperusteet”, sdddettiin
seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekisteroida:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskykys;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, ma&dras,
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 yleisessé kielenkéytossa tai hyvan kauppatavan mukaan;

3. Edelld olevan 1 kohdan b, ¢ ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kéytossa tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisterdintia haetaan.”

Kyseisen asetuksen 8 artiklassa, jonka otsikko oli "Suhteelliset hylkdysperusteet”, saddettiin seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekisteroida:
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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 mielleyhtymasta.

5. Jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on [Euroopan unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen
tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa lagjalti tunnettu, —— aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta tavaramerkkid ei myoskddn rekisteroidd, jos se on sama tai samankaltainen kuin
aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteroitdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit tosin
ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, mutta
joiden osalta rekisteroitavan tavaramerkin kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyvaksikayttod taikka olisi niille haitaksi.”

Mainitun asetuksen 65 artiklassa saddettiin seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat péédtokset voidaan saattaa [unionin] tuomioistuimen
kasiteltaviksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymadrayksen rikkominen,
perustamissopimuksen, tdmén asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussdénnoén rikkominen
taikka harkintavallan véaarinkaytto.

3. [Unionin] tuomioistuimella on toimivalta sekd kumota kiistetty paitos ettd muuttaa sita.

2

Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklassa, joka kuului — kyseisen asetuksen 67-74 artiklan tavoin — sen
VIII osastoon, jonka otsikko oli "[EU-yhteisomerkit]”, sdddettiin seuraavaa:

”1. [EU-yhteisomerkkind] voi olla [EU-]Jtavaramerkki, joka on télla tavalla nimetty hakemusta
jatettdessd ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymén jdsenten tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista. [EU-yhteisomerkkid] koskevan hakemuksen voivat jéttaa
valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymat, joilla niihin sovellettavan
lainsdddédnnon mukaan on kelpoisuus omissa nimissddn hankkia kaikenlaisia oikeuksia ja tehdd
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 sdddetddn, 1 kohdassa tarkoitettuna
[EU-yhteisomerkkind] voi olla merkki tai merkintd, jota voidaan kaupassa kiyttdd tarkoittamaan
tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd alkuperdd. [Yhteisomerkki] ei oikeuta haltijaa kieltim&ddn
kolmansia kayttaméstd nditd merkkeja tai merkintojd kaupassa, jos tdmd kiytté on hyvén liiketavan
mukaista; erityisesti, tdllaista tavaramerkkid ei voida kayttdd kolmansia vastaan, jos ndilld on oikeus
kayttdd maantieteellistd nimitysta.

3. Tamédn asetuksen sddnnoksid sovelletaan [EU-yhteisomerkkeihin], jollei 67-74 artiklassa toisin
sdddetd.”

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohta, 7 artiklan 3 kohta, 8 artiklan 1 ja 5 kohta
sekd 65 ja 66 artikla vastasivat — téssd jarjestyksessd — asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b-d
alakohtaa, 7 artiklan 3 kohtaa, 8 artiklan 1 ja 5 kohtaa sekd 63 ja 64 artiklaa ja ne toistettiin ilman
merkittdivdd muutosta asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b-d alakohdassa,
7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa seka 72 ja 74 artiklassa.
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Asian tausta ja riidanalainen paitos

M. J. Dairies EOOD, joka on Bulgariaan sijoittautunut yhtio, pyysi 9.7.2014 EUIPO:ta rekister6imaéan
seuraavan sana- ja kuviomerkin EU-tavaramerkiksi (jaljempdand hakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki BBQLOUMI):

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvélista
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jéljempénd Nizzan sopimus), pohjautuvan
luokituksen luokkiin 29, 30 ja 43, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Maitotuotteet ja maitotuotteiden korvikkeet; Juustotuotteet; —— Kokonaan tai
padasiassa lihasta tai maitotuotteista koostuvat valmisateriat”;

— luokka 30: "Voileivit; Juustolla maustetut voileipakeksit; — —” ja
— luokka 43: "Ravintolapalvelut; — -.”

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 12.8.2014 Euroopan unionin tavaramerkkilehdessa.

Tamén asian valittaja esitti 12.11.2014 viitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
BBQLOUMI rekisterdintid vastaan kaikkien tdmdn tuomion 9 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja

palvelujen osalta.

Valittaja perusti véitteensd EU-yhteisomerkkiin HALLOUMI, joka rekisterditiin 14.7.2000 luokkaan 29
kuuluvia ja seuraavaa kuvausta vastaavia tavaroita varten: “Juustot”.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa
tarkoitettuihin perusteisiin.

EUIPO:n viiteosasto hylkdsi vditteen 15.1.2016 tekemaélladn paatoksella.

Valittajan kyseisestd péadtoksestd tekemd valitus hyldttiin EUIPO:n neljannen valituslautakunnan
(jaljempéand valituslautakunta) tekemaélld riidanalaisella pa&toksella.
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Valituksen hylkddmisen perustelemiseksi valituslautakunta esitti ensinndkin, ettd aikaisempia
yhteisomerkkejda on kisiteltdva viitemenettelyissda samalla tavoin kuin aikaisempia tavallisia
tavaramerkkeja. Téssa kyseessd olevan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on valituslautakunnan
mukaan véhdinen, koska sana “halloumi” tarkoittaa yksinkertaisesti tietyntyyppistd juustoa. Kyseisté
sanaa kdytetddn vain tietyn tavaratyypin yleisnimena. Valittaja ei esittinyt edes Kyproksen ja Kreikan
osalta seikkoja, joilla voitaisiin osoittaa, ettd suuri yleis6 ymmartad tavaramerkin HALLOUMI muuten
kuin tietyntyyppisen juuston kuvauksena.

Valituslautakunta katsoi seuraavaksi, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
BBQLOUMI vililli ei ole.

Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen 29 luokan osalta on toki niin, ettd kyseessd olevien
tavaramerkkien kattamat tavarat ovat enimmidkseen samoja tai samankaltaisia. Kyseiset tavaramerkit
ovat puolestaan ulkoasultaan vain vdhdisissd madrin samankaltaiset. Lausuntatavan ja merkityssisallon
tasolla samankaltaisuutta ei valituslautakunnan mukaan mydskéén ole.

Valituslautakunta totesi lopuksi, ettd valittaja oli luopunut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan
perustuneesta vaiteperusteestaan.

Menettely unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Tamédn asian valittaja nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.5.2017 toimittamallaan
kannekirjelmalld kanteen, jossa se vaati riidanalaisen paatoksen kumoamista.

Se vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustui asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen ja jakautui neljaén osaan.

Valittaja moitti ensinnékin valituslautakuntaa siitd, ettd se luokitteli EU-yhteisomerkkien laajuuden ja
vaikutukset virheellisesti, kun se toisti niin ikddn virheelliset perustelut, jotka oli esitetty 13.6.2012
annetussa tuomiossa Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV - Garmo
(HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292).

Se viitti toiseksi, ettd valituslautakunta ei noudattanut asetuksen N:o 207/2009 66 artiklaa ja sitd
seuraavia artikloja, kun se jatti huomiotta sen, ettd yhteisomerkeilld ei voida osoittaa yhtd ainoaa
kaupallista alkuperda ja ettd niilla voidaan osoittaa maantieteellinen alkupera.

Se viitti kolmanneksi, ettd valituslautakunta luokitteli virheellisesti aikaisemman tavaramerkin yleiseksi
ja katsoi ndin ollen, ettei kyseinen tavaramerkki ollut erottamiskykyinen.

Valittaja vaitti neljanneksi, ettd valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettd kyseessd olevien
tavaramerkkien viliset erot mahdollistivat sekaannusvaaran vélttamisen.

Koska ainoan kanneperusteen kaikki osat hyléttiin, kanne hyléttiin.

Unionin yleinen tuomioistuin oikaisi 17.9.2019 antamallaan maéréykselld valituksenalaisen tuomion
oikeudenkéyntikielisen version 71 kohdan. Télld tavoin oikaistun version jilkeen unionin yleinen
tuomioistuin katsoi, ettd — huolimatta siitd, ettd kyseessa olevilla tavaramerkeilld yksiloidyt tavarat ovat
osittain samat ja tietyssd maddrin osittain samankaltaiset — kohdeyleison keskuudessa ei voi olla
sekaannusvaaraa, koska vahdinen samankaltaisuus ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisillon tasolla ei
riitd siithen, ettd sekaannusvaaran katsottaisiin olevan olemassa, jos aikaisemmalla tavaramerkilla on
kuvaileva merkitys, jolloin sen erottamiskyky on vdhdinen.
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Asianosaisille ja muille osapuolille alun perin tiedoksi annetun ja julkistetun valituksenalaisen tuomion
oikeudenkéayntikielisen version 71 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut, ettd huolimatta
siitd, ettd kyseessd olevilla tavaramerkeilld yksiloidyt tavarat ovat osittain samat ja tietyssd maddrin
osittain samankaltaiset, kohdeyleison keskuudessa ei voi olla sekaannusvaaraa, koska samankaltaisuus
ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisillon tasolla ei riitd sithen, ettd sekaannusvaaran oletettaisiin
olevan olemassa, jos aikaisempi tavaramerkki on kuvaileva ja sen erottamiskyky on vahdinen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset
Valittaja vaatii valituksessaan, ettd unionin tuomioistuin
— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— hyviksyy sen kumoamiskanteen ja

— velvoittaa EUIPO:n ja M.]. Dairiesin vastaamaan omista oikeudenkdyntikuluistaan ja korvaamaan
valittajan oikeudenkayntikulut.

EUIPO vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— hylkaa valituksen ja

— velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
M. J. Dairies vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— hylkaa valituksen ja

— velvoittaa valittajan korvaamaan M. ]. Dairiesin oikeudenkayntikulut.

Asian kisittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamista koskeva pyynto

Julkisasiamiehen esitettyd ratkaisuehdotuksensa valittaja pyysi unionin tuomioistuimen kirjaamoon
30.10.2019 toimittamallaan asiakirjalla, ettd asian késittelyn suullinen vaihe maérdtdan unionin
tuomioistuimen tydjérjestyksen 83 artiklan nojalla aloitettavaksi uudelleen.

Kyseisen madrdyksen sanamuodon mukaan unionin tuomioistuin voi milloin tahansa julkisasiamiestd
kuultuaan méadrata asian kasittelyn suullisen vaiheen aloitettavaksi uudelleen erityisesti, jos se katsoo,
ettei silld ole riittdvasti tietoa asiasta, tai jos asianosainen on suullisen vaiheen pédttyneeksi
julistamisen jdlkeen vedonnut uuteen seikkaan, joka voi olennaisesti vaikuttaa unionin tuomioistuimen
ratkaisuun, taikka jos asia on ratkaistava sellaisella perusteella, josta asianosaisella ei ole ollut tilaisuutta
lausua.

Pyyntonsa tueksi valittaja viittdd, ettd julkisasiamiehen ratkaisuehdotus perustuu valituksen tueksi
esitettyjen perusteiden ja perustelujen virheelliseen tulkintaan. Téllainen virheellinen tulkinta on sen
mukaan uusi tosiseikka, joka lisdksi aiheuttaa vaaran siitd, ettd asia ratkaistaan sellaisella perusteella,
josta asianosaisilla ei ole ollut tilaisuutta lausua.

On kuitenkin palautettava mieleen, ettd SEUT 252 artiklan toisen kohdan mukaan julkisasiamiehen
tehtdvidnd on tdysin puolueettomana ja riippumattomana esittdd julkisessa istunnossa perustellut
ratkaisuehdotukset asioissa, jotka Euroopan unionin tuomioistuimen perussadnnén mukaan vaativat
hianen myo6tavaikutustaan. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tai perustelut, joiden paétteeksi han paatyy
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sithen, eivit sido unionin tuomioistuinta (tuomio 22.6.2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging ym.,
C-126/16, EU:C:2017:489, 31 kohta ja tuomio 13.11.2019, College Pension Plan of British Columbia,
C-641/17, EU:C:2019:960, 39 kohta).

On niin ikdén palautettava mieleen, ettd Euroopan unionin tuomioistuimen perussiadanndssa ja unionin
tuomioistuimen tydjdrjestyksessd ei madratd mahdollisuudesta esittdd huomautuksia vastaukseksi
julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen. Témédn vuoksi se, ettei julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa
todettuun yhdytd, ei voi sellaisenaan olla peruste suullisen késittelyn aloittamiseksi uudelleen (tuomio
25.10.2017, Polbud — Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, 23 ja 24 kohta ja tuomio 13.11.2019,
College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, 40 kohta).

Kasiteltavissda asiassa perusteista ja perusteluista, jotka esitettiin valituksen tueksi, lausuttiin asian
kasittelyn Kkirjallisessa ja suullisessa vaiheessa, ja koska se, miten kyseiset perusteet ja perustelut
julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa kuvattiin, ei sido unionin tuomioistuinta, ei ole olemassa vaaraa
siitd, ettd asia ratkaistaan sellaisen perustelun perusteella, josta asianosaisilla ja muilla osapuolilla ei ole
ollut tilaisuutta lausua, toisin kuin valittaja vaittéaa.

Kyseisessa ratkaisuehdotuksessa esitetyt toteamukset — mukaan lukien toteamukset, jotka koskevat
valituksen tueksi esitettyjen perusteiden ja perustelujen ulottuvuutta — eivit ole tydjarjestyksen
83 artiklassa tarkoitettu uusi seikka, jonka asianosainen on esittidnyt asian kasittelyn suullisen vaiheen
péattymisen jalkeen.

Unionin tuomioistuin katsoo julkiasiamiestd kuultuaan, ettd silld on riittdvat tiedot valituksen
ratkaisemiseksi.

Edelld esitetyn perusteella asian késittelyn suullista vaihetta ei ole aiheellista maarata aloitettavaksi
uudelleen.

Valituksen tarkastelu

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittaja esittdd valituksensa tueksi neljd valitusperustetta.

Ensimmaisen valitusperusteensa, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan (josta on tullut
asetuksen 2017/1001 74 artikla) rikkomista, tueksi valittaja vaittdd, ettd kyseisestd sddnnoksestd
ilmenee, ettd yhteisomerkkejd ei voida arvioida niiden erottamiskyvyn osalta samalla tavoin kuin
tavallisia tavaramerkkeja. Kantaja korostaa tastd, ettd kyseisen sddnnoksen 1 kohdasta ilmenee, etté
yhteisomerkkien alkuperén osoittamista koskevana keskeisend tehtdvdnd on erottaa yhteenliittymin
jasenen tai jasenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, ja ettd saman
sadnnoksen 2 kohdasta ilmenee, ettd poiketen siitd, mitd kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa sdddetddn, tidllaisilla tavaramerkeilld voidaan osoittaa asianomaisten tavaroiden tai
palvelujen maantieteellinen alkuperé.

Kun wunionin vyleinen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan nidkemyksen, joka muodostui
tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyvyn aliarvioimisesta silld perusteella, ettd sana “halloumi”
osoittaa tietyntyyppistd juustoa, joka on valmistettu erityisen reseptin mukaan Kyprokselta periisin
olevasta maidosta, se jdtti valittajan mukaan huomiotta asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 1
ja 2 kohdassa vahvistetut yhteisomerkin ominaisuudet.
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Kun unionin yleinen tuomioistuin liséksi vaati, ettd vditemenettelyssd yhteisomerkin haltija osoittaa
kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn asteen, se otti valittajan mukaan kayttoon epdasianmukaisen
todistustaakan. Valittajan mukaan se tukeutui ldhinné vdhdista erottamiskykyd koskevaan premissiin ja
vaati, ettd valittaja osoittaa kyseisen premissin vadréksi.

Toisella valitusperusteellaan, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista, tarkasteltuna yhdessd saman asetuksen 66 artiklan kanssa, valittaja ldhinnd toistaa samat
perustelut, jotka se esitti ensimmadisen valitusperusteen yhteydessd, ja pdittelee niistd, ettd unionin
yleinen tuomioistuin jatti kyseisessd 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kriteerin "yleison
keskuudessa —— on sekaannusvaara” arvioinnissa huomiotta mainitussa 66 artiklassa saddetyt
yhteisomerkin ominaisuudet.

Kolmannella valitusperusteellaan valittaja vaittas, ettd soveltaessaan asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa unionin yleinen tuomioistuin jitti huomiotta unionin
tuomioistuimen kyseistd sdadnnostd koskevan oikeuskéaytannon.

Valittaja korostaa ensiksi, ettd unionin tuomioistuin ei ole pysyttinyt 13.6.2012 annettua tuomiota
Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV - Garmo (HELLIM) (T-534/10,
EU:T:2012:292), johon unionin yleinen tuomioistuin viittasi. Kyseisestd tuomiosta tehty valitus toki
hylattiin 21.3.2013 annetulla maarayksella Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of
Cyprus named Halloumi v. SMHV (C-393/12 P, ei julkaistu, EU:C:2013:207). Unionin tuomioistuin
kuitenkin tyytyi kyseisessd madrdyksessd toteamaan, ettd valittaja oli tulkinnut mainittua tuomiota
virheellisesti, ratkaisematta kysymystd siitd, oliko unionin yleinen tuomioistuin soveltanut
asianmukaisesti asian kannalta merkityksellisid periaatteita.

Unionin yleisen tuomioistuimen niin ikddn valituksenalaisessa tuomiossa mainitseman 20.9.2017
annetun tuomion The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702) osalta valittaja
huomauttaa, ettd kyseisessd tuomiossa unionin tuomioistuin yksinomaan tdsmensi, ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa on arvioitava
huomioiden se, ettd yhteisomerkin keskeinen tehtivd on - tavallisten tavaramerkkien tavoin —
asianomaisten tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperén osoittaminen.

Valittaja viittdd 24.5.2012 annetusta tuomiosta Formula One Licensing v. SHMV (C-196/11 P,
EU:C:2012:314), johon unionin yleinen tuomioistuin niin ikddn viittasi, ettd unionin yleinen
tuomioistuin paitteli kyseisestd tuomiosta virheellisesti valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, ettd
EU-yhteisomerkin voidaan katsoa olevan tietyssd madrin erottamiskykyinen vain siind tapauksessa, ettd
kyseisen tavaramerkin haltija esittdd tdtd koskevat todisteet.

Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin jétti niin ikdédn huomiotta unionin tuomioistuimen
oikeuskdytdnnossa  vahvistetut  perustavanlaatuiset  sddnnot, jotka  koskevat  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun on kyse sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista.
Valittaja viittaa tdmén osalta 8.11.2016 annettuun tuomioon BSH v. EUIPO (C-43/15 P,
EU:C:2016:837) ja erityisesti sen 61-64 kohtaan, joissa unionin tuomioistuin toisti kyseiset sadnnot, ja
korosti muun muassa, ettd myos silloin, kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on véhédinen,
sekaannusvaara voi olla olemassa sen vuoksi, ettd kyseessd olevat tavaramerkit ja niiden kattamat
tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset.

Valittaja viittdd, ettd valituksenalaisen tuomion 71 kohta on ilmeiselld tavalla ristiriidassa kyseisen
oikeuskdytdnnon kanssa, koska unionin yleinen tuomioistuin sulki siind pois sekaannusvaaran
olemassaolon arvioimatta asianmulkaisesti ja kokonaisvaltaisesti kyseistd vaaraa ottamalla huomioon
kaikki asian kannalta merkitykselliset tekijat ja niiden keskindisen riippuvuuden.
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Neljannella valitusperusteellaan, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
ja 65 artiklan 2 kohtaa, valittaja moittii unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettei se palauttanut asiaa
EUIPO:lle siitd huolimatta, ettd se totesi, ettd valituslautakunta oli tehnyt virheita.

EUIPO:n ja M.]. Dairiesin mukaan valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin katsoivat
oikeudellista virhettd tekemdttd, ettd arvioitaessa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyky oli luokiteltava
vahdiseksi.

Ne palauttavat mieleen, ettd tavallisen tavaramerkin keskeisen tehtdvdan tavoin yhteisomerkin
keskeisend tehtdvind on silla yksiloityjen tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperdn osoittaminen.
Tallaisen yhteisomerkin erottamiskykyd ei siis pidd arvioida eri kriteerien mukaan kuin siind
tapauksessa, ettd aikaisempi tavaramerkki on tavallinen tavaramerkki.

Ensimmadinen ja toinen valitusperuste on niiden mukaan ndin ollen hyléttava.

Kolmas peruste on EUIPO:n ja M.]. Dairiesin mukaan niin ikdén perusteeton. Ne huomauttavat timén
osalta, ettd unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei sekaannusvaaraa ole, tukeutumalla paitsi
aikaisemman tavaramerkin véhdiseen erottamiskykyyn myos muihin asian kannalta merkityksellisiin
tekijoihin ja erityisesti kyseessd olevien tavaramerkkien véhidiseen samankaltaisuuden asteeseen.
Valituksenalainen tuomio — sen 71 kohta mukaan lukien — on niiden mukaan siis unionin
tuomioistuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevan oikeuskdytdnnon
mukainen.

Neljannestd valitusperusteesta EUIPO ja M.]. Dairies katsovat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
saattoi katsoa, ettei sekaannusvaaraa ollut, huolimatta virheistd, jotka valituslautakunta oli tehnyt
kyseessd olevien merkkien lausuntatapaa ja merkityssisiltod koskeneessa vertailussaan.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Vaikka valittajan tekemd viite hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkia BBQLOUMI vastaan
perustui samanaikaisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
ja 8 artiklan 5 kohtaan, on kiistatonta, ettd — myohemmin esitetyt perusteet ja perustelut huomioiden
— valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin saattoivat tutkia kyseistd viitettd yksinomaan
kyseisen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nakokulmasta késin.

Viimeksi mainitussa sd@nnoksessd, jota sovelletaan — mikali asetuksen N:o 207/2009 67-74 artiklassa ei
toisin sdddetd — mainitun asetuksen 66 artiklan 3 kohdan nojalla EU-yhteisomerkkeihin (tuomio
20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO, C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 46 kohta), saadetiin,
ettd hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkid ei rekisteroidd, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva
tavaramerkki, sen alueen vyleison keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on
sekaannusvaara.

Kasiteltavédssd asiassa aikaisempi tavaramerkki on EU-yhteisomerkki HALLOUMI, jonka valittaja on
rekisteroinyt juustoja varten. Valituslautakunnan tekemédd ja unionin vyleisen tuomioistuimen
pysyttamaéa arviointia, jonka mukaan kohdeyleis6é on unionin suuri yleiso, koska tarkoitetut tavarat ovat
péivittdiskulutustavaroita, ei ole kyseenalaistettu.

Valittaja vaittdad kuitenkin ensimmaiselld, toisella ja kolmannella valitusperusteellaan, ettd unionin
yleinen  tuomioistuin  jdtti = noudattamatta  kriteereji, jotka  huomioiden  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa on
arvioitava. Kyseiset perusteet koskevat siis oikeudellisia periaatteita, joita sovelletaan kyseessd olevien
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tavaramerkkien vélisen sekaannusvaaran arvioimiseen, mikd on oikeuskysymys, joka voidaan saattaa
unionin tuomioistuimen kasiteltédvaksi muutoksenhaun yhteydessé (tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO,
C-43/15 P, EU:C:2016:837, 52 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Mainittuja kolmea perustetta on kasiteltdvd yhdessd ensin sen selvittdmiseksi, mitd kriteereja
sovelletaan, ja tdmén jadlkeen sen selvittdmiseksi, noudattiko unionin yleinen tuomioistuin kyseisid
kriteereja.

Kun unionin tuomioistuimen kasiteltdviksi on saatettu tapauksia, jotka koskevat aikaisempiin tavallisiin
tavaramerkkeihin perustuvia viitteitd, se on toistuvasti katsonut, ettd sekaannusvaarana on pidettiva
vaaraa siitd, ettd yleiso saattaa luulla, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld varustetut tavarat tai palvelut ja
hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld varustetut tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityksistd (ks. mm. tuomio
12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 33 kohta; tuomio 8.5.2014, Bimbo v. SMHYV,
C-591/12 P, EU:C:2014:305, 19 kohta ja tuomio 12.6.2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481,
40 kohta).

Sellaisessa tapauksessa — kuten kasiteltdviassa tapauksessa —, jossa aikaisempi tavaramerkki on
yhteisomerkki, jonka keskeinen tehtdvd asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti on
erottaa haltijana olevan yhteenliittymdn jasenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista tai
palveluista (tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO, C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702,
63 kohta ja tuomio 12.12.2019, Der Griine Punkt v. EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, 52 kohta),
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on
ymmarrettdvd siten, ettd se on vaara siitd, ettd yleiso saattaa luulla, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld
varustetut tavarat tai palvelut ja hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld varustetut tavarat tai
palvelut ovat kaikki perdisin sen yhteenliittymén jaseniltd, joka on aikaisemman tavaramerkin haltija,
tai mahdollisesti kyseisiin jdseniin tai yhteenliittymadn taloudellisessa etuyhteydessa olevista yrityksisté.

Vaikka tilanteessa, jossa yhteisomerkin haltija on tehnyt viitteen, on siis otettava huomioon tdmén
tyyppisen tavaramerkin  keskeinen tehtdvd, sellaisena  kuin siitd sdddetddn  asetuksen
N:o 207/2009 66 artiklan 1 kohdassa, sen selvittdmiseksi, mitd kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla sekaannusvaaralla on ymmarrettévd, on kuitenkin niin, ettd oikeuskéytanto,
jossa vahvistetaan kriteerit, jotka huomioiden on konkreettisesti arvioitava, onko tillainen vaara
olemassa, on sovellettavissa tapauksiin, jotka koskevat aikaisempaa yhteisomerkkis.

Mikéddn ominaisuuksista, jotka EU-yhteisomerkilld on, ei nimittdin oikeuta sitd, ettd tilanteessa, jossa
vaite perustuu téllaiseen tavaramerkkiin, poikettaisiin sekaannusvaaran arviointia koskevista
kriteereistd, jotka perustuvat kyseiseen oikeuskédytantoon.

Kyseisen oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja
huomioon on otettava kaikki tekijét, jotka ovat merkityksellisid kyseisessa yksittdistapauksessa (tuomio
12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 34 kohta; tuomio 2.9.2010, Calvin Klein
Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 44 kohta ja tuomio 8.5.2014, Bimbo v.
SMHYV, C-591/12 P, EU:C:2014:305, 20 kohta).

Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta
mainitun arvioinnin on perustuttava tavaramerkeistd kohdeyleisossa syntyvaan kokonaisvaikutelmaan
(tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 35 kohta; tuomio 2.9.2010, Calvin
Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 45 kohta ja tuomio 8.5.2014, Bimbo v.
SMHYV, C-591/12 P, EU:C:2014:305, 21 kohta).

Kyseinen arviointi implikoi lisdksi huomioon otettavien tekijoiden ja erityisesti tavaramerkkien

samankaltaisuuden ja niilld yksildityjen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tiettyd keskindista
riippuvuutta. Niinpd kyseisillda tavaramerkeilld yksiloityjen tavaroiden tai palvelujen véhdisen
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samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittivd samankaltaisuus ja pdinvastoin (tuomio
18.12.2008, Les Editions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 46 kohta ja tuomio
12.6.2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, 43 kohta).

Niin ikddn vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste,
jonka perusteella kyseisen tavaramerkin antaman suojan laajuus méirdytyy, kuuluu késiteltdvassa
asiassa merkityksellisiin tekijoihin. Kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on merkittava,
tdllainen seikka on omiaan lisddmadn sekaannusvaaraa. Sekaannusvaaran olemassaoloa ei kuitenkaan
ole suljettu pois, kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vdhdinen (ks. vastaavasti tuomio
8.11.2016, BSH v. EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, 61 ja 62 kohta ja tuomio 12.6.2019, Hansson,
C-705/17, EU:C:2019:481, 42 ja 44 kohta).

Valittajan nakemystd, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyé on erityisesti asetuksen
N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohta huomioiden arvioitava eri tavalla, kun aikaisempi tavaramerkki on
EU-yhteisomerkki, ei voida hyviksya.

Tdmidn osalta on todettava, ettd koska asetuksen N:o 207/2009 67-74 artiklassa ei muuta sdddets,
kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 7 artiklan 3 kohtaa sovelletaan
EU-yhteisomerkkeihin. Viimeksi mainittujen on nidin ollen joka tapauksessa oltava luonnostaan tai
kayton perusteella erottamiskykyisid.

Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohta ei ole poikkeus kyseiseen erottamiskyvyn vaatimukseen.
Vaikka kyseisessd sddnnoksessd sallitaan — poikkeuksena saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohtaan — sellaisten merkkien rekisterdinti EU-yhteisomerkeiksi, joilla voidaan osoittaa tavaroiden
tai palvelujen maantieteellinen alkuperd, siind ei kuitenkaan sallita sitd, ettd talld tavalla rekisteroidyilta
merkeiltd puuttuisi erottamiskyky. Kun yhteenliittyma pyytda merkin, joka voi osoittaa maantieteellisté
alkuperaa, rekisterdintia EU-yhteisomerkiksi, sen on siis varmistuttava siitd, ettd kyseisessd merkissd on
osatekijoitd, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa sen jésenten tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista tai palveluista.

Vaikka oletettaisiin, ettd EU-yhteisomerkki HALLOUMI viittaa implisiittisesti — kuten valittaja vaittaa
— sen kattamien tavaroiden kyproslaiseen alkuperddn, kyseisen tavaramerkin on kuitenkin taytettdva
keskeinen tehtdvinsd eli erotettava sen haltijayhteenliittymén jdsenten tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista, ja kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn aste on, tdmdn tuomion
70 kohdassa mieleen palautetun oikeuskdytannon mukaisesti, merkityksellinen tekija sen arvioimiseksi,
onko kyseisen tavaramerkin ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin BBQLOUMI vililld
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Tastd seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettd, kun se arvioi
aikaisemman tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyvyn astetta ja otti tdmén tekijan osaksi
sekaannusvaaran olemassaolon arviointiansa.

Toisin kuin valittaja vaittdad, ei myoskaan vaikuta siltd, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi kyseisen
arvioinnin aikana ”aliarvioinut” aikaisemman tavaramerkin HALLOUMI erottamiskykya tai ettéd se olisi
tukeutunut sellaiseen vihdistd erottamiskykya koskevaan premissiin, joka valittajan olisi osoitettava
vadréaksi. Valituksenalaisen tuomion 42 ja 70 kohdasta ilmenee péinvastoin, ettd unionin yleinen
tuomioistuin totesi objektiivisesti valituslautakunnan tavoin analysoituaan valittajan esittdmid
todisteita, ettd sana “halloumi”, joka on ainoa osatekijd, josta kyseinen aikaisempi tavaramerkki
muodostuu, yksiloi tietyntyyppisen juuston, joka valmistetaan erityisen reseptin mukaan, ja ettd
tillaisen tavaramerkin, jolla pelkastddn yksiloiddén tavaratyyppi, erottamiskyky on vahdinen. Tété
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn astetta koskevaa arviointia ei voida kyseenalaistaa unionin
tuomioistuimessa ilman nimenomaista vditettd, jonka mukaan selvitysaineisto on otettu huomioon
ilmeisen véadristyneelld tavalla (ks. vastaavasti tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO,
C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 41 kohta).
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Unionin yleinen tuomioistuin ei myoskdan jattinyt huomiotta 24.5.2012 annetun tuomion Formula
One Licensing v. SMHV (C-196/11 P, EU:C:2012:314) ulottuvuutta. Kyseisen tuomion 41-47 kohdassa
unionin tuomioistuin tdsmensi, ettd tutkittaessa kansalliseen tavaramerkkiin perustuvaa viitettd
kyseisen tavaramerkin on katsottava olevan “tietyssd maddrin erottamiskykyinen”. Siitd riippumatta,
onko kyseinen oikeuskdytdntd sovellettavissa kisiteltdavand olevaan tapaukseen, valituksenalaisesta
tuomiosta ilmenee joka tapauksessa, ettd todettuaan, ettd tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyky on
vahdinen, unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd kyseinen tavaramerkki on ’tietyssd maédrin
erottamiskykyinen”, eikd se siis jattdnyt huomiotta unionin tuomioistuimen mainittua tuomiota.

Vaikka kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmadinen ja toinen valitusperuste ovat perusteettomia
ja ettd perustelut, jotka esitettiin kolmannen valitusperusteen yhteydessd ja jotka koskevat 24.5.2012
annetun tuomion Formula One Licensing v. SMHV (C-196/11 P, EU:C:2012:314) ja 20.9.2017 annetun
tuomion The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702) ulottuvuuden huomiotta
jattamistd, on myos hylattdvéd, on kuitenkin tarkasteltava niin ikddn kolmannen valitusperusteen tueksi
esitettyd perustelua, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin jdtti arvioimatta sekaannusvaaraa
kokonaisuutena siten, etti otetaan unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnoén mukaisesti huomioon
asian kannalta merkitykselliset tekijét ja niiden keskindinen riippuvuus.

Tdmidn osalta on todettava, ettd valituksenalaisen tuomion 62-69 kohdassa unionin yleinen
tuomioistuin katsoi, ettd valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, ettd kyseessd olevat tavaramerkit
eivit ole samankaltaisia lausuntatavan ja merkityssiséllon tasolla. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi
pédinvastoin, ettd kyseiset tavaramerkit ovat — toki véhdisessdé médrin — samankaltaisia sekd
ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ettd merkityssisalloltaan.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi niin ikddn kyseisen tuomion 70 kohdassa, ettd aikaisemman
tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyky on vdhdinen, ja sen 71 kohdassa, ettd kyseisilla
tavaramerkeilld yksiloidyt tavarat ovat osittain samoja ja osittain tietyssd maarin samankaltaisia.

Koska wunionin yleinen tuomioistuin siis arvioi nditd eri tekijoitd, sen oli — asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, sellaisena kuin sitd on timén tuomion
67-70 kohdassa mieleen palautetussa oikeuskdytinnossd tulkittu — otettava ne osaksi

kokonaisarviointia ja huomioitava kyseisten tekijoiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden
ja tavaramerkeilld yksiloityjen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vélinen keskindinen
riippuvuus, ja tavaramerkeilld yksiloityjen tavaroiden tai palvelujen vdhdinen samankaltaisuus on
korvattavissa tavaramerkkien suurella samankaltaisuudella ja pédinvastoin.

Téstd seuraa, ettd unionin yleisen tuomioistuimen oli vahintddnkin tutkittava sitd, korvataanko se, ettd
tavaramerkki HALLOUMI ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki BBQLOUMI ovat sen
arvioinnin mukaan yksinomaan véhdisessd maddrin samankaltaisia ulkoasun, lausuntatavan ja
merkityssisallon tasolla, muun muassa silld, ettd ndilld kummallakin tavaramerkilla yksiloidyt tavarat
eli juustot ovat samoja. Kyseisessd oikeuskdytinndssd, jossa edellytetddn arviointia, jossa otetaan
huomioon asian kannalta merkityksellisten tekijoiden keskindinen riippuvuus, vahvistettujen
periaatteiden mukaisesti tdmén tutkiminen oli tarpeen sen médrittdmiseksi, onko olemassa vaara siitd,
ettd suuri yleiso saattaisi virheellisesti luulla, ettd tavaramerkilli BBQLOUMI varustettuina tarjotut
tavarat tai palvelut ovat perdisin yritykseltd, joka on jdsen yhteenliittymédssd, joka on tavaramerkin
HALLOUMI haltija.

Unionin yleinen tuomioistuin palautti valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa kyseiset periaatteet
mieleen ja totesi sen 69 kohdassa, ettd kyseisen tuomion jéljella olevassa osassa se suorittaisi
sekaannusvaaraan kokonaisarvioinnin, mutta se tyytyi saman tuomion 70 ja 71 kohdassa lausumaan
toteamuksensa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystd ja kyseessé olevien tavaramerkkien ja niilla
yksiloityjen tavaroiden samankaltaisuudesta ja katsomaan abstraktisti, ettd kohdeyleison keskuudessa ei
voi olla sekaannusvaaraa, koska se, ettd kyseessd olevat tavaramerkit ovat — kisiteltavissd asiassa
vahdisessd madrin — samankaltaisia ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisédllon tasolla, ei tilanteessa,
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jossa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on véhdinen, riitd siihen, ettd sekaannusvaaran
katsottaisiin olevan olemassa. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi yksinomaan télld perusteella
valituksenalaisen tuomion 72 kohdassa, ettd vaikka valituslautakunta oli tehnyt kyseisen tuomion
62-69 kohdassa todetut virheet, se oli katsonut perustellusti, ettei sekaannusvaaraa ollut.

Mistédén valituksenalaisen tuomion perusteluista ei ndin ollen ilmene, ettd unionin yleinen tuomioistuin
olisi tutkinut asianmukaisesti merkityksellisten tekijoiden keskindistd riippuvuutta. Vaikka oletettaisiin,
ettd unionin yleinen tuomioistuin selvitti, oliko kyseessd olevien tavaramerkkien vidhdinen
samankaltaisuus korvattavissa kyseisilld tavaramerkeilld yksiloityjen tavaroiden selvésti suuremmalla
samankaltaisuudella, on todettava, ettd se ei esittdnyt valituksenalaisessa tuomiossa syitd, joiden vuoksi
se katsoi, ettei ndin ollut.

Valituksenalaisen tuomion 71 kohdasta ilmenee pikemminkin, ettd unionin yleinen tuomioistuin
tukeutui premissiin, jonka mukaan tapauksessa, jossa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on
vahdinen, sekaannusvaaran olemassaolo on suljettava pois siitd hetkestd ldhtien, kun havaitaan, ettd
pelkastddn kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuus ei sellaisenaan riitd osoittamaan téllaista
vaaraa.

Kuten tdmédn tuomion 69 ja 70 kohdassa mieleen palautetusta oikeuskéytinnostd ilmenee, tillainen
premissi on virheellinen, koska se, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vihéinen, ei sulje
pois sekaannusvaaran olemassaoloa. Sen madrittdmiseksi, onko tdllainen vaara olemassa, oli —
mainitussa oikeuskédytdnnossd vahvistettu keskindisen riippuvuuden kriteeri huomioiden — tarpeen
tutkia, korvataanko kyseessd olevien tavaramerkkien vdhdinen samankaltaisuus niilld yksiloityjen
tavaroiden suuremmalla samankaltaisuudella tai jopa samanlaisuudella. Unionin yleisen
tuomioistuimen suorittama arviointi ei kuitenkaan sisdlla mitddn konkreettista tutkimusta tdmén
osalta.

Valituksenalaista tuomiota on tulkittava télld tavoin siitd riippumatta, otetaanko kyseisen tuomion
alkuperdisversio vai 17.9.2019 annettuun oikaisuméirdykseen perustuva versio huomioon. Koska
oikaisulla, jonka unionin yleinen tuomioistuin teki, ei siis ole merkitystd tdméan valituksen arvioinnin
kannalta, ei ole syytd tutkia kysymystd, josta asianosaiset unionin tuomioistuimessa jarjestetyssa
istunnossa lausuivat ja joka koskee sitd, oliko téllainen oikaisu, josta unionin yleinen tuomioistuin
ilmoitti asianosaisille vdhdn ennen kyseistd istuntoa unionin tuomioistuimessa, sovellettavien
menettelymadrdysten mukainen.

Koska unionin yleisen tuomioistuimen arviointi ei — tdmén tuomion 82—87 kohdassa esitetyista syistd —
tayttdnyt vaatimusta kokonaisarvioinnista, jossa otetaan huomioon asian kannalta merkityksellisten
tekijoiden keskindinen riippuvuus, on katsottava, ettd unionin yleinen tuomioistuin jitti huomiotta
kriteerit, jotka huomioiden asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava, ja nédin tehdessdén se teki oikeudellisen virheen.

Tastd seuraa, ettd valituksenalainen tuomio on kumottava eikd neljdtta valitusperustetta ole tarpeen
tutkia.

Asian palauttaminen unionin yleiseen tuomioistuimeen

Euroopan unionin tuomioistuimen perussddannon 61 artiklan ensimmaiisessd kohdassa maaratdéan, ettd
jos unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun, se voi joko itse ratkaista
asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen
ratkaistavaksi.
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Kasiteltdavdssd tapauksessa unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se jatti
suorittamatta kokonaisarvioinnin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevassa
oikeuskéytdnnosséa vahvistettujen kriteerien mukaan.

Téssd tilanteessa asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tdmid voi suorittaa
tdllaisen arvioinnin ja siis tutkia uudelleen sekaannusvaaran olemassaolon.

Oikeudenkayntikulut

Koska asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, oikeudenkdyntikuluista paétetdan
myohemmin.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Unionin yleisen tuomioistuimen 25.9.2018 antama tuomio Foundation for the Protection of
the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vastaan EUIPO - M.]. Dairies
(BBQLOUMI) (T-328/17, ei julkaistu, EU:T:2018:594) kumotaan.

2) Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

3) Oikeudenkiyntikuluista péaitetian myohemmin.

Allekirjoitukset
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